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hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Lauster und die Richter Hovelmann, Dipl.-Phys. Dr. Frowein und

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.Ing. Ihsen

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluld der Patentabteilung 27
des Deutschen Patentamts vom 3.Juni 1998 wird

zuruckgewiesen.

Griinde

Mit dem angefochtenen Beschluld hat die Patentabteilung das Patent widerrufen
mit der Begrindung, das Verfahren und die Anordnungen zur Durchfihrung des
Verfahrens nach den seinerzeit verteidigten Patentansprichen ergaben sich flr
den Fachmann in naheliegender Weise allein durch die Anregungen aus der Dis-
sertation des B. Krenkel, Glattwerksuntersuchungen - Zusammenhange zwischen
Glattparametern und MelRgroRen, Graz 1975. Hiergegen wendet sich die Be-

schwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt das Patent im Beschwerdeverfahren zuletzt mit funf neugefaliten

Patentansprtichen. Der Hauptantspruch lautet wie folgt:



"Verfahren zum Erzielen von Glatte und Glanz auf der Ober-
flache einer Papier- oder Pappebahn mittels eines Hoch-
glanzkalanders, bei dem die Bahn durch heil3e Walzenspalte
geleitet wird, die zwischen zusammenwirkenden Walzen
unterschiedlicher Harte und einstellbarer Temperaturen ge-
bildet sind, wobei ein Kalandern der Bahn mit Temperatur-
gefalle aufgrund des zwischen der Bahn und den Walzen
bestehenden Temperaturunterschieds erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dal}

a) die Temperatur der Bahn mit Bezug zur Temperatur des
heiRen Walzenspaltes vor dem Einlauf in den heil3en
Walzenspalt gesteuert wird,

b) um einen definierten Temperaturunterschied zwischen der
Bahn und dem heilden Walzenspalt zu erzielen,

c) indem die Bahn abgekunhlt wird,

d) und das Kihlen mittels eines auf die Bahn gerichteten

kalten Gas- oder Flissigkeitsstrahls erfolgt.

Drei Unteranspruche kennzeichnen Ausgestaltungen des Verfahrens nach Pa-

tentanspruch 1. Patentanspruch 5 hat folgenden Wortlaut:

"Anordnung zum Durchfihren des Verfahrens nach einem
der Anspruche 1 bis 4, gekennzeichnet durch ein Kihlsystem
mit Spruh- oder Gasblasrohren, mit denen ein Kkalter

Fllssigkeits- oder Gasstrahl auf die Bahn gerichtet wird."

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, die Gegenstande dieser Anspruche seien
durch den aufgedeckten Stand der Technik weder vorweggenommen, noch nahe-

gelegt. Sie beantragt,



den angefochtenen Beschlul aufzuheben und das Patent mit
folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:

Patentanspriche 1 bis 5, Beschreibung Spalten 1 bis 5 und
Zeichnung Figuren 1 bis 4, Uberreicht in der mindlichen Ver-

handlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriuckzuweisen.

Sie ist der Meinung, dal} auch die Gegenstande der nun verteidigten Patentan-
spruche nicht patentfahig seien, da sie sich fur den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem aufgedeckten Stand der Technik ergaben, insbesondere im Hin-
blick auf die Krenkel-Dissertation in Verbindung mit den US-Patentschriften
4 277 524 und 4 370 923.

Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung auf entsprechende Fragen
des Senats ausgefuhrt, dal} bei der patentgemaflen Lehre die "einstellbaren
Temperaturen" der zusammenwirkenden Walzen unterschiedlicher Harte nur
durch eine gesteuerte oder geregelte Beheizung der harten Walzen herbeigefuhrt
werde, wahrend die weichen Walzen kein Heiz- und Kuhlsystem aufwiesen. Dem-
entsprechend sei unter dem Begriff "heiller Walzenspalt" der Spalt zwischen einer
beheizten harten Walze und einer unbeheizten weichen Walze zu verstehen,
deren Oberflachentemperatur sich lediglich in Abhangigkeit von den ubrigen Be-

triebsbedingungen des Kalanders einstelle.

Wegen des Wortlauts der verteidigten Anspruche 2 bis 4 und wegen weiterer Ein-

zelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.



A. Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

B. Der Einspruch war ebenfalls zulassig.

C. Die verteidigten Patentanspriche sind zulassig. lhre offensichtlich gewerblich
anwendbaren Gegenstande mdgen neu sein, sie beruhen jedoch nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Lehre des Patents beschaftigt sich mit dem Satinieren (= Erzielen von Glatte
und Glanz auf der Oberflache) einer Papier- oder Pappebahn. Im Oberbegriff des
Anspruchs 1 geht sie aus von der Betriebsweise eines Hochglanzkalanders, wie
sie beispielsweise aus der am Schlul3 der Beschreibung erwahnten US-Patent-
schrift 4 370 923 oder der hiermit korrespondierenden deutschen Offenlegungs-
schrift 28 23 738 (nachstehend kurz: DE-OS) bekannt ist. Der in der DE-OS be-
schriebene Kalander weist harte Walzen 2 und elastische Walzen 3 auf, die im
Wechsel aufeinanderfolgen, damit die Walzenspalte, durch welche die Papier-
bahn 1 hindurchgefuhrt wird, je durch eine harte und eine elastische Walze gebil-
det werden, vgl Seite 8, Absatz 5. Um die Temperatur, bei welcher die Satinage
erfolgt, beeinflussen zu kénnen, ist fur die harten Walzen ein Heiz- und Kuhlsy-
stem 16 mit temperaturgeregelten Wasserkreislaufen vorgesehen, vgl Seite 10,
Absatz 2 der DE-OS. Damit werden bei der Betriebsweise des Kalanders nach der
DE-OS samtliche Merkmale des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs

1 verwirklicht.

Die Patentinhaberin hat bei der Betriebsweise des aus der DE-OS bekannten
Kalanders einiges als nachteilig angesehen, vgl Spalte 2, Zeilen 12 bis 57 der Be-
schreibung, und sich deshalb die Aufgabe gestellt, unter Vermeidung dieser
Nachteile den Wirkungsgrad beim Hochglanzkalandern mit Temperaturgefalle zu

erhohen, vgl Spalte 2, Zeilen 58 bis 60 der Beschreibung.



Far die in Anspruch 1 gekennzeichnete Losung konnte der Fachmann aus der DE-
OS keine Anregung erhalten. Gegenteiliges hat auch die Einsprechende nicht
vorgetragen. Zwar wird bei der Betriebsweise des Kalanders nach der DE-OS die
Papierbahn 1 nach dem Austritt aus einem Walzenspalt und vor dem Eintritt in den
folgenden Spalt ebenfalls entsprechend Merkmal c) abgekuhlt, namlich bei der
FUhrung der Papierbahn 1 um die Leitwalzen 5 durch die kaltere Umgebungsluft
und durch die aus dem Papier verdunstende Feuchtigkeit; eine Steuerung der
Bahntemperatur nach Merkmal a) auf einen definierten Temperaturunterschied
zum folgenden Walzenspalt nach Merkmal b) findet aber ebensowenig statt wie
die Art des Kuhlens der Bahn nach Merkmal d).

Bei seiner Suche nach Lésungen fir die patentgemale Aufgabe wird der hier ein-
schlagige Fachmann - ein Diplomingenieur fur Papierherstellung mit Erfahrungen
im Bereich des Satinierens von Papier und Pappe - die US-Patentschrift 4 277 524
(nachstehend kurz: US-PS) nicht aulRer Acht lassen kénnen, denn diese Schrift
beschaftigt sich ebenfalls mit einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Erzielen
von Glatte (smoothness) und Glanz (gloss) auf der Oberflache einer gestrichenen
Papierbahn (coated paper web), die Ublicherweise vor dem Prioritdtstag des
Patents auch mittels eines Hochglanzkalanders satiniert worden ist. Da die US-PS
sich ebenfalls mit der Verbesserung von Glanz und Glatte einer Papierbahn
beschaftigt, siehe Spalte 2, Absatz 1, und Spalte 9, Tabelle 2, kann entgegen der
Ansicht der Patentinhaberin keine Rede davon sein, dall in der US-PS ein

anderes Problem behandelt werde als im Streitpatent.

In der US-PS wird bei der Vorrichtung nach Figur 4 in Verbindung mit Beispiel 2,
Spalten 9 bis 10, ein Verfahren zum Erzielen von Glatte und Glanz auf der gestri-
chenen Oberflache einer Papierbahn beschrieben, bei dem die Bahn (coated pa-
per web 1) durch heil’e Walzenspalte geleitet wird. Auch bei dieser bekannten
Vorrichtung werden die Walzenspalte zwischen zusammenwirkenden Walzen un-

terschiedlicher Harte und einstellbarer Temperaturen gebildet, namlich durch die



harte, auf eine Oberflachentemperatur von 130 °C einstellbare Walze (finishing
roll 2, vgl Sp9 Z47,48) und die weichen Walzen (resilient pressing rolls 3a
and 3b), deren Oberflachentemperatur sich wie beim Streitpatent nach den
ubrigen Betriebsbedingungen der bekannten Vorrichtung einstellen wird. Da die
einlaufende Bahn eine geringere Temperatur als die beheizte harte Walze auf-
weist, vgl Tabelle 2, erfolgt dort offensichtlich auch ein Kalandern der Bahn mit

Temperaturgefalle.

In weiterer Ubereinstimmung mit der patentgemaRen Lehre sind auch samtliche
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 dieser Schrift enthehmbar. So wird
dort entsprechend Merkmal a) die Temperatur der Bahn vor dem Einlauf in den
heillen (zweiten) Walzenspalt gesteuert, namlich entsprechend den in Tabelle 2,
Spalte 2 vorgegebenen Temperaturwerten. Dal} diese Steuerung auch mit Bezug
zur Temperatur des heillen Walzenspalts erfolgt, ist Spalte 4 dieser Tabelle ent-
nehmbar. Mit der Malihahme nach Merkmal a) des Anspruchs 1 wird bei dem be-
kannten Verfahren zwangslaufig ein definierter Temperaturunterschied zwischen
der Bahn und dem heilRen Walzenspalt entsprechend Merkmal b) erzielt, was
ebenfalls der Spalte 4 in Tabelle 2 der US-PS entnehmbar ist. Dal® die patentge-
male Kuhlung der Bahn entsprechend den Merkmalen c) und d) auch bei der
Vorrichtung nach der US-PS mittels eines auf die Bahn gerichteten kalten Gas-
strahls erfolgt, ist ohne weiteres der Figur 4 in Verbindung mit Spalte 6, Zei-

len 39, 40 entnehmbair.

In Ergebnis sind damit bis auf die Anweisung, das patentgemalie Verfahren mit-
tels eines Hochglanzkalanders auszufiuihren, samtliche Verfahrensschritte des
verteidigten Anspruchs 1 in seiner fakulativen Ausfliihrung der Kihlung der Bahn

mittels eines gerichteten kalten Gasstrahls aus der US-PS bekannt.



Die Frage, ob diese Anweisung geeignet ist, die Neuheit eines im Ubrigen voll-
standig bekannten Herstellungsverfahrens zu begrinden, kann letztlich offenblei-
ben, da der Senat der Ansicht ist, dal} die Durchfuhrung des aus der US-PS be-
kannten Verfahrens mittels eines Hochglanzkalanders im Bedarfsfall flir den

Fachmann eine naheliegende MalRnahme ist.

Zum einen ist der Begriff des Hochglanzkalanders nicht an eine Ausfuhrungsform
mit sehr vielen Kalanderwalzen gebunden, wie sie beispielsweise in der Streitpa-
tentschrift oder der DE-OS gezeigt sind; denn bei einseitiger Satinage der Pa-
pierbahn, wie sie zB bei Etikettenpapieren durchgefuhrt wird, ist nur etwa die Half-

te der Walzen erforderlich.

Zum anderen weist bereits Anspruch 1 der DE-OS darauf hin, dal® die dort be-
schriebene und an einem Hochglanzkalander erlauterte Erfindung bereits mit einer

Einrichtung ausfuhrbar ist, die lediglich zwei Walzen aufweist.

Ferner ist die geringe Zahl von drei Walzen bei der Vorrichtung nach Figur 4 der
US-PS damit begrundet, dal® nur eine Seite der Papierbahn satiniert wird. Wenn
auch die andere Seite der Papierbahn satiniert werden soll, worauf Anspruch 1,
Zeile 4 der US-PS ("...at least on side of a paper web...") hinweist, ist selbstver-

standlich mindestens die doppelte Zahl von Walzen wie in Figur 4 erforderlich.

SchlieRlich weist die US-PS in Spalte 7, Zeilen 26 bis 32 noch ausdrucklich darauf
hin, dal® die dort beschriebenen Walzen in einer passenden Anzahl vorzusehen
sind und es auch mdglich ist, das Papier vor der dort naher beschriebenen
Satinage durch eine Vielzahl von Kalanderwalzenspalten laufen zu lassen. Dieser
Hinweis allein konnte den Fachmann nach Auffassung des Senats bereits anre-
gen, das in derselben Schrift beschriebene Satinageverfahren auch am Ende ei-
nes Hochglanzkalanders auszufuhren. Damit ist aber bereits das Verfahren des

verteidigten Anspruchs 1 verwirklicht, denn sein Wortlaut IRt offen, ob die bean-



spruchten MalRnahmen vor jedem Walzenspalt oder lediglich am Ende eines

Hochglanzkalanders auszufuhren sind.

Im Ubrigen konnte der Fachmann auch lediglich durch eine Ubertragung des aus
der US-PS bekannten Verfahrens auf den Hochglanzkalander nach der DE-OS
das beanspruchte Verfahren auffinden, ohne erfinderisch tatig werden zu mussen.
Technische Schwierigkeiten oder Fehlvorstellungen der Fachwelt waren dabei
nach Ansicht des Senats nicht zu Uberwinden. Gegenteiliges hat die Patentinha-

berin nicht vorgetragen.

Nach alledem hat der verteidigte Patentanspruch 1 keinen Bestand.

Gleiches gilt fir die Patentanspriche 2 und 3, deren kennzeichnende Merkmale
ebenfalls aus der US-PS bekannt sind, denn dort liegt bei den Mustern 1 bis 4 in
Tabelle 2 die Temperatur der Bahn beim Einlauf nicht Gber 70 °C und auch der
Temperaturunterschied zwischen der Bahn und den Walzen betragt im Walzen-

spalt mindestens 30 °.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 4 ist eine Malinahme, die zum Wis-
sen des Fachmanns gehort. Zum druckschriftlichen Nachweis dieses Fachwissens
fur das Kalandern mit Temperaturgefalle wird auf das Tappi Journal, Okto-
ber 1982, Seite 98, mittlere Spalte, verwiesen. Anspruch 4 hat daher ebenfalls

keinen Bestand.



-10 -

Das zu den verteidigten Verfahrensansprichen Gesagte gilt sinngemaf auch fur
die Anordnung zur Durchfuhrung dieser Verfahren nach dem verteidigten An-

spruch 5, so dafl} auch Anspruch 5 keinen Bestand hat.

Lauster Hovelmann Frowein lhsen

Ko



