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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 04 309.3-51

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die madndliche Verhandlung vom 8. November 2001 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Hechtfischer, der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber und

Dipl.-Phys. Dr. Kraus sowie der Richterin Klante

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschlul® der
Prufungsstelle fur Klasse A61 F vom 17. September 1999
aufgehoben und die Sache zur weiteren Prifung auf der
Grundlage des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, einge-
gangen am 6. November 2001, an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die eine "Verbesserte Fersenschiene" betreffende Patentanmeldung ist am 7. Fe-
bruar 1996 beim deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 14. Au-

gust 1997 offengelegt worden.

Mit Beschlul3 vom 17. September 1999 hat die Prufungsstelle fur Klasse A 61 F
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurickgewiesen, weil der
Gegenstand des urspringlich eingereichten Patentanspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde des Anmelders.
Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren gemal einem Hauptantrag und zweier

Hilfsantrage weiter.

Der geltende Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemal

Hauptantrag lautet:



"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenele-
ment (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) ver-
schieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Scha-
lenelement (4) umfasst,

wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des

Schalenelementes (4) offene Fuhrungsnut (5) zur Aufnahme

eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausge-
bildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Flh-
rungsnut (5) ein annahernd entlang der Langsrichtung der
FUhrungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme
eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenele-
ment (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8)
aufweist, das die Fuhrungsnut (5) wenigstens teilweise Uber-
deckt, sowie das Schalenelement (4) einstlckig ausgebildet
ist,

und wobei das Schienenelement (1) einen FulRsohlenab-
schnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme
der FuRRsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten
ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstik-
kig ausgebildet ist."

Der Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemal} Hilfsantrag 1

lautet:

"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenele-
ment (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) ver-
schieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Scha-
lenelement (4) umfasst,

wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des

Schalenelementes (4) offene Fuhrungsnut (5) zur Aufnahme

eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausge-



bildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Flh-
rungsnut (5) ein annahernd entlang der Langsrichtung der
FUhrungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme
eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenele-
ment (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8)
aufweist, das die Fuhrungsnut (5) wenigstens teilweise Uber-
deckt, sowie das Schalenelement (4) einstickig ausgebildet
ist,

und wobei das Schienenelement (1) einen FulRsohlenab-
schnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme
der FuRsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten
ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstik-
kig ausgebildet ist, sowie im oberen Abschnitt des Schienen-
elementes (1) mehrere Locher (9) zur Aufnahme eines Weg-
begrenzers (10) angeordnet sind, und der Wegbegren-
zer (10) zur Anpassung des Abstandes des Schalenelemen-
tes (4) von dem Fusohlenabschnitt (2) an die Kérpermasse
eines Patienten wahlweise in einem der Locher (9) im oberen

Abschnitt des Schienenelementes (1) befestigbar ist."

Der Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemal} Hilfsantrag 2

lautet:

"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenele-
ment (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) ver-
schieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Scha-
lenelement (4) umfasst,

wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des

Schalenelementes (4) offene Fuhrungsnut (5) zur Aufnahme

eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausge-

bildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Fuh-



rungsnut (5) ein annahernd entlang der Langsrichtung der
FUhrungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme
eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenele-
ment (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8)
aufweist, das die Fuhrungsnut (5) wenigstens teilweise Uber-
deckt, sowie das Schalenelement (4) einstlckig ausgebildet
ist,

und wobei das Schienenelement (1) einen FulRsohlenab-
schnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme
der FuRRsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten
ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstik-
kig ausgebildet ist, sowie im oberen Abschnitt des Schienen-
elementes (1) mehrere Lécher (9) zur Aufnahme eines Weg-
begrenzers (10) angeordnet sind, und der Wegbegren-
zer (10) zur Anpassung des Abstandes des Schalenelemen-
tes (4) von dem Fusohlenabschnitt (2) an die Kérpermasse
eines Patienten wahlweise in einem der Locher (9) im oberen
Abschnitt des Schienenelementes (1) befestigbar ist,

und wobei sich die Fuhrungsnut (5) nur Uber einen Teil der
Lange des Schalenelementes (4) erstreckt und der obere
Abschnitt des Schienenelementes (1) zur Anpassung des
Abstandes des Schalenelementes (4) von dem FulRsohlen-
abschnitt (2) an die Korpermasse eines Patienten kurzbar

ist."
Fir den Wortlaut der Unteransprtiche wird auf die Akten verwiesen.
Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fer-

senschiene mit mdglichst geringem Fertigungsaufwand bereitzustellen (Offenle-

gungsschrift Spalte 1, Zeilen 47 bis 50).



Der Anmelder, der zur mindlichen Verhandlung nicht erschienen ist, ist der Auf-
fassung, dal} der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaly dem Haupt- und den Hilfs-
antragen gegenuber dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht nur neu sei,
sondern auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, da keiner der genannten
Druckschriften die beanspruchte Fersenschiene entnehmbar sei bzw. Anregungen

dazu dem Fachmann vermittelt wirden.

Der Anmelder stellt den Antrag (vgl. Schriftsatz vom 6. November 2001):

1. Der Zuruckweisungsbeschlu® des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 17. September 1999 wird aufgeho-

ben.

2. Die Sache wird zur anderweitigen Behandlung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurickverwiesen mit
der MalRgabe, dal} der ermittelte Stand der Technik der
Gewahrbarkeit der Anspriiche gemal® neuem Hauptan-
trag (hilfsweise: gemaly Hilfsantrag 1; weiter hilfsweise:
gemal Hilfsantrag 2) nicht entgegensteht.

AuRerst hilfsweise:
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung an
das Deutsche Patent- und Markenamt zurlckverwie-
sen mit der Maligabe, das Prifungsverfahren mit
den im Beschwerdeverfahren eingereichten Anspri-

chen fortzusetzen.



Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig. Sie ist nicht begriindet soweit sie sich
auf den im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Hauptantrags vorgelegten
Patentanspruch 1 bezieht, da dessen Gegenstand nicht patentfahig ist.

Sie ist jedoch begrundet soweit sie sich auf den im Beschwerdeverfahren im Rah-
men des Hilfsantrags 1 vorgelegten Patentanspruch 1 bezieht, denn dieses im
Beschwerdeverfahren eingeschrankte Patentbegehren hat eine neue Sachlage
ergeben, gegenuber der einerseits die den angefochtenen Beschlul} tragenden
Grinde nicht mehr durchgreifen und die andererseits vom Patentamt noch nicht
abschlie3end gepruft werden konnte (PatG § 79 Absatz 3, Satz 1 Nr. 3).

1.) Der Patentanspruch 1 ist zulassig, sein Gegenstand besteht im wesentlichen
aus einer Zusammenfassung der ursprunglichen Anspruche 1, 2, 3, 9, 24 und der

Aufnahme eines Merkmals aus Sp. 4, Z. 8 der Beschreibung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist zwar neu, denn kei-
ner der entgegengehaltenen Druckschriften sind samtliche in diesem Patentan-
spruch aufgefuhrten Merkmale entnehmbar, er beruht jedoch nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Aus der Druckschrift US 5 088 479, im folgenden (4) genannt, ist eine Fersen-
schiene (Fig. 1) mit einem federelastischen Schienenelement (11, 12, 18 in den
Fig.) und einer entlang des Schienenelementes verschieblichen Wadenauf-
nahme (10, 13 in den Fig.) bekannt, die wenigstens ein Schalenelement (10 in den
Fig.) umfaldt, wobei in dem Schalenelement eine zur Innenseite des Schalenele-
mentes offene Fuhrungsnut zur Aufnahme eines oberen Abschnittes des Schie-
nenelementes ausgebildet ist (vergl. in Fig. 6 Pos. 12, die in einer Nut von 10 liegt)
und das Schalenelement auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (33 in
den Fig.) aufweist, das die Flhrungsnut tGberdeckt (vergl. Sp. 2, Z. 58 - 61), sowie

das Schalenelement einstuckig ausgebildet ist (wie den Figuren ohne weiteres



entnehmbar ist) und wobei das Schienenelement (11, 12, 18 in den Fig.) einen
Fuldsohlenabschnitt (11, 18 in den Fig.) aufweist, der zur wenigstens teilweisen
Aufnahme der Ful3sohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten ausgebildet

ist (wie der Figur 1 zu entnehmen ist).

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom genannten Stand
der Technik nach (4) dadurch, dal3 zum einen

das Schalenelement im Bereich der Flhrungsnut ein annahernd entlang der
Langsrichtung der Fulhrungsnut ausgerichtetes Langloch zur Aufnahme eines
Wegbegrenzers aufweist und zum anderen, dal} das Schienenelement einstlckig
ausgebildet ist.

Dall das Polsterelement beim Gegenstand von (4) die Fuhrungsnut vollstandig
uberdeckt, beim Gegenstand des Anspruchs 1 von einer "wenigstens teilweisen
Uberdeckung" die Rede ist, stellt keinen zu berlicksichtigenden Unterschied dar,

da die Angabe "wenigstens teilweise" auch eine vollstandige Uberdeckung zulafRt.

Die genannten Unterschiedsmerkmale vermogen nicht die erfinderische Tatigkeit
zu begrunden, weil der Durchschnittsfachmann, das ist hier der mit der Herstel-
lung von Orthesen befal’te Orthopadiemechaniker, ohne weiteres in der Lage ist,
wenn an ihn z.B. seitens des Arztes fur Orthopadie herangetragen wird, dal} die
Wadenaufnahme gegenuber dem Schienenelement verschieblich sein soll, hier

eine entsprechende Moglichkeit vorzusehen.

Aus der Druckschrift DE 36 10 532 A1, im folgenden (2) genannt, ist ihm namlich
eine Fulischiene bekannt, die aus einer am Bein (Unterschenkel) zu befestigen-
den Manschette 12 besteht, die an der Vorderseite ein in deren Langsrichtung
ausgerichtetes Langloch (Fuhrungsschlitz 30) zur Aufnahme eines Wegbegren-
zers 36, 36a aufweist. Der Wegbegrenzer ist an dem einen (kurzeren) Schenkel
einer L-férmigen Plattenfeder 34 angebracht, der andere (langere) Schenkel ver-
lauft auf dem Fulrist in das Innere eines Schuhs zur Stabilisierung des Fulige-

lenks. Der Wegbegrenzer kann sich damit in dem Fuhrungsschlitz 30 hin- und her



bewegen, wie in Figur 5 dargestellt und in Sp. 4, Zeile 59ff beschrieben ist. Diese
Malnahme auf den Gegenstand nach (4) zu ubertragen fuhrt ohne weiteres dazu,
dall auch beim Gegenstand von (4) eine entsprechende Beweglichkeit herbeige-
fuhrt wird. Dabei spielt es keine Rolle, dal® sich beim Gegenstand von (2) die
L-férmige Feder am Fulirist befindet, weil die beschriebene Malktnhahme ohne wei-

teres auch auf den Fersenteil Ubertragbar ist.

Des weiteren liegt auch die einstlckige Ausbildung des Schienenelements im
Rahmen des Fachublichen, da der Fachmann, der die bekannte Fersenschiene
vereinfacht herstellen will, unschwer erkennt, da® die mehrteilige Ausgestaltung
des Schienenelements einen umstandlichen und arbeitsintensiven Herstellungs-
prozeld bedingt. Er wird hier auf eine Ausfihrungsform zurtickgreifen, wie sie z.B.
in der US PS 5 282 483, im folgenden (3) genannt, dargestellt ist, namlich eine
einstuckige Ausfuhrungsform (vgl. z.B. Figur 5 oder 7).

Damit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

2.) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulassig, denn sein Inhalt ist in
den ursprunglichen Unterlagen ausreichend offenbart. Sein Gegenstand besteht
aus einer Zusammenfassung der Anspruche 1, 2, 3, 5, 6, 9, 24 und der Aufnahme
eines Merkmals aus Spalte 4, Zeile 8 der Beschreibung hinsichtlich der zur Innen-

seite des Schalenelements offenen Fihrungsnut.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist neu und beruht gegen-
uber dem bisher nachgewiesenen Stand der Technik auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, denn keiner der entgegengehaltenen
Druckschriften sind samtliche in diesem Patentanspruch aufgefiihrte Merkmale

entnehmbar.
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Sein Gegenstand beruht gegentber dem bisher ermittelten Stand der Technik

auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach
Hauptantrag durch die zusatzlichen Merkmale:

a) im oberen Abschnitt des Schienenelementes sind mehrere Locher zur Auf-
nahme eines Wegbegrenzers angeordnet

b) der Wegbegrenzer ist zur Anpassung des Abstandes des Schalenelementes
von dem FuBsohlenabschnitt an die Kérpermalle eines Patienten wahlweise in

einem der Locher im oberen Abschnitt des Schienenelements befestigbar.

Mit diesen beiden MaRnahmen wird auf einfache Weise erreicht, dal® sich im
Gebrauch eine Bewegungsmaoglichkeit des Schienenelements relativ zum Scha-
lenelement im Rahmen des Wegbegrenzers 10, wie auch beim Stand der Technik,
ergibt, dal® aber zusatzlich zu dieser Mdglichkeit der Wegbegrenzer zusammen
mit den im oberen Schienenelementeabschnitt angebrachten Léchern noch zur

Anpassung an die Kérpermalie des Patienten herangezogen werden kann.

FiUr eine solche Ausgestaltung gibt es im bisher im Verfahren befindlichen Stand

der Technik keine Anregungen.

Die Druckschrift DE 39 28 627 C1 beschreibt eine Fersenschiene, deren Lange
sich an den sich durch unterschiedliche FulBhaltungen andernden Abstand zwi-
schen Knie (Wade) und Fuld automatisch anpalf3t. Dies wird durch die Zusammen-
wirkung zweier Gleithulsen, zweier Langlécher und eines Zapfens erreicht. Locher
im oberen Abschnitt des Schienenelements und deren Zusammenwirkung mit
einem Wegbegrenzer sind hier nicht vorhanden, so dal® der Fachmann auch keine
Anregungen fur eine entsprechende Ausgestaltung, wie sie im Gegenstand des

Anspruchs 1 zum Ausdruck kommt, erhalten konnte.
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Die Druckschrift (2) betrifft eine Fullschiene, die lediglich ein Langloch mit einem
Wegbegrenzer aufweist, weitergehende Anregungen bezuglich einer Ausbildung

wie vorstehend unter a) und b) genannt sind, sind hier nicht ersichtlich.

Die Druckschrift (3) betrifft eine Fersenschiene, die eine Anpassung an Korper-
male eines Patienten ermoglicht und zwar in einer ersten Ausbildungsform uber
Langlocher (bei Pos. 621 in Figur 7) und in einer zweiten Form mittels eines Klett-
verschlusses (bei Pos. 46 in Figur 5). Auch die Fersenschiene nach der Druck-
schrift (4) weist lediglich eine solche Verstellmdglichkeit tGber Langlécher (vgl.
Schlitz 26 in Figur 4) auf. Weitergehende Hinweise oder Anregungen etwa in Rich-
tung der Ausgestaltung nach Merkmal a) und b) sind auch diesen Druckschriften

nicht entnehmbar.

Das gilt auch fur den Gegenstand nach der US PS 4 803 975, der eine Knie-
orthese betrifft und damit schon von der Gattung her weiter abliegt, davon abge-
sehen aber auch von der konkreten Ausgestaltung her nicht zum Gegenstand des

Anspruchs 1 fihren kann.

Damit lalkt sich mit den bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften die

Zuruckweisung der Anmeldung nicht mehr begrinden.

Da einerseits die Prifungsstelle in ihrem Erstbescheid vom 30. September 1996
unter Punkt C. ausdrucklich darauf hingewiesen hat, da® mdglicherweise noch
nicht alles relevante Material vorliege und andererseits vom Anmelder ein neuer
Hauptanspruch mit zusatzlichen Merkmalen (aus den urspringlichen Anspru-
chen 1, 2, 3, 5, 6, 9, 24 und der Beschreibung Spalte 4, Zeile 8) vorgelegt worden
ist, war dem Antrag zu entsprechen und die Zurtckverweisung der Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt zu beschliel3en.
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3.) Dem Hilfsantrag 2 kommt bei dieser Sachlage keine Bedeutung mehr zu.

Dr. Hechtfischer Klosterhuber Dr. Kraus Klante

Fa



