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1 	T 130/89 

Sachverhalt und Antrage 

Auf den Gegenstand der am 30. Oktober 1980 angemeldeten 

europãischen Patentanmeldung Nr. 80 106 683.8 ist am 

29. Februar 1984 das elf Patentansprüche 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 patentfähig sei. In ihren Begrundungen 

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

Dl: DE-A-2 558 450; 

 DE-A-2 246 679 und 

 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 Begründung widerrufen,, daB der 

Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU gegenuber den 

Dokumenten Dl, D2 und D3 beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) am 13. Januar 1989 unter gleichzeitiger 

Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die 

schriftliche Begrundung der Beschwerde 1st am 

21. Màrz 1989 eingegangen. 

Mit Schreiben vom 17. April 1989 hat die Beschwerde-

führerin einen neuen Patentanspruchsatz (Patentansprüche 1 

bis 5) vorgelegt 

Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden 

Wortlaut: 
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2 	 T 130/89 

"Prof ilstab für Blend- und/oder Flügelrahmen für AuBen-
fenster oder -türen aus einem Metallhohlprofilstab (5), 
weicher ailseitig durch eine mit ihm stoffschlüssig 
verbundene, aufextrudierte Umhüllung aus hartein PVC-

Integralschauin (4, 22) umgeben ist, weicher eine fast 
porenfreie bis ganz prenfreie Integralschaurnhaut an der 

äuBeren (2) und innenhiegenden (3) Oberfläche aufweist, 
d a d u r c h g e k e n n z e ichnet, daB 

die Integralschaumhaut nur an der bei geschlossenem 
Flugel von auBen und und vorzugsweise auch von innen 
sichtbaren Oberflàche durch eine mit dem Integral-

schaum (4, 22) koextrudierte und stoffschlüssig 
verbundene dünne, uin die Kante herutngeführte Schicht 

(7, 15, 26, 32, 37) aus porenfreiein, thermo-
plastischexn, kompaktem Hart-PVC verstàrkt ist, unter 
der die Integralschauxnhaut (2) dünner ausfällt, und 
daB 

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

bl) holzfarben eingefàrbt ist, 

ein holzähnliches Profil aufweist, dessen 

Profiltiefe 0,04 bis 0,3 mm betràgt, und 
mit farbigen Grundlackschichten (6) zur 
Erzielung eines Holzmaserdekors und mit 

Decklackschichten (6) versehen ist." 

I 
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3 	 T 130/89 

In der mündlichen Verhandlung am 7. Februar 1990 hat die 
Beschwerdeführerin die Auffassung vertreten, die Patent-
fähigkeit des Gegenstands des neuen Patentanspruchs 1 sei 
gegeben, wàhrend die Beschwerdegegnerinnen diesem 

Vorbringen entgegengetreten sind. 

Die Beschwerdeführerin hat u. a. geltend gemacht, 

- 	daB die Aufgabe bereits zur erfinderischen Tâtigkeit 
beitrage, und auch durch das Zusalumenwirken alle im 

Patentanspruch 1 erwähnten Mer]cmale gelöst werde; 

- 	daB die Auswahl des Schicht-Materials erfinderisch 

sei; 

- 	daB es nicht naheliegend sei, eine bereits verstärkte 

Integralschaumhaut zusätzlich mit einer Schicht zu 

verstärken, und 

- 	daB das Verfahren nach Dokument D2 nicht für 

aufgeschäuinte PVC-Extrudate verwendet werden könne. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage 
der Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht mit Schreiben voin 

17. April 1989 aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen beide die Zurück-

weisung der Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anderungen 

Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem 

erteilten Patentanspruch 1 dadurch, daB nicht nur Merkinale 
der erteilten, mit den ursprünglich eingereichten Patent- 

00800 	 .. .1... 



4 	 T 130/89 

ansprüchen übereinstimmenden Patentanspruche 3, 5 
(teilweise) und 6 bis 8 aufgenommen worden sind, sondern 
auch Merkmale (urn die Kante herumgeführte Schicht; unter 
der die Integralschauirthaut dünner ausfällt), die die 

insoweit mit der ursprünglichen Beschreibung überein-

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 Einschrãnkungen ist der Schutzbereich des Patentan-
spruchs 1 auch nicht erweitert worden (Art. 123 (3) EPU). 

Die Patentansprüche 2 bis 5 stiminen bis auf die Anderung 

ihrer Rückbeziehung und die Anpassung an die bereits in 
Patentanspruch 1 befindlichen Merkmale mit den erteilten, 
mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüche 

übereinstimxnenden Patentansprüchen 4, 5 (teilweise), 10 
und 11 überein. 

Alle Anderungen genügen daher den Anforderungen des 
Artikels 123 EPU. 

Neuheit 

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch die 
Beschwerdekaminer hat ergeben, daB der Prof ilstab nach 

Patentanspruch 1 durch die Entgegenhaltungen nicht bekannt 
ist. Da seine Neuheit wáhrend der mündlichen Verhandlung 

nicht bestritten worden ist, erübrigt es sich, das nãher 
zu begründen. 

Nãchstkommender Stand der Technik 

Ubereinstimmend mit den Beteiligten sieht die Kammer als 
nàchstkonunenden Stand der Technik denjenigen gexnäB 
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5 	 T 130/89 

Dokurnent Dl an, auf den sich der Oberbegriff des 

Patentanspruchs 1 bezieht. 

	

5. 	Problem mid Lösung 

	

5.1 	Bei dern Profilstab nach Dokurnent Dl, der aus einern 

Metallhohlprofilstab besteht, weicher aliseitig durch eine 

mit ihrn stoffschlüssig verbundene aufextrudierte Integral-

schaurnurnhUllung aus hartem PVC-Integraischaum urngeben ist, 

stelle es sich, insbesondere auf Baustellen, heraus, daB 

trotz der relatjv harten Aul3enschicht diese leicht durch 

Schläge und StöBe unansehnlich werden und dies 

insbesondere irn Kantenbereich. AuBerdern war nach Meinung 

der Patentinhaberin der Oberflâche anzusehen, daB es sich 

urn Plastik handelte, so daB der ästhetische Eindruck 

derartiger für Fenster oder Türen verwendete Plastik-

stäbe nicht vorteilhaft sei. 

	

5.2 	Während der mündlichen Verhandlung wurde durch die 

Patentinhaberin auch betont, daB eine für die Dekoration 

notwendige Prägung einer Integralschaurnschicht schwierig 

sei und daB es auch vorteilhaft ware, einen zweifarbigen 

Prof ilstab (Innenkante: weiB; AuBenkante: holzfarbig) zu 

bekomxnen. 

	

5.3 	Aus den Nachteilen des aus Dokument Dl bekannten Prof ii- 

stabes ergibt sich die Aufgabe, den gattungsgemãBen 

Prof ilstab dahingehend zu ändern, daB nicht nur der PVC- 

Integralschaum liii Kantenbereich der exponierten und 

sichtbaren Teile noch schiag- und stoBfester ausgebildet 

wird (Teilaufgabe 1), sondern auch, daB zurnindest auf der 

AuBensichtseite des Stabes der unschóne 1tP1astikLookfl 

vermieden wird (Teilaufgabe 2). 
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5.4 	Die hier hervorgehobenen Nachteile und die daraus 

abgeleitete Aufgabe (oder Aufgaben) sind für einen 

Fachmann auf diesern Gebiet selbstverstãndlich und direkt 

erkennbar, so daB die Auffassung der Patentinhaberin, es 

handle sich hier urn eine Aufgabe, die vorher noch nicht 

erkannt wurde und daher zur erfinderischen Tàtigkeit 

beitragen kännte, durch die Beschwerdekammer nicht geteilt 

werden kann. Beide Teilaufgaben sind nur 

selbstverstándliche Anforderungen, wie sie die Fachwelt an 

derartige Prof ilstãbe stelit. 

	

5.5 	Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch den 

Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst. Insbesondere wird 

durch die Merkmalsgruppe a) sichergestellt, daB die 

gefährdeten Bereiche verstärkt werden, während die 

Merkmalsgruppe b) die ästetische Aussicht verbessern 

kann. 

Der Bemerkung der Einsprechenden 2 wàhrend der mündlichen 

Verhandlung, daB der PVC-Integralschaum - an sich - nicht 

verstärkt und deswegen das Problem nicht gel.öst werde, 

kann sich die Kammer nicht anschlieBen, da die Aufgabe 

nicht wörtlich, sondern im Sinne des Gesamtinhalts des 

Patents zu verstehen ist. 

	

5.6 	Die Patentinhaberin hat entgegen der Neinung der 

Einsprechenden geltend gemacht, daB es sich hier nur urn 

eine einzige Aufgabe handelt, wo die zwei zu erreichenden 

Resultate (die rnechanische Handhabung einerseits und die 

dekorative Gestaltung andererseits) initeinander verknüpft 

sind, weil die zusàtzliche PVC-Schicht, die zur 

Verstärkung des Prof ils angebracht wird, es darüberhinaus 

auch ermóglicht, die Prof ilprägung und die Grund- und 

Decklackschichten leicht aufzubringen. 
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7 	 T 130/89 

5.7 	Die Beschwerdekaminer vermag dieser Auffassung der Patent- 
inhaberin nicht zu folgen. Die zu läsende Aufgabe besteht 

objektiv aus zweJ, technisch voneinander unabhàngigen 
Teilaufgaben, von denen die eine (Teilaufgabe 1) die 
schiag- und sto3feste Ausbildung (mechanische Handhabung), 

und die andere (Teilaufgabe 2) die dekorative Gestaltung 

betrif ft. 

Es ist unbestritten, daB die Teilaufgabe 1 nur durch die 

Merkna1e der Merknaisgruppe a) des Patentanspruchs 1 
gelôst wird (also durch die zusätzliche Schicht), und daB 

die Merkmale der Merkmalsgruppe b) (die dekorative 
Gestaltung) nichts zur mechanischen Handhabung beitragen. 

Andererseits ist es auch unbestritten, daB die Teilaufgabe 

2 nur durch die Nerkmale der Nerknialsgruppe b) gelóst 

wird. Die Tatsache, daB die Dekoration durch Einfãrben, 

Pràgen eines Prof us und Aufbringen von Lackschichten auf 

der, für die Verstärkung notwendigen, Schicnt (Teil der 

Merkmalsgruppe a)) angebracht wird, àndert riichts daran, 
daB ein koinbinatorischer Effekt zwischen den beiden 

Merkmalsgruppen in Sinne einer gegenseitigen funktionellen 
BeeinfluBung nicht vorliegt, sondern daB die Merkinals-

gruppen im Sinne einer Aneinanderreihung nebeneinander 
stehen. Natürlich verlangt die Lösung der Teilaufgabe 2 

die Auswahl und Verwendung eines zur Fàrbung nicht unge-

eigneten Verstärkungsmittels; aber der letztere bringt 
keinen Beitrag zur ästhetischen Wirkung selbst. 

In der Tat liegt em, die Suimie der beiden Einzeleffekte 

übersteigender und insoweit überraschender 3esamteffekt 

hier nicht vor und ist auch nicht erkennbar. 
Andererseits ist es für jeden kiar, daB die für die 
Dekoration notwendigen Schritte an der Aul3enseite des 

Profils vorzunehinen sind, sei es auf dem ursprünglichen 
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Grundprof ii (hier die Integralschauinschicht, wo die 
Verstàrkungsschicht nicht angebracht ist), sei es auf der 

zusãtzlichen Verstärkungsschicht (wo sie aufgebracht ist), 

so daB der Effekt des bloBen Aufbringens auf der 
Verstãrkungsschicht nicht als ein über die Einzelwirkung 
des Anbringens an sich hinausgehender Effekt zu betrachten 
ist. 

	

6. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

6.1 	Zur Begründung der erfinderischen Tãtigkeit kann kein 
kombinatorischer Effekt geltend gemacht werden, sondern 
1st zu untersuchen, ob sich die beiden Merkmalsgruppen 

jeweils für sich in naheliegender Weise aus dein Stand der 
Technik herleiten lassen. Im Hinblick auf die 
Unabhàngigkeit der Mafinahmen, bzw. Koinponente, die die 
zwei Wirkungen erzielen (Kunststoff und Farbe), 1st es 

üblich, verschiedene Dokuinente getrennt in Betracht zu 
ziehen. 

	

6.2 	Teilaufgabe 1 (schiag- und sto8feste Ausbildung) 

6.2.1 Dokuinent D2 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Extrudieren von beschichteten Strangprofilen, 

vorzugsweise aus thermoplastischen Kunststoffen, womit es 
möglich wird, in einem Arbeitsgarig sowohi ein extrudiertes 
Strangprof ii sowie eine extrudierte Beschichtung auf 
mindestens einem Teil des Umfanges desselben herzustellen 

(Patentanspruch 1; Seite 1-Handnumerierung Seite 6, 
vorletzter Absatz; Fig. 10). Die Beschichtung gestattet 

es, verschiedene Eigenschaften des Tràgermaterials zu 

verbesserri, beispielsweise den Widerstand gegen 

mechanische Beanspruchung, den optischen Eindruck der 
Oberflãchen, die Farbgebung usw. Der Seite 2, Zeilen 10 

bis 15 (Handnuinerierung Seite 7) 1st welter zu entnehinen, 

00800 	 . . . 1... 



9 	 T 130/89 

daB eine Werkstoffkoinbination für ein Strangprof ii aus 
schlagzähem PVC mit einer Schicht aus PNNA bereits für 

Fensterprofile benutzt worden ist, wobei welter angegeben 
wird, daB bei dieser Werkstoffkombination eine ausge-

zeichnete Haftung stattfindet. Welter 1st der gleichen 

Seite (Zeilen 20 bis 23) zu entnehmen, daB es auch möglich 

ist, mit diesein Verfahren (d. h. gleichzeitiger Extrusion) 
aufgeschäulnte Extrudate an ihrer Oberfläche zu beschichten 

und somit zu veredeln. 

6.2.2 Ein Fachniann findet also bereits im gleichen technischen 
Gebiet der Extrusion eine Anregung, eine zusätzliche 

Verstärkungsschicht auf ein Grundmaterial aufzubringen. 

Diese Lehre belegt nur die ailgemein gültige technische 

Lehre, eine gefährdete Stelle eines Objekts zusätzlich 

durch eine Verstãrkungsschicht zu schützen. 

Ein Vorurteil, das einen Fachniann davon hätte abhalten 

können, elne bereits am Rande verstärkte Integralschauin-
haut noch welter zu verstãrken, lag nicht vor und 1st 

auch nicht uberzeugend vorgebracht worden. Deshaib 1st 
auch die Tatsache unerheblich, daB die Bemerkung in 

Dokument D2 in Bezug auf aufgeschäuinte Extrudate, aus 

weichein Grund auch iminer, in dem auf die Patentanmeldung 
nach Dokument D2 erteilten deutschen Patent gestrichen 

worden ist. 

Deswegen 1st die Beschwerdekaxnmer der Auffassung, daB es 

für einen Fachinann bereits aus semen allgeneinen 

Fachkenntnissen heraus naheliegend war, eine Integral-

schaumhaut mit einer zusätzlichen Verstärkungsschicht da 
zu verstàrken, wo es notwendig war. Die Anwendung einer 

durchaus bekannten Gegebenheit, ohne neue überraschende 

Effekte, kann nicht zur erfinderischen Tätigkeit 

beitragen. 
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10 	T 130/89 

6.2.3 Naheliegend war auch, angesichts der Lehre des Dokurnents 

D2, dazu ein Extrusionsverfahren (und die daraus folgende 

Material-Bindung) zu benutzen, das es erinóglicht, die 

Schicht mit einer ausreichenden Bindung an das 

Grundrnaterial (Integralschaurnhaut) anzubringen ( Dokurnent 
D2: Seite 2- Handnurnerierung Seite 7, Zeilen 6, 7 und 16; 

Seite 6- Handnurnerierung Seite 11, Zeile 8). Die Karnmer 

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 

tstoffsch1ussigetl Verbindung hinweist. Durch den Begriff 

"stoffschlüssige Verbindung" wird nur eine bestinunte 

Verbindung angedeutet. Sie kann aber nicht dazu dienen, 

einen qualitativen tJnterschied zwischen soichen 

Verbindungen darzustellen. 

6.2.4 Die Auswahl eines konipakten Hart-PVC, sowie eines 

Suspensions-PVC mit eineni K-Wert von 65 bis 70, steilt für 
einen Fachinann keine zur erfinderischen Tätigkeit 

beitragende Auswahl dar, weil es sich bereits aufgrund 

der geforderten Eigenschaften für eine derartige 

Beschichtung, aber auch aufgrund der in Dokurnent D2 

erwähnten Lehre nur urn einen porenfreien, harten, 

therrnoplastischen Kompaktkunststoff handein kann. Die 

Verwendung in einer Kornbination eines bekannten Materials 

aufgrund seiner bekannten Eigenschaften in einer bekannten 

Weise, urn 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 Koinponente zu ändern ("Analoger 

Einsatz"). 
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11 	T 130/89 

Nach Meinung der Kammer sind die Fachkenntnisse eines 

Fachmannes ausreichend, die bekannten Eigenschaften eines 

bekannten Stoffes. (Kompakt Hart-PVC) für eine 

Verstârkungsschicht zu benutzen, so wie es für einen 

Fachmann kiar war, daB die in Dokument D2 erwähnte PMMA-

Schicht für eine verbesserte Licht- und 

Witterungsbeständigkeit eines Fensterprofils Verwendung 

f and. Darüberhinaus sind für die Auswahl des Kornpakt Hart-

PVC keine neuen überraschenden Gesichtspunkte vorgetragen 

worden. 

6.2.5 Auch das Merkmal, daB unter der zusâtzlichen Schicht die 

Integralschauinhaut dünner ausfãllt, kann nichts zur 

erfinderischen Tãtigkeit .beitragen. Die Patentinhaberin 

hat hervorgehoben, daB die Schicht teilweise die poren- 

freie Integralschaumhaut ersetzt. Die Kammer ist der 

Neinung, daB dieses Merkmal keinen wesentlichen 

Unterschied herbeiführen kann, weil es einerseits keine 

eindeutig definierte Dicke der Integra1schaimhaut 

impliziert und andererseits zur Lösung des Problems nichts 

beitrâgt. In der Tat muB der Profilstab ins;esamt so 

gestaltet sein, daB er nicht mehr durch Schiàge und StöBe 

unansehnlich werden kann. Da 1st es dann unerheblich, ob 

die unter der Schutzschicht gelegene Integralschaumhaut 

etwas dünner ist oder nicht. Wesentlich 1st, daB Schutz-

schicht und Integralschaum zusainmen die Aufgabe lösen. 

6.2.6 Ein Fachmann war also in der Lage, ohne erfinderische 

Tãtigkeit die in Patentanspruch 1 enthaltene Lósung der 

vorhandenen Teilaufgabe 1 mit an sich bekannten MaBnahmen 

herbeizuführen. 

6.3 	Teilaufgabe 2 (dekorative Gestaltung) 

00800 	 .. 
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6.3.1 Auf dem gleichen technischen Gebiet war es durchaus 
üblich, Kunststoffmaterialien als Holzersatz herzustellen 
und dies durch eine beliebige Einfärbung zu verwenden 

(Dokument D2: Seite 6-Handnumerierung Seite 11, Zeile 6) 
oder durch die Farbgebung zu beachten. 

Darüberhinaus war es bereits am Prioritätstag bekannt 

(Dokurnent D3), holzähnlich aussehende Stàbe aus thermo- 
plastischem Kunststoffmaterial herzustellen, wobei 

Einfãrben (Seite 12-handnumeriert 14 - 16, Zeilen 1 bis 
8), Pràgen (Seite 13-handnumeriert 15 - 17, 3. Absatz) 
mit einer bevorzugten Prägetiefe von 0,05 big 1 mm, 
vorzugsweise 0,1 bis 0,5 mm (Seite 19-handnumeriert 21 - 
23, 2. Absatz) und das Benutzen von Lackschichten (Seite 

11-handnumeriert 13 - 15, 2. und 3.- Absatz) üblich 
waren. 

6.3.2 Ein Fachrnann findet also in Dokuinent D3 ein Indiz, bei 

extrudierten thermoplastischen Kunststoffrnaterialien 
Einfàrben, Prägen und Lackschichten zu benutzen, urn darnit 
ein holzähnliches Aussehen zu bekommen. 

Diese bekannten MaBnahinen auch für einen Prof ilstab 

anzuwenden, kann nicht als erfinderisch betrachtet werden, 

weil die dainit erzielten Resultate nicht un3rwartet, 
sondern ganz normal sind. Auch der etwas unterschiedliche 

Bereich der Prof iltiefe kann nichts zur erfinderischen 

Tätigkeit beitragen, da es sich hier urn einan für die 
àsthetische Ansicht unerheblichen Unterschied handelt. 
Wie schon oben unter 6.2.4 begrundet, wird hier eine 
Färbung ohne irgendwelche Oberraschungen für den bekannten 
Zweck verwendet. 
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6.3.3 Ein Fachmann war deshalb auch hier in der Lage, ohne 
erfinderische Tätigkeit die in Patentanspruch 1 enthaltene 
Läsung der vorhandenen Teilaufgabe 2 mit an sich bekannten 
MaBnahmen herbeizuführen. 

6.4 	Zusaininenfassen folgt nach Auffassung der Kanuner, daB die 
in Patentanspruch 1 angegebenen Ldsungen der gesteliten 

Aufgaben sich in naheliegender Weise aus dem Stand der 
Technik und aus den allgemeinen Fachkenntnissen eines 

Fachinannes herleiten lassen und daher nicht als auf einer 

erfinderischen Tàtigkeit beruhend anzusehen sind (Art. 56 

EPU). Patentanspruch 1 kann deshaib nicht aufrechterhalten 

werden, sowie die von ihm abhängigen Patentansprüche 
2 bis 5. 

Entscheidungsforniel: 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

- 
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