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Auf den Gegenstand der am 30. Oktober 1980 angemeldeten
europaischen Patentanmeldung Nr. 80 106 683.8 ist am
29. Februar 1984 das elf Patentanspruiuche umfassende

europaische Patent Nr. 0 028 775 erteilt worden.

Gegen das erteilte Patent haben die jetzigen Beschwerde-
gegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) Einspruch eingelegt
und beantragt, das Patent zu widerrufen, da dessen

Gegenstand nicht patentfédhig sei. In ihren Begrundungen

haben sie sich u. a. auf folgende Dokumente bezogen:

Dl1: DE-A-2 558 450;
D2: DE-A-2 246 679 und
D3: DE-A-2 613 411.

Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom

18. Oktober 1988, zur Post gegeben am 14. November 1988,
das Patent mit der Begrundung widerrufen, daB der:
Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU gegenuber den
Dokumenten D1, D2 und D3 beruhe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) am 13. Januar 1989 unter gleichzeitiger
Zahlung der Beschwerdegebihr Beschwerde eingelegt. Die
schriftliche Begrundung der Beschwerde ist am

21. Marz 1989 eingegangen.

Mit Schreiben vom 17. April 1989 hat die Beschwerde-
fihrerin einen neuen Patentanspruchsatz (Patentanspruche 1

bis 5) vorgelegt .

Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:
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"Profilstab fur Blend- und/oder Flugelrahmen fur AufSen-
fenster oder -tiren aus einem Metallhohlprofilstab (5),

welcher allseitig durch eine mit ihm stoffschlissig
verbundene, aufextrudierte Umhullung aus hartem PVC-

Integralschaum (4, 22) umgeben ist, welcher eine fast

porenfreie bis ganz prenfreie Integralschaumhaut an der
dauBeren (2) und innenliegenden (3) Oberflache aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dag

a)

b)

die Integralschaumhaut nur an der bei geschlossenem
Fligel von auBen und und vorzugsweise auch von innen
sichtbaren Oberflache durch eine mit dem Integral-
schaum (4, 22) koextrudierte und stoffschlussig
verbundene dunne, um die Kante herumgefuhrte Schicht
(7, 15, 26, 32, 37) aus porenfreiem, thermo-
plastischem, kompaktem Hart-PVC verstarkt ist, unter
der die Integralschaumhaut (2) dinner ausfallt, und
daB

die Schicht (7, 15, 26, 32, 37) aus dem Hart-PVC an

der Aufensichtflache

bl) holzfarben eingefarbt ist,

b2) ein holzahnliches Profil aufweist, dessen
Profiltiefe 0,04 bis 0,3 mm betragt, und

b3) mit farbigen Grundlackschichten (6) zur
Erzielung eines Holzmaserdekors und mit
Decklackschichten (6) versehen ist."



i

VI.

3 T 130/89

In der mindlichen Verhandlung am 7. Februar 1990 hat die
Beschwerdefithrerin die Auffassung vertreten, die Patent-
fahigkeit des Gegenstands des neuen Patentanspruchs 1 sei
gegeben, wihrend die Beschwerdegegnerinnen diesem
Vorbringen entgegengetreten sind.

Die Beschwerdefiihrerin hat u. a. geltend gemacht,

- daB die Aufgabe bereits zur erfinderischen Tatigkeit
beitrage, und auch durch das Zusammenwirken alle im
Patentanspruch 1 erwahnten Merkmale gelost werde;

- daB die Auswahl des Schicht-Materials erfinderisch
sei;

- daB es nicht naheliegend sei, eine bereits verstarkte
Integralschaumhaut zusdtzlich mit einer Schicht zu
verstdrken, und

- daB das Verfahren nach Dokument D2 nicht fuar

aufgeschaumte PVC-Extrudate verwendet werden kénne.

Die Beschwerdefithrerin beantragt, die angefbchtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
der Patentansprﬁche 1 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom
17. April 1989 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen beide die Zuruck-

weisung der Beschwerde.

Entscheidungsgriunde

00800

Die Beschwerde ist zulassig.
Anderungen
Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem

erteilten Patentanspruch 1 dadurch, daB nicht nur Merkmale

der erteilten, mit den urspringlich eingereichten Patent-
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anspruchen ubereinstimmenden Patentanspriche 3, 5
(teilweise) und 6 bis 8 aufgenommen worden sind, sondern
auch Merkmale (um die Kante herumgefiihrte Schicht; unter
der die Integralschaumhaut dinner ausfillt), die die
insoweit mit der urspriinglichen Beschreibung uberein-
stimmende Beschreibung des Patents (Spalte 2, Zeilen 40
und 41; Spalte 6, Zeilen 18 bis 21) sowie Figur 3, direkt
und eindeutig zu entnehmen sind (Art. 123 (2) EPU). Wegen
der Einschrankungen ist der Schutzbereich des Patentan-
spruchs 1 auch nicht erweitert worden (Art. 123 (3) EPU).

Die Patentanspriche 2 bis 5 stimmen bis auf die Anderung
ihrer Ruckbeziehung und die Anpassung an die bereits in
Patentanspruch 1 befindlichen Merkmale mit den erteilten,
mit den urspringlich eingereichten Patentanspriiche
ubereinstimmenden Patentanspriuchen 4, 5 (teilweise), 10

und 11 uberein.

Alle Anderungen geniigen daher den Anforderungen des
Artikels 123 EPU.

Neuheit

Die Prifung des vorliegenden Standes der Technik durch die
Beschwerdekammer hat ergeben, daB der Profilstab nach
Patentanspruch 1 durch die Entgegenhaltungen nicht bekannt
ist. Da seine Neuheit wahrend der mindlichen Verhandlung
nicht bestritten worden ist, eribrigt es sich, das naher

zu begrunden.
Nachstkommender Stand der Technik

Ubereinstimmend mit den Beteiligten sieht die Kammer als

nachstkommenden Stand der Technik denjenigen gemasB
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Dokument D1 an, auf den sich der Oberbegriff des

Patentanspruchs 1 bezieht.
Problem und Lésung

Bei dem Profilstab nach Dokument D1, der aus einem
Metallhohlprofilstab besteht, welcher allseitig durch eine
mit ihm stoffschliissig verbundene aufextrudierte Integral-
schaumumhiillung aus hartem PVC-Integralschaum uﬁgeben ist,
stelle es sich, insbesondere auf Baustellen, heraus, daB
trotz der relativ harten AuBenschicht diese leicht durch
Schlage und Stése unansehnlich werden und dies
insbesondere im Kantenbereich. AuBerdem war nach Meinung
der Patentinhaberin der Oberflache anzusehen, daf es sich
um Plastik handelte, so.daB der asthetische Eindruck
derartiger fur Fenster oder Tiren verwendete Plastik-

stdbe nicht vorteilhaft sei.

Wahrend der mindlichen Verhandlung wurde durch die

Patentinhaberin auch betont, daB eine fiur die Dekoration
notwendige Prdgung einer Integralschaumschicht schwierig
sei und daB es auch vorteilhaft wdre, einen zweifarbigen
Profilstab (Innenkante: weiR; AuBenkante: holzfarbig) zu

bekommen.

Aus den Nachteilen des aus Dokument D1 bekannten Profil-
stabes ergibt sich die Aufgabe, den gattungsgemaBen
Profilstab dahingehend zu andern, daf nicht nur der PVC-
Integralschaum im Kantenbereich der exponierten und
sichtbaren Teile noch schlag- und stoffester ausgebildet
wird (Teilaufgabe 1), sondern auch, daB zumindest auf der
Aufensichtseite des Stabes der unschéne "Plastik-Look"

vermieden wird (Teilaufgabe 2).

ceiSenn
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Die hier hervorgehobenen Nachteile und die daraus
abgeleitete Aufgabe (oder Aufgaben) sind fur einen
Fachmann auf diesem Gebiet selbstverstdndlich und direkt
erkennbar, so daB die Auffassung der Patentinhaberin, es
handle sich hier um eine Aufgabe, die vorher noch nicht
erkannt wurde und daher zur erfinderischen Tatigkeit
beitragen koénnte, durch die Beschwerdekammer nicht geteilt
werden kann. Beide Teilaufgaben sind nur 4
selbstverstandliche Anforderungen, wie sie die Fachwelt an
derartige Profilstabe stellt.

Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch den
Gegenstand des Patentanspruchs 1 geldst. Insbesondere wird
durch die Merkmalsgruppe a) sichergestellt, daB die
gefahrdeten Bereiche verstarkt werden, wahrend die
Merkmalsgruppe b) die astetische Aussicht verbessern

kann.

Der Bemerkung der Einsprechenden 2 wahrend der mundlichen
Verhandlung, daB der PVC-Integralschaum - an sich - nicht
verstarkt und deswegen das Problem nicht geldst werde,
kann sich die Kammer nicht anschlieBen, da die Aufgabe
nicht woértlich, sondern im Sinne des Gesamtinhalts des

Patents zu verstehen ist.

Die Patentinhaberin hat entgegen der Meinung der
Einsprechenden geltend gemacht, daB es sich hier nur um
eine einzige Aufgabe handelt, wo die zweli zu erreichenden
Resultate (die mechanische Handhabung einerseits und die
dekorative Gestaltung andererseits) miteinander verknupft
sind, weil die zusatzliche PVC-Schicht, die zur
Verstarkung des Profils angebracht wird, es daruberhinaus
auch ermoglicht, die Profilpragung und die Grund- und

Decklackschichten leicht aufzubringen.
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5.7 Die Beschwerdekammer vermag dieser Auffassung der Patent-
inhaberin nicht zu folgen. Die zu losende Aufgabe besteht
objektiv aus zwei technisch voneinander unabhangigen
Teilaufgaben, von denen die eine (Teilaufgabe 1) die
schlag- und stoffeste Ausbildung (mechanische Handhabung),
und die andere (Teilaufgabe 2) die dekorative Gestaltung
betrifft.

Es ist unbestritten, daB die Teilaufgabe 1 nur aurch die
Merkmale der Merkmalsgruppe a) des Patentanspruchs 1
gelést wird (also durch die zusatzliche Schicht), und da8
die Merkmale der Merkmalsgruppe b) (die dekorative
Gestaltung) hichts zur mechanischen Handhabung beitragen.

Andererseits ist es auch unbestritten, daB die Teilaufgabe
2 nur durch die Merkmale der Merkmalsgruppe b) geldst
wird. Die Tatsache, daB die Dekoration durch Einfarben,
Pragen eines Profils und Aufbringen von Lackschichten auf
der, fur die Verstarkung notwendigen, Schicht (Teil der
Merkmalsgruppe a)) angebracht wird, &ndert nichts daran,
daB ein kombinatorischer Effekt zwischen den beiden
Merkmalsgruppen in Sinne einer gegenseitigen funktionellen
BeeinfluBung nicht vorliegt, sondern daf die Merkmals-
gruppen im Sinne einer Aneinanderreihung nebeneinander
stehen. Naturlich verlangt die Lésung der Teilaufgabe 2
die Auswahl und Verwendung eines zur Farbung nicht unge-
eigneten Verstarkungsmittels; aber der letztere bringt

keinen Beitrag zur asthetischen Wirkung selbst.

In der Tat liegt ein, die Summe der beiden Einzeleffekte
Uubersteigender und insoweit uberraschender 3Sesamteffekt
hier nicht vor und ist auch nicht erkennbar.
Andererseits ist es fir jeden klar, daB die fur die
Dekoration notwendigen Schritte an der AuBenseite des

Profils vorzunehmen sind, sei es auf dem urspringlichen

00800 ceif e
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Grundprofil (hier die Integralschaumschicht, wo die
Verstdarkungsschicht nicht angebracht ist), sei es auf der
zusatzlichen Verstarkungsschicht (wo sie aufgebracht ist),
so daB der Effekt des bloBSen Aufbringens auf der
Verstarkungsschicht nicht als ein Uber die Einzelwirkung
des Anbringens an sich hinausgehender Effekt zu betrachten

ist.
Erfinderische Tatigkeit

Zur Begrundung der erfinderischen Tatigkeit kann kein
kombinatorischer Effekt geltend gemacht werden, sondern
ist zu untersuchen, ob sich die beiden Merkmalsgruppen
jeweils fir sich in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik herleiten lassen. Im Hinblick auf die
Unabhangigkeit der MaBnahmen, bzw. Komponente, die die
zwel Wirkungen erzielen (Kunststoff und Farbe), ist es
ublich, verschiedene Dokumente getrennt in Betracht zu

ziehen.
Teilaufgabe 1 (schlag- und stoBfeste Ausbildung)

Dokument D2 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Extrudieren von beschichteten Strangprofilen,
vorzugsweise aus thermoplastischen Kunststoffen, womit es
méglich wird, in einem Arbeitsgang sowohl ein extrudiertes
Strangprofil sowie eine extrudierte Beschichtung auf
mindestens einem Teil des Umfanges desselben herzustellen
(Patentanspruch 1; Seite l-Handnumerierung Seite 6,
vorletzter Absatz; Fig. 10). Die Beschichtung gestattet
es, verschiedene Eigenschaften des Tragermaterials zu
verbessern, beispielsweise den Widerstand gegen
mechanische Beanspruchung, den optischen Eindruck der
Oberflachen, die Farbgebung usw. Der Seite 2, Zeilen 10

bis 15 (Handnumerierung Seite 7) ist weiter zu entnehmen,
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daB eine Werkstoffkombination fir ein Strangprofil aus

schlagzdhem PVC mit einer Schicht aus PMMA bereits fur
Fensterprofile benutzt worden ist, wobei weiter angegeben
wird, daB bei dieser Werkstoffkombinatiorn eine ausge-
zeichnete Haftung stattfindet. Weiter ist der gleichen
Seite (Zeilen 20 bis 23) zu entnehmen, daB es auch méglich
ist, mit diesem Verfahren (d. h. gleichzeitiger Extrusion)
aufgeschiumte Extrudate an ihrer Oberfldche zu beschichten

und somit zu veredeln.

Ein Fachmann findet also bereits im gleichen technischen
Gebiet der Extrusion eine Anregung, eine zusatzliche
Verstarkungsschicht auf ein Grundmaterial aufzubringen.

Diese Lehre belegt nur die allgemein giltige technische
Lehre, eine gefdhrdete Stelle eines Objekts zusatzlich

durch eine Verstarkungsschicht zu schutzen.

Ein Vorurteil, das einen Fachmann davon hidtte abhalten
kénnen, eine bereits am Rande verstidrkte Integralschaum-
haut noch weiter zu verstarken, lag nicht vor und ist
auch nicht uberzeugend vorgebracht worden. Deshalb ist
auch die Tatsache unerheblich, daB die Bemerkung in
Dokument D2 in Bezug auf aufgeschaumte Extrudate, aus
welchem Grund auch immer, in dem auf die Patentanmeldung"
nach Dokument D2 erteilten deutschen Patent gestrichen

worden ist.

Deswegen ist die Beschwerdekammer der Auffassung, daB es
fir einen Fachmann bereits aus seinen allgemeinen
Fachkenntnissen heraus naheliegend war, eine Integral-
schaumhaut mit einer zuséatzlichen Verstarkungsschicht da
zu verstarken, wo es notwendig war. Die Anwendung einer
durchaus bekannten Gegebenheit, ohne neue uberraschende
Effekte, kann nicht zur erfinderischen Tatigkeit

beitragen.

ceiS e
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Naheliegend war auch, angesichts der Lehre des Dokuments
D2, dazu ein Extrusionsverfahren (und die daraus folgende
Material-Bindung) zu benutzen, das es erméglicht, die
Schicht mit einer ausreichenden Bindung an das
Grundmaterial (Integralschaumhaut) anzubringen (Dokument
D2: Seite 2- Handnumerierung Seite 7, Zeilen 6, 7 und 16;
Seite 6- Handnumerierung Seite 11, Zeile 8). Die Kammer
ist der Meinung, daB die vorliegende gute Haftung, die als
Folge einer ausreichenden Bindung der aufgetragenen
Schicht auf das Grundmaterial zu betrachten ist, auf eine
"stoffschlussige" Verbindung hinweist. Durch den Begriff
"stoffschlissige Verbindung" wird nur eine bestimmte
Verbindung angedeutet. Sie kann aber nicht dazu dienen,
einen qualitativen Unterschied zwischen solchen
Verbindungen darzustellen.

Die Auswahl eines kompakten Hart-PVC, sowie eines
Suspensions-PVC mit einem K-Wert von 65 bis 70, stellt fur
einen Fachmann keine zur erfinderischen Tatigkeit
beitragende Auswahl dar, weil es sich bereits aufgrund

der geforderten Eigenschaften fiur eine derartige
Beschichtung, aber auch aufgrund der in Dokument D2
erwahnten Lehre nur um einen porenfreien, harten,
thermoplastischen Kompaktkunststoff handeln kann. Die
Verwendung in einer Kombination eines bekannten Materials
aufgrund seiner bekannten Eigenschaften in einer bekannten
Weise, um eine bekannte Wirkung zu erzielen, ist
normalerweise nicht erfinderisch, ohne unerwartete
Besonderheiten wie z. B. weiter vorteilhafte Wirkungen an
der Basis seiner Auswahl, die Uberwindung nicht
vorgesehener Schwierigkeiten oder bekannte Vorurteile oder
eine Notwendigkeit, andere Komponente zu dndern ("Analoger

Einsatz").
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Nach Meinung der Kammer sind die Fachkenntnisse eines
Fachmannes ausreichend, die bekannten Eigenschaften eines
bekannten Stoffes (Kompakt Hart-PVC) fir eine
Verstérkungsschidht zu benutzen, so wie es fur einen
Fachmann klar war, daB die in Dokument D2 erwahnte PMMA-
Schicht fur eine verbesserte Licht- und
Witterungsbesténdigkeit eines Fensterprofils Verwendung
fand. Daruberhinaus sind fir die Auswahl des Kompakt Hart-
PVC keine neuen uUberraschenden Gesichtspunkte vorgetragen

worden.

Auch das Merkmal, daB unter der zusdtzlichen Schicht die
Integralschaumhaut dinner ausf&llt, kann nichts zur
erfinderischen Tatigkeit beitragen. Die Patentinhaberin
hat hervorgehoben, daB die Schicht teilweise die poren-
freie Integralschaumhaut ersetzt. Die Kammer ist der
Meinung, daB dieses Merkmal Keinen wesentlichen
Unterschied herbeifiihren kann, weil es einerseits keine
eindeutig definierte Dicke der Integralschauamhaut
impliziert und andererseits zur Losung des Problems nichts
beitragt. In der Tat muB der Profilstab insgesamt so
gestaltet sein, daB er nicht mehr durch Schlage und StoBe
unansehnlich werden kann. Da ist es dann unerheblich, ob
die unter der Schutzschicht gelegene Integralschaumhaut
etwas dinner ist oder nicht. Wesentlich ist, daB Schutz-
schicht und Integralschaum zusammen die Aufgabe loésen.

Ein Fachmann war also in der Lage, ohne erfinderische
Tatigkeit die in Patentanspruch 1 enthaltene Lésung der
vorhandenen Teilaufgabe 1 mit an sich bekannten MaBnahmen

herbeizufihren.

Teilaufgabe 2 (dekorative Gestaltung)
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Auf dem gleichen technischen Gebiet war es durchaus
ublich, Kunststoffmaterialien als Holzersatz herzustellen
und dies durch eine beliebige Einfarbung zu verwenden
(Dokument D2: Seite 6-Handnumerierung Seite 11, Zeile 6)
oder durch die Farbgebung zu beachten.

Daruberhinaus war es bereits am Prioritatstag bekannt
(Dokument D3), holzahnlich aussehende Stéabe aus thermo-
plastischem Kunststoffmaterial herzustellen, wobei
Einfarben (Seite 12-handnumeriert 14 - 16, Zeilen 1 bis
8), Pragen (Seite 13-handnumeriert 15 - 17, 3. Absatz)
mit einer bevorzugten Pragetiefe von 0,05 bis 1 mm,
vorzugsweise 0,1 bis 0,5 mm (Seite 19-handnumeriert 21 -
23, 2. Absatz) und das Benutzen von Lackschichten (Seite
l1l-handnumeriert 13 - 15, 2. und 3.- Absatz) ublich
waren.

Ein Fachmann findet also in Dokument D3 ein Indiz, bei
extrudierten thermoplastischen Kunststoffmaterialien
Einfarben, Pragen und Lackschichten zu benutzen, um damit

ein holzadhnliches Aussehen zu bekommen.

Diese bekannten Mafnahmen auch fir einen Profilstab
anzuwenden, kann nicht als erfinderisch betrachtet werden,
weil die damit erzielten Resultate nicht unzarwartet,
sondern ganz normal sind. Auch der etwas urterschiedliche
Bereich der Profiltiefe kann nichts zur erfinderischen
Tatigkeit beitragen, da es sich hier um einzn fir die
asthetische Ansicht unerheblichen Unterschied handelt.

Wie schon oben unter 6.2.4 begrundet, wird hier eine
Farbung ohne irgendwelche Uberraschungen fur den bekannten

Zweck verwendet.
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6.3.3 Ein Fachmann war deshalb auch hier in der Lage, ohne
erfinderische Tatigkeit die in Patentanspruch 1 enthaltene
Loésung der vorhandenen Teilaufgabe 2 mit an sich bekannten

Mafnahmen herbeizufuhren.

6.4 Zusammenfassen folgt nach Auffassung der Kammer, daB die
in Patentanspruch 1 angegebenen Losungen der gestellten
Aufgaben sich in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik und aus den allgemeinen Fachkenntnissen.eines
Fachmannes herleiten lassen und daher nicht als auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend anzusehen sind (Art. 56
EPU). Patentanspruch 1 kann deshalb nicht aufrechterhalten
werden, sowie die von ihm abhdngigen Patentanspriiche
2 bis 5.

Entscheidungsformel:
- Aus diesen Grunden wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

[ Fokianns

S. Fabiani . abo



