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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 
Einspruchsabteilung des EPA voin 23. Juni 1989, mit der das 

europäische Patent 110 074 (erteilt am 7. Januar 1988 auf 
die am 12. Oktober 1983 eingereichte europäische 

Patentanmeldung 83 110 161.3) auf der Grundlage der 

erteilten vier Patentansprüche widerrufen wurde. Der 
einzige unabhângige Anspruch lautete wie folgt: 

11 1. Verfahren zum in wesentlichen vermischungsfreien 

Auftragen mehrerer Schichten auf eine an einer Beschich-

tungsstelle kontinuierlich vorbeigeführten Bahn unter 
Verwendung einer einen-Wulst bildenden Beschichtungs-

vorrichtung nit einem Gleitflâchenbeschichtungskopf, 
dâdurch gekennzeichnet, daB unter einer odér mehreren 
häherviskosen Schichten eine Beschleunigungsschicht mit 

einein Viskositätsbereich von 1-20 mPas und einer 

Schichtdicke von 2-30 pm angeordnet wird, daB die 

Wulstbildung über eine Spaltbreite zwischen Gleichflâchen-
besch4chtungskopf und-zu -beschichtender—Bahn von--100- 

400 pm, bevorzugt zwischen 100-200 pIn durchgeführt wird, 

und daJ3 unter den Beschichtungswulst ein Unterdruck bis 

8 mbar, vorzugsweise bis zu 3 inbar angelegt wird." 

Die angefochtene Entscheidung stützte sich in wesentlichen 

auf die folgenden Druckschriften: 

DE-B-2 712 055 (offengelegt am 6. Oktober 1977) 

Deutsche Ubersetzung von S. 78 aus S.M. Levi et al. 

"Physikalische Grundlagen des ExtrusionsgieB-

verfahrens für photographische Emulsionen", Uspekhi 

Nauchnoi Fotografii i Kineinatograf ii 11, Seiten 74 

bis 84 (1966) 

1 4 
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(3) US-A-2 761 791 (zitiert in (1)) 

DE-A-2 820 708 (offengelegt am 7. Dezeittber 1978) und 

Tabelle mit Zitaten aus 18 Druckschriften, 

eingereicht als Anlage zur Eingabe der Einsprechenden 

vom 13. Mãrz 1989. 

Die Entscheidung führt aus, daB der Gegenstand des 

Streitpatents zwar neu sei, aber nicht auf erfinderischer 

Tãtigkeit beruhe. Nãchster Stand der Technik sei 

Druckschrift (1). Auch bei diesem bekannten Beschichtungs-

verfahren kônne eine Beschleunigungsschicht verwendet 

werden und es werde eine hohe Transportgeschwindigkeit 

erreicht.. Die weitere Steigerung der Transportgeschwindig-

keit sei durch routinemäBige Weiterentwicklung erfoigt, zu 

der hinsichtlich der Optimierung der Spaltbreite zwischen 

GleitflachenbesChiChtUflgSkOPf und zu beschichtender Bahn 

der Stand der Technik zahireiche Anregungen bot. Auch das 

Anlegen eines Unterdrucks unter den Beschichtungswulst sei 

zu diesem Zwecke bekannt gewesen. AuBerdem gehe aus dem 

Streitpatent hervor, daB der Unterdruck kein zwingendes 

Nerkinal zur Lösung der bestehenden Aufgabe sei, da er auch 

den Wert Null annehmen könne. Gegenüber dem nãchsten 

Stande der Technik sei daher nur die Spaltbreite, die in 

Druckschrift (1) nicht angegeben sei, durch Literatur-

studium zu ergãnzen gewesen. 

II. 	Die Beschwerde wurde am 2. August 1989 unter gleich- 

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegt 

und begründet. Am 26. März 1991 hat eine inündliche 

Verhandlung stattgefunden, in deren Verlauf die 

Beschwerdeführerin einen neuen Patentanspruch 1 und hieran 

angepaBte Uberarbeitete tJnterlagen vorlegte. Dieser 

Anspruch unterscheidet sich von der in Abschnitt I 

wiedergegebenen Fassung dadurch, daB die Spaltbreite auf 
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100 bis 200 pm und der Unterdruck auf 1 bis 8 mbar 
eingeschrànkt ist, so daB ab "zu beschichtender Bahn" der 
Text nunmehr lautet: "von 100 bis 200 pm durchgeführt 
wird, und daB unter dem Beschichtungswulst ein Unterdruck 

von 1 bis 8 mbar angelegt wird." 

Die Ubrigen Ansprüche bliebert unverândert. Ferner wurde 
als Hilfsantrag ein einziger Patentanspruch vorgelegt, der 
im wesentlichen die Merkinale des obigen Anspruchs 1 und 

des erteilten Anspruchs 3 enthielt. 

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat im 

wesentlichen beanstandet, daS3 die Einspruchsabteilung die 
Druckschrift (1) in Kenntnis der Erfindung interpretiert 

habe. Insbesondere habe sie nicht berücksichtigt, daB in 

dieser Druckschrift nicht gelehrt werde, wie eine 

Verinischung der beiden untersten Schichten bei hoher 

Beschichtungsgeschwindigkeit vermieden werden könne. Das 
Fehien dieser Vermischung sei jedoch ein wesentliches 

Merkmal des Verfahrens gemãB Streitpatent. Da die beim 
Verfahren geinäl3 Druckschrift (1) bewuBt in Kauf genornmene 
Vermischung der Schichten unerwünscht war, müsse davon 

ausgegangen werden, daB die Autoren dieser Druckschrift, 

die ebenfalls bestrebt waren, die Vorrichtungsparameter zu 

optimieren, keine Maglichkeit zur Vermeidung dieses 

Nachteils gefunden haben, obwohl ihnen die Druckschriften 

(2), (3) und die in der Tabelle (6) genannten Druck-

schriften, die dern Streitpatent entgegengehalten warden 

sind, als Anregung hâtten dienen kânnen. Der Fachmann habe 

es also als wenig aussichtsreich ansehen rnüssen, durch 

Verânderung der apparativen Parameter eine weitere 
Verbesserung zu erzielen, was auch aus Druckschrift (5) 

hervorgehe. 

III. 	Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) stel.lte weiterhin 

die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Frage, da 
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die einzigen Parameter, die inDruckschrift (1) fehiten, 
nämlich Spaltbreite und Unterdruck, ohne weiteres aus dem 

aligemeinen Fachwissen ergänzt werden konnten. Wie die 
angefochtene Entscheidung ausdrücklich festgestellt habe, 
lägen diese im üblichen Bereich, was insbesondere aus 

Druckschrift (2) hervorgehe. Dieser Sachverhalt sei auch 
von der Beschwerdeführerin in der•mündlichen Verhandlung 

eingerãumt warden. 

Zur erfinderischen Tätigkeit wurde vorgetragen, daB 

zwischen der Aufgabenstellung in der Druckschrift (1) und 
im Streitpatent qualitativ kein Unterschied bestehe. In 
quantitativer Hinsicht sei eiri Vergleich schwer möglich, 
cia aus Druckschrift (1) schon hervorgehe,- daB die 
Verfahrensparameter an die. jeweiligen physikalischen 

Eigenschaften des Beschichtungsinaterials und die 

Bandgeschwindigkeit angepaBt werden inüssen. Gemä8 

Streitpatent werde lediglich die in Druckschrift. (1.) in 

Kauf genonuñene Verinischung der niedrigviskosen 

Beschleunigungsschicht mit der darüberliegenden Schicht 

_. . 

	

	5auf.einen engeren Grenzb.ereichreduziert, aber ni.cht__ 
vollständig unterdrückt. Diese Optimierung imRahmen der 

in Druckschrift (1) gegebenen aligemeinen Lehre beruhe 

nicht auf erfinderischer Tatigkeit. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents aufgrund der in der inünduichen Verhandlung 

überreichten vollstândigen Unterlagen (Hauptantrag), 
hilfsweise aufgrund des in der inündlichen Verhandlung 

überreichten einzigen Patentanspruchs (Hilfsanträg). 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

01855 	 . . ./... 
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Am Ende der mündlichen verhandlurig wurde die Entscheidung 
der Kainmer verkündet, die angefochtene Entscheidung 
aufzuheben. 

Entscheidungsgrüride 

Aufgrund des in Absatz I und II dargesteliten Sachverhalts 
ist die Beschwerde zulässig. 

Die Einschränkung des Patentanspruchs 1 gegenuber der 

erteilten Fassung auf den Vorzugsbereich der Spaltbreite 

und die Untergrenze des erforderlichen Vakuuins von 1 mbar 
findet ihre Stütze in den ursprüngiichen Unterlagen, S. 6, 

Z. 6 bis 8 und im erteilten Anspruch 1 sowie der 

Patentschrift, Spalte 3, Z. 37, jeweils in Verbindung mit 

den Beispielen. 

Die Erfordernisse des Artikels 123 EPU sind somit 

erfüllt. 

Neuheit 

3.1 	Nächster Stand der Technik ist nach Auffassung der Kainmer 

- in Ubereinstirninung mit den. Feststellungen der 

Einspruchsabteilung - Druckschrift (1). Diese Druckschrift 

betrif ft wie das Streitpatent ein Verfahren zur 

Herstellung photographischen Materials durch gleich-

zeitiges Auftragen inehrerer Schichten flieBfähiger 

photographischer Beschichtungsmaterialien auf em 

bandföriniges Trâgerrnaterial durch Zuführen sâmtlicher 

Beschichtungsrnaterialien zu einein Beschichtungswulst, der 

in einer den Zwischenraum zwischen der Oberflãche des 

Trâgermaterials und einer Beschichtungsvorrichtung 

überbrückenden Lage gehalten wird. Die Oberflãche des 

Trãgermaterials wird kontinuierlich quer zu dem sie 

01855 	 .. 
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berührendenBeschichtungswulst bewegt, so daB särntliche 

Schichten gleichzeitig vom Trägermaterial überriommen 

werden. Die am Trägermaterial anliegende unterste Schicht 

ist dunn ausgebildet und besteht aus einem Beschichtungs-

material riiedriger Viskositãt (Beschleunigungsschicht). 

Die unmittelbar oberhaib der untersten Schicht liegende 

Schicht 1st dicker und besteht aus einem Beschichtungs-

material hãherer Viskosität. Stãrke und Viskositãt der 

untersten und der unmittelbar darüberliegenden Schicht 

werden bei diesem bekannten Verfahren so gewãhlt, daI3 

zwischen der untersten Schicht und dem Grenzflächenbereich 

der unmittelbar darUberliegenden Schicht eine Vermischung 

stattfindet, während sämtliche ubrigen Schichten als 

diskreteSchichten aufgetragen werden. Die in Druckschrift 

(1) konkret angegebenen Dicken- und Viskositäts-Bereiche 

der Beschleunigungsschicht überschneiden sich mit 

denjenigen gemäi3 Streitpatent (siehe z. B. Spalte 8, 

Zeilen 37 bis 66 und Anspruch 3). Uber die erforderlichen 

Spaltbreiten und das Anlegen eines Vakuums enthãlt die 

Entgegenhaltung keine unmittelbaren Angaben. In Spalte 7, 

Abs. 2 1st angegeben, daBs.ch eine Vorrichtungge1RãB_. 

Druckschrift (3) zur Durchführung des Verfahrens eignet. 

In Druckschrift (3) wird erwähnt, daB es zur Erzielung 

optimaler Ergebnisse wnschenswert sei, ein Vakuum unter 

dem Besçhichtungswulst anzuiegen (Spalte 12, Zeilen 70 bis 

73). 

3.2 	Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, daB die im 

Streitpatent vorgeschriebenen Zahienbereiche für das 

Vakuum und die Spaltbreite gemä3 der das ailgemeine 

Fachwissen repràsentierenden Druckschrift (2) ailgemnein 

iiblich seien, was auch durch die Zusamnmenstellung (6) 

belegt werde. Diese Zahienbereiche würden daher vom 

Fachmann dem Offenbarungsgehalt der Druckschrift (1) 

zugerechnet und kännten demn Gegenstand des Streitpatents 

keine Neuheit verleihen. Die Kammer teilt diese Auffassung 

01855 	 . . . 1... 
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nicht, weil die Beschwerdegegneriri das Wesen der in 
Druckschrift (1) gegebenen technischen Lehre verkennt; 
denri sie lâBt bei der Beurteilung der Neuheit die 

Vorschrift in Druckschrift (1) aui3er Acht, Stârke und 
Viskositàt der untersten und der unxnittelbar darUber 

liegenderi Schicht so zu wàhien, daB zwischen diesen 

Schichten eine Verrnischung stattfindet. Wie sich aus 
Druckschrift (1), Spalte 11, Zeilen 61 bis 66, entnehrnen 
lãI3t, sind zur Erzielung dieser Ergebnisse weitere 
Faktoren, z. B. die Beschichtungsgeschwindigkeit und die 
Art des Trägerinaterials, zu berücksichtigen.. Zur genauen 

Errnittiung der richtigen Koinbination aller Variablen zur 
Erzielung des gewUnschten Resultats wird einpfohien, einen 

visueli feststeilbaren Farbstoff, z. B. RuB, zurn Material 
der untersten Schicht hinzuzufugen und rnikroskopisch zu 

uberprüfen, daB sich dieser nach dern Beschichtungsvorgang 

in der darüberliegenden Schicht nachweisen lãBt. In 
gleicher Weise soil uberprüft werden, daB die Verrnischung 

• 

	

	auf die beiden untersten Schichten beschrânkt bleibt 

(Spàlte 12, Zeilen 22 bis 55). 

Es handelt sich also bei der Angabe des zu erzieienden 

Resultats in Druckschrift (l).nicht urn eine biol3e 
Zweckangabe, die nicht zu den technischen Merkinalen des in 

Druckschrift (i) beschriebenen Verfahrens zu rechnen ware, 

sondern urn ein funktioneiles Merkxnal irn Sinnë einer 
Beinessungsregel, das einen wesentlichen Bestandteil der in 

dieser Druckschrift gegebenen technischen Lehre 

darstelit. 

3.3 	Derngegenüber enthäit, wie die Beschwerdeführerin zu Recht 

ausführt, dasStreitpatent eine andere Bernessungsregel, da 

das Auftragen der Schichten anspruchsgernäl3 "irn 

wesentlichen verrnischungsfrei" erfolgen soile. 

01855 	 .. ./. 
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I 	 .1 

Es spielt für die Ermittlung der vorn Streitpatent 
geschützten technischen Lehre nämlich keine Rolle, ob eine 
soiche Bernessungsregel ml Oberbegriff oder (im Hinblick 

auf Regel 29 (1) besser) iitt kennzeichnenden Tell enthalten 
1st, da der Patentanspruch als Ganzes zu betrachten 1st. 

Auch für das Verfahren gemäB Streitpatent gelten die in 

Druckschrift (1) enthaltenen Feststellungen, daB das 
gewünschte Ergebnis nur mit bestimmten Kombinationen der 

angegebenen Parameter, die in Abhängigkeit insbesondere 
von der Beschichtungsgeschwindigkeit festgelegt werden, 
erhalten wird, siehe z. B. Beschreibung, Spalte 3, 

Zeilen 28 bis 34. 

In diesem Zusarumenhang bedeutet nach den Ausfuhrungen der 

Beschwerdeführerin un Einspruchsverfahren, die in der 

mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt wurden, der 

Ausdruck "im wesentlichen vermischungsfrei",.daB nur die 

unvermeidliche Diffusion von Bestandteilen zwischen 
benachbarten Schichten stattfindet, jedoch keine 

VerTnischung durch die in Druckschrif 
Zeilen 40 bis 47) angegebenen Turbulenzen und Scherkräfte. 

Die Kammer; folgt dieser Auslegung. Verfahrensweisen, bei 

denen z. B. mit Hilfe des in Druckschrift (1), Spalte 12, 

Zeilen 23 bis 55 beschriebenen Tests eine Vermischung der 

beiden untersten Schichten feststellbar ist, gehãren somit 

nicht zum Gegenstand des Streitpatents. 

Die Kamnmer ist daher davon Uberzeugt, daB Druckschrift (1) 

und das Streitpatent unterschiedliche und vom Fachmann 

auch ohne weiteres unterscheidbare technische Lehren 

betreffen. Der Gegenstand des Streitpatents ist somit 

neu. 

01855 
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4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	Ausgehend von Entgegenhaltung (1) hat beim Streitpatent 
die Aufgabe bestanden, auf einfache Weise eine hohe 
Beschichtungsgeschwindigkeit zu erreichen und dabei die 

Vermischung der beiden untersten Schichten zu vermeiden, 

die nach den glaubhaften Ausführungen der Beschwerde-

führerin in der mündlichen Verhandlung zu einer ine3baren 
Beeintrãchtigung der Qualität der an die Beschleunigungs-

schicht angrenzenden Schicht, z. B. zu Farbdichte-
schwankungen im belichteten Farbfilm fUhren. AuBerdem 

besteht elne grôBere Freiheit bei der Wahi der Substanzeri 
zurn Schichtaufbau, wenn zwischen den Schichten keine 
Vermischung eintritt (siehe Streitpatent, Spalte 2, 
Zeile 56 bis Spalte 3, Zeile 2). 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird im wesentlichen 

vorgeschlagen, Spaltbreiten im unteren Bereich des 

Ublichen, nâinlich zwischen 100 und 200 pm auszuwähleri, em 

Vakuuin von 1 bis 8 nthar unter dem Spalt anzulegen und 
daei -wie bereits inPunkt3 .3 eähnt-im Sinne eines 
funktionellen Nerkmals diese Verfahrensparaineter so 

abzustiinmen, daB ein Verinischen der beiden untersten 

Schichten vermieden wird (Beschreibung, Seite 3, Zeilen 27 

bis 31). Aufgrund der Angaben in den Beispielen des 

Streitpatents ist glaubhaft, daB diese Aufgabe gelöst 

worden 1st. Die Beschwerdegegnerin hat dies auch nicht 

bestritten. 

	

4.2 	Von diesen MaBnahinen ist das Arbeiten unter Vakuum im 

Prinzip aus Druckschrift (1), Spalte 9, Zeilen 22 bis 26 

in Verbindungxnit der dort genannten Druckschrift (3), 

Spalte 12, Zeilen 69 bis 73 bekannt. Die vorteilhafte 

Wirkung des Arbeitens unter Vakuum wird auch in der im 

Streitpatent (Spalte 2, Zeile 9) genannten, von der 

Beschwerdeführerin ins Verfahren eingeführten und von der 

01855 	 . . . 1. 
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Vorinstanz berücksichtigten Druckschrift (5) erwähnt 
(siehe den die Seiten 4 und 5 Uberbrückenden Absatz). 

Es ist ferner von der Beschwerdeführerin nicht bestritten 
worden, daB die Grenzen für die einzustellenden Parameter 
Spaltbreite und Unterdruck (jeweils für sich genommen) in 
die gemãB Druckschrift (2) üblichen Bereiche fallen bzw. 

sich mit diesen überschneiden. Auch der gemãB Streitpatent 
in Betracht korninende Bereich für die Einstellung der 

Beschichtungsgeschwindigkeit von 100 bis 400 m/min 
überschneidet sich mit dem in Druckschrift (1) erwähnten, 

denn dort werden bereits 11 100 bis 600 cm/sec (entsprechend 

60 bis 360 rn/mm) und darüber" erwähnt (Spalte 11, 

Zeilen 43 bis 48). 

4.3 	Aus dem Umstand, daB diese einzelnen Parameterbereiche für 

sich genommen bekannt waren, ergibt sich jedoch nicht, daB 

es nahegelegen hat, diese gezielt zur Lâsung der gemãB 

Streitpatent bestehenden Aufgabe zu •koinbinieren. Diese 

Konthinationkann auch nach Uberzeugung derKammer hier 
nicht das Ergebnis lediglich routinemàBiger Optimierung 

des Verfahrens der Druckschrift (1) sein, da diese Druck-

schrift ja un Gegensatz zurn Streitpatent vorschreibt, 

diese Parameter so zu kornbinieren, daB Iteine  Vermischung 

der beiden unteren Schichten stattfindet" (siehe 

Anspruch 1). Diese Druckschrift bietet also keinerlei 

Anregung, innerhaib der dort angegebenen bzw. üblichen 

Bereiche der Werte für Spaltbreite, Vakuum und Beschich-

tungsgeschwindigkeit nach Koinbinationen zu suchen, mit. 

denen die gemãB Druckschrift (1) in Kauf zu nehmende 

Verxnischung der beiden untersten Schichten gerade 

verinieden werden kann. Dies steht auch in Einklang mit 

Aussagen in der etwa ein Jahr nach Druckschrift (1) 

veröffentlichten Druckschrift (5). Letztere erwähnt unter 

anderem ebenfalls das Problem der unerwünschten 

Verrnischung der untersten Schichten beim Verfahren gemäB 

Druckschrift (l)und gibt als bekannt an, daB das Anlegen 

von Unterdruck vorteilhaft sein kann (siehe den die 

01855 
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Seiten 4 und 5 überbrückenden Absatz). Die in dieser 

Druckschrift gelehrte Lãsung des Problems besteht aber 

darin, als unterste Schicht (Beschleunigungsschicht) elne 

spezielle nicht-Newton'sche Flüssigkeit zu verwenden, die 

unter hoher Scherbelastung eine niedrigere Viskositãt hat 

als uriter geriner Scherbelastung (siehe Anspruch 1). Dies 

zeigt nach Uberzeugung der Kammer einerseits deutlich, daB 

es nicht riur die Möglichkeit gab, die bestehende Aufgabe 

durch "Experimentieren auf gut Glück" im Rahmen der 

üblichen Verfahrensparameter zu lösen, wie die Beschwerde-

gegnerin behauptet hat, sondern daB dem Fachmann durchaus 

auch andere Lãsungsansätze zur Verfügung standen, wie dies 

die Beschwerdeführerinvorgetragen hat. Andererseits 

bestätigt diese Druckschrift, daB der Fachnann die in 

Druckschrift (1) konkret angegebenen Ergebnisse im Rahmen 

dieser Lehre nicht inehr als verbesserungsfähig angesehen 

hat, also an der angeblich so naheliegenden Optiinierungs- 

möglichkeit vorbeigegangen ist. Dies zeigt, daB der 

Vortrag der Beschwerdegegnerin auf einerunzulâssigen 

rückschauenden Betrachtungsweise berüht und daher nicht 

geeig-ne-t i-st den -behaup-teten Mangel an erfinder±scher 

Tätigkeit darzutun. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 betreffen besondere 

Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1. Die 

Beschreibung 1st dem geltenden Schutzbegehren angepaBt 

worden. 

Nachdem soinit der Aufrechterhaltung des Patents iiii 

geãnderten Umfang gemài3 Hauptantrag Einspruchsgründe nicht 

entgegenstehen, erUbrigt es sich, auf den Hilfsantrag noch 

einzugehen. 

01855 	 . . 
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EntscheidungS formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das Patent aufgrund der in der inündlichen 

Verhandlung überreichten Unterlagen geinäl3 Hauptantrag 

aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Det Vorsitzende: 

E. -  Gärgmaier 	 K. Jahn 
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