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Sachverhalt und Antrage
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Di e Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 278 094 (Annel denummer: 87 118 557.5).

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat gegen das
erteilte Patent Einspruch eingel egt und beantragt, das
Pat ent mangel s Pat ent f ahi gkeit zu w derrufen.

Sie hat sich dabei u. a. auf die fol genden
Druckschriften berufen:

D1: DE- A-2 130 628
D4: DE- C-860 322 und
D8: DE-U-1 719 678.

Mt Entschei dung, zur Post gegeben am 8. Septenber 1992
hat di e Ei nspruchsabteil ung das europdi sche Patent
wi der r uf en.

Sie hat ihren Wderruf darauf gestitzt, dal die Lehre
des Patentanspruchs 1 durch Zusamrenschau der
Druckschrift D1 mt der als nachstkomenden Stand der
Techni k bericksi chtigten Druckschrift D8 nahegel egt sei.

CGegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdef Ghrerin am
14. Oktober 1992 unter gleichzeitiger Zahlung der

vor geschri ebenen Gebihr Beschwerde ein. D e Beschwerde-
begr indung wurde am gl ei chen Tag ei ngereicht.

Mt Schrei ben vom 13. Januar 1993 nannte sie auch noch
di e fol gende Druckschrift:
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D10: Handbuch fir di e Schuhi ndustrie, 12. Aufl., 1978,
Seiten 576 und 577.

I n ei nem Bescheid vom 25. Novenber 1994 bericksichtigte
di e Beschwer dekamrer zusétzlich die i mangefochtenen
Pat ent al s nadchst kormenden Stand der Techni k gewirdi gte
Druckschri ft

D9: DE-B-1 485 804.

D e Beschwer dekamrer w es auller dem darauf hin, dalR die
Lehre des Patentanspruchs 1 durch Zusamrenschau der
Druckschriften D1, D8 oder D9 nicht nahegel egt sein
darfte.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ent s

i) mt den der angefochtenen Entschei dung zugrunde-
| i egenden Unterlagen, d. h. Patentanspruch 1
ei ngereicht mt Schrei ben vom 19. August 1991 und
Pat ent anspriche 2 bis 8 wie erteilt; Beschreibung
und Figuren wie erteilt, mt einer Ergdnzung zur
Beschrei bung, die zw schen den Zeilen 50 und 51
in der Spalte 1 der Beschrei bung (Hauptantrag)
ei nzuf tgen i st;

i) hilfsweise mt den vorstehend unter i)
angegebenen Unterl agen, jedoch mt der Streichung
des Wortes "zum ndest” i m Patentanspruch 1
(H I fsantrag).

Der geltende Patentanspruch 1 |aut Hauptantrag | autet:
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"1. Schuhboden, insbesondere fir Sportschuhe, der im
Celenk (5) die Torsionssteifigkeit umeine etwa in
Schuhl @ngsri chtung verl auf ende Achse herabset zende
Schwachstellen (6, 7) aufweist, umeine der natirlichen
FulRbewegung angepasste Verdrehung des Vordersohl en-
berei ches (3) gegenuber dem Hi nt ersohl enbereich (4) um
di ese Achse zu erndglichen, und dessen Laufseite beim
Auftritt auch im Gelenk (5) zum ndest teilweise
Bodenkont akt hat,

dadur ch gekennzei chnet,

dall das Cel enk (5) des Schuhbodens (1, 2) gegen Biegung
um ei ne quer zur Schuhl angsrichtung verl auf ende Achse
durch ein in Schuhl @angsri chtung gerichtetes stab- oder
bandf 6rm ges Versteifungsel enent (9) versteift ist.”

D e Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen und das européi sche Patent zu wi derrufen

Zur Begrundung ihres Antrags fihrt sie imwesentlichen
aus:

Der geltende Pat entanspruch 1 unfasse bekannte Sohl en
mt Absatz, die imGelenk mt einem Versteifungsel enent
versehen seien. Die Unterteilung der beanspruchten Sohle
durch die im Cel enk vorhandenen Ausnehnungen ergebe
nam i ch ei nen vom Vor der sohl enberei ch abgetrennten

H nt er sohl enberei ch, der auch als Absat zbereich
definiert werden kdnne. Di e Cel enkversteifung derartiger
Sohl en sei aber fachnotorisch bekannt, siehe das
Fachbuch D10. Der Cegenstand des Patentanspruchs 1 sei
som t neuhei tsschéadlich vorweggenonmen.

Aber auch ei ne Beschréankung auf eine flache durchgehende
Sohl e kdnne dem Pat ent anspruch 1 nichts Erfinderisches
hi nzuf tgen:
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Die Druckschrift D4 betreffe eine Sohle, die beim
Auftritt auch im Gel enkbereich "zum ndest teil weise"
Bodenkont akt habe. Die dort im Gel enkberei ch vorhandenen
Ri ppen setzten einer Durchbi egung des Cel enks einen

W der st and ent gegen, der bei der seitlichen Ausbi egung
der Ri ppen nicht nennenswert sein misse. Der Fachmann
kénne hi eraus ohne weiteres erkennen, dall er, wenn er

ei nen gro6RBeren Wderstand gegen Durchbi egen des Cel enks
errei chen nbochte, die seitliche Ausbi egung verm ndern
kénne. Er sei damt unmttel bar beimErfindungs-
gegenst and.

I m Gbrigen sei der Ausdruck "Versteifungsel ement” im
Kennzei chen des Patentanspruchs 1 unklar. Ein sol ches
Ver st ei fungsel enent kdnne nanml i ch bei spi el swei se jedes
drahtf 6rm ge El enent sein, das eine geringe Biege- und
Torsionsfestigkeit besitze. Es misse |lediglich eine
ausr ei chende Zugfestigkeit besitzen (vgl. Spalte 4,

| et zt er Absatz der europdai schen Patentschrift). D ese
Ei genschaften besalen jedoch die Ri ppen genald der
Druckschrift D4.

VIIl. In ihrem Schreiben vom 21. Novenber 1994 zog die
Beschwer degegnerin den Antrag, hilfsweise einen Termn
zur mindl i chen Ver handl ung anzuber aunmen, zurick

Entscherdungsgrinde
1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Artikel 123 (2) EPU (Hauptantrag)

1573.D Y A
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Das in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenomene

Mer krmal , dalR der Schuhboden beim Auftritt auch im Gel enk
"zum ndest teilweise Bodenkontakt"” habe, stellt keine
unzul assige Erweiterung dar. Es wird in dieser Hinsicht
auf das in der angefochtenen Patentschrift gezeigte

Ausf Uhrungsbei spi el verw esen. Da die dargestellten
Ausnehnmungen (6, 7) relativ schmal sind, ist somt in
der urspringlichen Annel dung ein Schuhboden of fenbart,
der in der Cel enkpartie Uberw egend und damt
"teil wei se" Bodenkont akt hat.

D e Ei nfldgung "zum ndest teilweise" findet ihre Stitze
auf Seite 1, Zeilen 31 bis 34 der urspringlichen
Beschrei bung. Dort hei 3t es: "es kdnnen von Seitenrand
des Schuhbodens her einspringende Ausnehnungen

vor gesehen sein, die durch ein weniger steifes

Ful l material ausgefdllt sind". D eses Ausfillen der
Ausnehnmungen fUhrt sogar zu ei nem Bodenkontakt in der
ganzen Gel enkparti e.

Der Patentanspruch 1 ist somt im Hi nblick auf
Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Artikel 123 (3) EPU (Hauptantrag)

Da der geéanderte Patentanspruch 1 samliche Merkmal e des
erteilten Patentanspruchs 1 enthalt, |iegt auch eine
Erwei t erung des Schut zberei chs durch wahrend des

Ei nspruchsver f ahrens vor genonmene Anderungen nicht vor.

Hi nsichtlich der erst im Beschwerdeverfahren vorgel egten
Seiten des Fachbuchs D10 i st fol gendes auszuf thren:
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Ent gegen der in der angefochtenen Entschei dung der

Ei nspruchsabtei l ung vertretenen Meinung hat die
Beschwer def Ghrerin vorgebracht, dalR ein Schuhtechniker
amPrioritatstag des angefochtenen Patents eine
Brandsohl e mt Versteifungsel ement gemall Druckschrift D1
gerade nicht fur eine Keillangsohle genald Dokunent D8
verwendet hatte. Sie hat diese Gegendarstellung durch
di e vorgel egten Seiten ei nes Handbuchs fir die Schuh-
industrie (D10) erhartet und somt bew esen, dald der
Fachmann kei ne Veranl assung hatte, die Druckschriften D1
und D8 zu komnbi ni eren. Deshal b kann das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit der jetzt beanspruchten
Cegenstande nicht allein auf der Basis einer solchen
nosai karti gen Zusanmenschau vernei nt werden.

Di e erst imBeschwerdeverfahren vorgel egten Seiten des
Fachbuchs D10 sind deshalb als Beantwortung der fur die
angef ocht ene Ent schei dung ausschl aggebenden
Argunentati on der Ei nspruchsabteilung und somt nicht
al s verspatetes Vorbringen anzusehen.

Aufgabe und LOsung (Hauptantrag)

Ei n Schuhboden mt allen Merkmal en gemalR dem Ober begri ff
des Patentanspruchs 1 ist aus der Druckschrift D8 oder
aus der Druckschrift D9 bekannt. Nach Auffassung der
Kanmer kommt die Druckschrift D9 dem Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 naher, da sie imallgeneinen eine
Sohl e fir Schuhwerk betrifft, wihrend die

Druckschrift D8 sich auf einen "orthopadi schen Schuh,

i nsbesonder e Hausschuh" bezi eht.

Demmach i st ein Schuhboden mt Schwachstell en bekannt,
wel che im CGel enk die Torsionssteifigkeit umeine etwa in
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Schuhl @ngsri chtung verl auf ende Achse herabset zen, um

ei ne der natirlichen FuBbewegung angepalite Verdrehung
des Vorder sohl enberei chs um di e genannte Achse zu

er mbgl i chen. Sol che Schwachstell en werden bei di esem
bekannt en Schuhboden durch eine Verringerung der
Schuhboden- oder Sohl endi cke erzielt, wobei ein etwa in
Schuhl @ngsri chtung verl auf ender Steg verbl ei bt, der eine
Abst Gt zung des Cel enkteil es gegen di e Gehbahn bil det.

Ei nen sol chen Schuhboden hat die Patentinhaberin als
nachteili g angesehen, da die prinzipiell erwinschte

Ver dreh- oder Verwingbarkeit der Vordersohl e gegentuber
der Hintersohle zu einer unzurei chenden Fuhrung und
Hal t erung des FulRes fuhre. Das mache sich als Mangel an
seitlicher Stabilitéat i nsbesondere daran benerkbar, wenn
der Laufer mt dem FuR auf Bahnunebenheiten trete

(Sp. 1, Z. 38 - 50).

Di e dem angef ocht enen Pat ent zugrundel i egende Auf gabe
kann daher, wie in der Patentschrift aus Spalte 1

Zeilen 51 - 56 angegeben, darin gesehen werden, unter

Bei behal t ung der Verdrehbarkeit eine bessere Fuhrung und
Hal t erung des FulRes zu erhalten.

D ese Aufgabe wird durch die imPatentanspruch 1
i nsbesondere di e i m Kennzei chen des Patentanspruchs 1
auf gef thrten Merkmal e gel 6st.

Neuheit (Hauptantrag)

We sich aus den Ausfuhrungen im Abschnitt 5 ergibt,

unt erschei det sich der Schuhboden nach Patentanspruch 1
von dem der Druckschrift D9 oder D8 durch die im
Kennzei chen des Patentanspruchs 1 aufgefihrten Merkmal e.
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Auch durch die Druckschrift D4 ist der Gegenstand des
Pat ent anspruchs 1 ebenfalls nicht bekannt. Die dort

of fenbarten Ri ppen, die die Sohle und den Absatz
ver bi nden, stellen kein Versteifungsel ement i m Sinne der
Lehre des Patentanspruchs 1 dar, denn sol che Ri ppen
setzen "einer Durchbi egung des Cel enkteils keinen
nennenswerten W derstand entgegen” (vgl. S. 2, Zeilen 7
- 11) im Gegensatz zu dem Versteifungsel enent, durch
wel ches, wi e beansprucht, "das Cel enk des Schuhbodens
gegen Bi egung um ei ne quer zur Schuhl &ngsrichtung ..
versteift ist."

D e Beschwerdegegnerin hat die Neuheit des Patent-
anspruchs 1 mt der fol genden Begrindung in Frage
gestel I t:

Der Pat entanspruch 1 schlielRe auch Absat zschuhe ein und
der Fachmann wi sse, dalR bei Absatzschuhen das im

Cel enkber ei ch vorhandene Gel enkstick (i m Sprachgebrauch
des angefochtenen Patents: "Versteifungsel enent”) ein
not wendi ger Bestandteil sei, wie es mt dem Fachbuch D10
bel egt wird.

D e Beschwerdegegnerin hat ersichtlich demmt di esem
Fachbuch bel egten Unrst and kei ne Bedeut ung zugenessen,
dall Cel enkst icke nur bei Absatzschuhen Anwendung fi nden,
um lediglich ein Durchtreten der Gel enkpartie zu
verhiuten (vgl. S. 576, Abs. 1 und 2). Wenn aber der
Schuhboden al s flache Sohle oder als "Keillangsohl e"
ausgebi |l det ist, dann wei 3 der Fachmann auch, daf}

hi erdurch ein Durchtreten der Cel enkpartie verhindert
wi rd und der Ei nbau ei nes Versteifungsel ements nicht
mehr notwendig ist. Das gattungsgemafRe Merkmal, wonach
die Sohl e beimAuftreten auch i m CGel enkbereich
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"zum ndest teilwei se Bodenkontakt" hat, ist bei

Absat zschuhen nicht verw rklicht, so dall der Schuhboden
nach Patentanspruch 1 auch gegenuber di esem Stand der
Techni k ni cht neuheitsschadlich vorweggenomen i st.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist daher neu im
Sinne des Artikels 54 EPU

Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag)

Das Fachbuch D10 ("Handbuch fir die Schuhi ndustrie")

spi egelt das Fachw ssen auf dem Spezi al gebi et des

angef ochtenen Patents, d. h. des Schuhwerks w der. Laut
Vorwort soll dieses Fachbuch "Jedem Fachangehdri gen ei ne
Uber si cht Uber den derzeitigen Stand der Schuh-
fabrikation und deren Hilfsmttel in organisatorischer
mat eri al mal3i ger und herstel |l ungstechni scher Hinsicht"”
bieten.”

D eses Fachbuch soll nicht nur die Meinung des einzig
und al l ein fachménni schen Autors sondern die der
Fachwelt w edergeben, denn es resultiert aus der
Mtarbeit "zahlreicher anerkannter Wssenschaftler,
Techni ker, Praktiker sow e Verbdnde und Institute".

We durch di eses Fachbuch dokunmentiert wrd, gilt es als
Regel , dalR Versteifungsel enente oder Gel enksticke nur

bei Absatzschuhen - ausgenonmen sol chen mt Keil absat zen
ent sprechend Dokunment D8 - Anwendung finden, um ein
Durchtreten der Cel enkpartie zu verhiten

Di e durch di eses Fachbuch bestéatigten Vorstell ungen
setzen somt den Schuhfachmann in die Lage zu erkennen
dall ein Durchtreten der Cel enkpartie bei Keillangsohlen
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oder Keil absatzen, d. h. bei "flachen" Sohlen nicht
auftreten kann und somt durch ein Versteifungsel enent
(Cel enkst iick) nicht verhindert werden nufi.

D e Patentinhaberin hat mt der vorgeschl agenen L6sung
di ese, einem Vorurteil gleichkormmende, festgefahrene

Mei nung der Fachwelt Uberwunden, namich die des

Nut zl ossei ns der GCel enkversteifung bei "flachen" Sohl en.
DalR sich die Patentinhaberin tGber diese Vorstellung der
Fachwel t hi nwegset zte, ist nach Ansicht der Kammer als
Anzei chen fir das Vorhandensein von erfinderischer

Tati gkeit anzusehen (vgl. insbesondere Entschei dung

T 74/ 90, Abschnitt 7.1 der Entschei dungsgrinde).

7.2 Ent gegen der in der angefochtenen Entschei dung der
Ei nspruchsabteil ung vertretenen Meinung hatte der
Schuhf achmann gerade wegen di eser durch di eses Fachbuch
bel egten Vorstel lung der Fachwelt keine Zusanmenschau
der Druckschriften D8 und D1 realisiert und eine
Brandsohl e mt Gel enkversteifung gemal3 Druckschrift D1
gerade nicht fidr eine Keillangsohle gemall Druckschrift
D8 verwendet .

Dazu komt, dalR di e dem angefochtenen Patent zugrunde-

| i egende Aufgabe darin besteht - w e vorstehend unter
Abschnitt 5 angegeben - die Verdrehbarkeit bei zubehal ten
und ei ne bessere Fuhrung des Fulles zu erhalten. Der
Druckschrift D1 ist eine Celenkversteifung zu ent nehnen,
di e dazu dient, ein Durchtreten der Cel enkpartie zu

ver hindern. Die Druckschrift Dl liefert somt Kkeinerlei
H nwei s oder Anregung, eine Versteifung der Cel enkpartie
vor zusehen, um ei ne bessere FiUhrung und Hal terung des
FuBes zu erhal ten.

1573.D Y A



7.3

1573.D

- 11 - T 0943/ 92

Die imPatentanspruch 1 formulierte L6sung der dem
angef ocht enen Pat ent zugrundel i egenden Aufgabe (vgl.
Abschnitt 5.2) beruht auf dem Gedanken, dal3 gl ei chwohl
bei einem "flachen" Schuhboden, der mt Schwachstellen
zur CGewahrl ei stung ei ner Torsionsfahi gkeit ausgestattet
i st, die dadurch bedi ngte Wi chheit gegen Bi egung durch
ei ne CGel enkversteifung ei ngeschrankt werden nu3. D e
erfi ndungsgenéfle Lehre steht vollig i mGegensatz zu der
Lehre nach der Druckschrift D4, bei der eine Biege-

wei chheit erzielt wird. Das geht aus der Feststellung
(S. 2, Zeilen 10 - 11) hervor, dal die zur Cel enk-
abst 0t zung vorgesehenen Ri ppen ei ner Durchbi egung des
Cel enkteil s kei nen nennenswerten W derstand ent gegen-
setzen. Somt |ehrt diese Entgegenhal tung exakt das
Gegenteil einer Versteifung, namich eine Verringerung
der Biegesteifigkeit des Gel enks. Auch dies kann -

ent gegen der Mei nung der Beschwerdegegnerin -

kei nesfalls als Anregung in Richtung der

er fi ndungsgenméflen Lehre verstanden werden.

I n di eser Hinsicht hat die Beschwerdegegnerin
vorgebracht, dall die Schuhe mt Keil absatzen

ent sprechend den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift
durch die Unterteilung in einen Vordersohlen- und in

ei nen Hi ntersohl enberei ch entkoppelt seien, so dal3 ein
durchgehender Keil absatz im Sinne der Druckschrift D10
ni cht nmehr gegeben und di eses Fachbuch keinesfalls

rel evant sei. Sie hat dabei jedoch verkannt, dal3 unter
den Begriff "Keil absatze" dort auch Sohlen, die ein
"Durchtreten der Cel enkpartie" verhiten, d. h. eine
Abst Gt zung der GCel enkparti e gegen di e Gegenbahn bil den,
genei nt waren
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Di e anderen i m Verfahren vor der Ei nspruchsabteil ung
angezogenen Druckschriften wurden i m Beschwer deverfahren
ni cht w eder aufgegriffen, so dalR die Kamrer keine

Ver anl assung hat, auf diese Druckschriften ei nzugehen.

Aus den vorstehenden G inden komt die Kammer zu dem

Er gebni s, dalR der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56
EPU ber uht .

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hauptantrag
ist somt patentfadhig. D e abhangi gen Patentanspriche 2
bi s 8 haben besondere Ausfihrungsarten der Erfindung
nach Patentanspruch 1 zum Gegenstand und kdnnen deshal b
gl eichfalls aufrechterhalten werden. Schliefl3lich

best ehen auch gegen di e gednderte Beschrei bung kei ne
Bedenken.

Bei dieser Sachlage ist der Hl|fsantrag der
Beschwer def hreri n gegenst andsl os.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1573.D

D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mt fol gender
Fassung aufrecht zuer hal t en

- Beschr ei bung: Spalten 1 bis 4 wie erteilt,
mt einer, mt Schreiben vom
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19. August 1991 ei ngereichten
Er ganzung, die zw schen den
Zeilen 50 und 51 in der
Spalte 1 einzufigen ist;

- Patentanspriche: 1, eingereicht mt Schreiben
vom 19. August 1991,
2 bis 8 we erteilt;

- Fi gur en: 1 bis 3 we erteilt.
Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
N. Maslin C. Andries
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