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betreffend das Gebrauchsmuster 298 00 791

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die miandliche Verhandlung vom 10. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden
Richter Mullner sowie die Richter Dipl.-Ing. P. Harrer und Dipl.-Ing. Dr. Henkel

beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmus-
terabteilung | - vom 26. Juni 2006 aufgehoben.

2. Das Gebrauchsmuster 298 00 791 wird gel6scht.

3. Die Kosten des Ldschungsverfahrens in beiden Rechtsziigen

tragt die Antragsgegnerin.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 298 00 791 mit der Be-
zeichnung ,Socke mit asymmetrischer Spitze“, das am 20. Januar 1998 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und mit 6 Schutzanspriichen am

20. Mai 1999 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Die Schutzdauer ist auf 8 Jahre verlangert.



Die eingetragenen Schutzanspriche lauten:

1. Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen
Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zehenbereich (3) im Wesentlichen

durchgehend gestrickt ist.

2. Socke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Zehenbereich (3) im Wesentlichen trapezférmig ausgebildet ist.

3. Socke nach Anspruch1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zehenbereich (3) aus einem Grundfaden (10) und we-

nigstens einem weiteren Faden gestrickt ist.

4. Socke nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der weitere Faden mit einer hoheren Schlingendichte ge-
strickt ist als der Grundfaden (10).

5. Socke nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
diese wenigstens eine optische und/oder haptische Markie-
rung (11) aufweist.

6. Socke nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Markierung (11) eingestrickt ist.

Die Antragstellerin hat die Loschung des Gebrauchsmusters wegen mangelnder

Schutzfahigkeit beantragt. Dazu reicht sie folgende Entgegenhaltungen ein:



US 3217336 (D1)
US 1160 819 (D2)
US 369 637 (D3)
WO 96/24262 Al (D4)

Die Antragsgegnerin hat Widerspruch erhoben und die Zurickweisung des LO-
schungsantrags auf der Grundlage der Ansprichel bis6 vom
28. September 2004 beantragt. Damit halt sie das Streitgebrauchsmuster fir
rechtsbestandig, da der Streitgegenstand nicht unzulassig erweitert und schutzfa-

hig sei.

Der beschrankte Anspruch 1 vom 28. September 2004 lautet:

1. Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen
Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wobei
der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist
und einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der
grollen Zehe anliegt, und einen diesem Randabschnitt (5)
gegeniberliegenden Randabschnitt (6) aufweist, wobei die
Randabschnitte (5, 6) aufeinander zu geneigt sind und wobei der
Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der grof3en
Zehe anliegt, starker gegenlber einer gemeinsamen Basis (7)
der Randabschnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randab-
schnitt (5) gegentberliegende Randabschnitt (6).

Die Anspriiche 2 bis 6 vom 28. September 2004 sind gegenlber den eingetrage-
nen Anspriichen 2 bis 6 unverandert.

In einem Zwischenbescheid hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts mitgeteilt, dass der Léschungsantrag voraussichtlich er-

folglos bleiben werde, da der beschrankte Anspruch 1 zuldssig und sein Gegen-



stand schutzfahig sei. Der Widerspruch zwischen der ursprtinglichen Offenbarung
(Beschreibung, S. 2, Z. 27-29 und S. 4, Z. 9-12, sowie Figuren 1 und 2) und dem
beschrankten Anspruch 1 hinsichtlich der Neigung der Randabschnitte werde auf-
grund des Gesamtinhalts der Offenbarung gel6st, wonach der Anspruchsfassung
der Vorzug gegeben werde, was auch angesichts der Anatomie des menschlichen

FuRes sinnvoll erscheine.

Mit Beschluss vom 26.Juni 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung das
Gebrauchsmuster teilweise insoweit geldscht, als es Uber die Anspriiche 1 bis 6
vom 28. September 2004 hinausgeht. Der beschréankte Anspruch 1 sei zulassig,
da alle Merkmale aus den urspringlich eingereichten Figuren 1 und 2 zu entneh-
men seien, wobei die Auffassung zum Widerspruch hinsichtlich der Neigung der
Randabschnitte aus dem Zwischenbescheid ibernommen ist.

Die Socke nach dem beschrankten Anspruch 1 sei neu und auch erfinderisch.
Denn sie sei dem Fachmann, einem Strickmaschinenmechaniker mit langjahriger
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Sockenherstellung, aus dem Stand der Tech-
nik nicht auf Anhieb ersichtlich, da die D1 bis D4 keine entsprechenden Anregun-

gen gaben.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsstellerin Beschwerde eingelegt.

Der Anspruch 1 vom 28. September 2004 (Hauptantrag) sei unzuldssig und sein
Gegenstand nicht schutzfahig gegentiber dem im Loschungsverfahren genannten
Stand der Technik (D1 bis D4).

Die im beschréankten Anspruch 1 nach Hauptantrag hinzugefligten, aus der Be-
schreibung (S. 2, le. Abs. und S. 4, 2. Abs.) entnommenen Merkmale d, e, f, g
gemal der als Anlage AS1 vorgelegten Merkmalsgliederung richteten sich auf ei-
nen ,trapezformigen“ Zehenbereich. Dieses Merkmal fehle im Anspruch 1 nach

Hauptantrag fehle aber. Daher liege eine unzuldssige Erweiterung vor, da damit

auch Socken mit nicht trapezformigem Zehenbereich geschiitzt seien.



Auch sei der Anspruch 1 nach Hauptantrag mangels Klarheit nicht zuldssig, da ein

Widerspruch hinsichtlich der Neigung der Randabschnitte zwischen der An-
spruchsformulierung und der Beschreibung bzw den Figuren bestehe.

Zudem herrsche insofern Unklarheit, dass zwar nach Merkmal f) die gegenuber-
liegenden Randabschnitte aufeinander zu geneigt seien, was aber mangels néhe-
rer Angaben einen Neigungswinkel eines der beiden Randabschnitte von genau
oder etwa 90 ° nicht ausschliel3e.

Die Schutzfahigkeit der beanspruchten Socke fehle schon mangels Neuheit ge-
genuber den genannten Druckschriften. Denn die D1, Fig. 1B und C, zeige im
Wesentlichen durchgehend gestrickte Socken mit unterschiedlich geneigten
Randabschnitten. Zudem wurden sich beim Tragen der Socke, worauf sich der
Anspruch 1 beziehe, die Randbereiche an die geneigten Zehen anpassen, was
auch aus der D1, Fig. 3, aber auch der D3, Fig. 2 und 3, zu entnehmen sei.

Auch der erfinderische Schritt fehle, da bei unveranderter Aufgabe diese bereits

von der Socke nach der D1 gel6ést werde. Die Gebrauchsmusterabteilung gehe
von einem Neigungswinkel kleiner als 90 ° aus, ohne dass dies im Anspruch 1
stehe. Damit sei auch ein Winkel von z. B. 89,5 ° mdglich, worin aber gegeniber
den bekannten Socken kein erfinderischer Schritt gesehen werde.

Der in der mundlichen Verhandlung tberreichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag sei

unzulassig erweitert, weil er neben des fehlenden ,trapezfahigen“ Zehenbereichs

nun dartber hinaus eine nicht offenbarte Bezugslinie fir die Neigung der Randab-
schnitte beinhalte. Sein Gegenstand sei aus den zum Hauptantrag genannten

Griunden nicht schutzfahiq.




Die Antragstellerin und Beschwerdefthrerin stellt den Antrag (aus dem Beschwer-
deschriftsatz vom 28. Juli 2006),

den Teilléschungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2006 aufzuhe-

ben und das Gebrauchsmuster in vollem Umfang zu lI6schen.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag (aus dem Schrift-
satz vom 26. September 2006),

die Beschwerde zuriickzuweisen,
hilfsweise die Beschwerde im Rahmen des in der mindlichen Ver-

handlung Gbergebenen Hilfsantrags zuriickzuweisen.

Der geanderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag lautet (Anderungen unterstrichen):

1. Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen
Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wobei
der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist
und einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der
grol3en Zehe anliegt, und einen diesem Randabschnitt (5) gegen-
Uberliegenden Randabschnitt (6) aufweist, wobei die Randab-

schnitte (5, 6) aufeinander zu und gegenuber der L&ngsachse des

FulRteils (9) der Socke (1, 2) geneigt sind und wobei der Randab-

schnitt (5), der beim Tragen der Socke an der groRen Zehe an-
liegt, starker gegeniber einer gemeinsamen Basis (7) der Rand-
abschnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randabschnitt (5) ge-
genuberliegende Randabschnitt (6).



Die Beschwerdegegnerin hélt den Anspruch 1 nach Hauptantrag fir zulassig und
seinen Gegenstand fir schutzfahig, was auch auf die gegenuber der eingetrage-

nen Fassung unverénderten Anspriche 2 bis 6 zutrafe.

Es liege keine unzulassige Erweiterung vor, da das Merkmal ,trapezférmig“ nicht

in den Anspruchl aufgenommen zu werden brauche, vgl. BGH .
23. Januar 1990 ,Spleifkammer*.

Die Formulierung ,starker geneigt® im Anspruch 1 entsprache einem grofReren
Neigungswinkel gegentber der Basis 7, weshalb die Formulierung in der Be-
schreibung offensichtlich falsch sei. Eine Berichtigung der Beschreibung sei aber
bei einer Teilldschung nicht vorgesehen, vgl. Bihring, GbmG, 6. Aufl., § 15,
Rdn. 91.

Die Socke nach Anspruch 1 sei schutzfahig. Die Neuheit sei gegentber der Socke
nach der D1 durch die unterschiedlichen Neigungswinkel der Randabschnitte ge-
geben, die sich im Ubrigen nicht auf die getragene Socke beztgen. Die Socken
nach der D2 und der D3 seien nicht durchgehend gestrickt. Die Socke nach der
D4 sei lediglich aufgrund zusatzlicher Polster unsymmetrisch.

Die Socke nach Anspruch 1 beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt, da der

Stand der Technik keine Hinweise auf Randabschnitte mit unterschiedlichen auf-
einander zu geneigten Winkeln gabe. Indiz sei die Socke nach der D3, Fig. 4
und 5, aus dem Jahr 1887 mit unsymmetrischem Zehenbereich, ohne dass bis
zum Anmeldetag zwei unterschiedlich aufeinander zugeneigte Randabschnitte

ausgestaltet worden seien.
Dies trafe auch auf den klargestellten Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu, dessen
zusatzliches, die ,Langsachse des Fuliteils” betreffendes Merkmal in den Figu-

ren 1 und 2 offenbart sei.

Im Ubrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde ist begrindet, denn der Gegenstand des Streit-
gebrauchsmusters hat in der Fassung nach Hauptantrag mangels Schutzfahigkeit
gegentber dem Stand der Technik und nach Hilfsantrag wegen unzuléssiger Er-
weiterung keinen Bestand.

Somit ist das Gebrauchsmuster in allen seinen Fassungen nach 8§ 15, Abs. 1,
Satz 1 bzw. Satz 3, GebrMG, unwirksam.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen gestrickten Socken mit unsymmetri-
schem Zehenbereich, wie er aus der nachstkommenden US 3217 336 (D1),
Fig. 1B und 1C, bekannt ist. Entsprechend gibt es einen linken und einen rechten

Socken.

Nachteilig an der bekannten Socke ist die den Tragekomfort einschrankende Naht

im Zehenbereich, vgl das Streitgebrauchsmuster, S. 1, Z. 26-29.

Die Aufgabe bzw. Zielsetzung der Erfindung ist es, eine gestrickte Socke mit ei-
nem Zehenbereich, dessen Randabschnitte im Wesentlichen einem Verlauf von
Zehen folgt, so auszubilden, dass diese einen erhohten Tragekomfort aufweist, vgl
das Streitgebrauchsmuster, S. 1, Z. 31-34.

Dieses Problem wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ge-
|6st, der - entsprechend der Merkmalsgliederung der Beschwerdefuhrerin (An-

lage AS1) - wie folgt gegliedert sein kann:

a) Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3),
b) dessen Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wo-
bei

c) der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist und
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d) einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der grol3en
Zehe anliegt, und

e) einen diesem Randabschnitt (5) gegeniuberliegenden Randab-
schnitt (6) aufweist,

f) wobei die Randabschnitte (5, 6) aufeinander zu geneigt sind und wo-
bei

g) der Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke der grof3en Zehe
anliegt, starker gegeniber einer gemeinsamen Basis (7) der Randab-
schnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randabschnitt (5) gegen-
uberliegende Randabschnitt (6).

Fachmann ist ein designgeschulter Textiltechniker mit langjahriger Erfahrung und

Kenntnissen in der Entwicklung und Herstellung von Socken.

1) Zum Hauptantrag

Die Zulassigkeit des gegenuber den urspringlichen Anmeldeunterlagen geénder-
ten Anspruchs 1 nach Hauptantrag kann sowohl hinsichtlich des strittigen Merk-
mals des ,trapezférmigem® Zehenbereichs als auch hinsichtlich des die Nei-
gungswinkel der Randabschnitte betreffenden Widerspruchs zwischen der gean-
derten Anspruchsfassung und der Beschreibung bzw. den Figuren dahinstehen,
da der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht schutzfa-

hig ist.

Er mag zwar neu sein, beruht aber nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Aus der US 3 217 336 (D1) ist bereits eine gestrickte Socke mit den Merkmalen a)
bis f) des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt. So ist die bekannte Socke
ebenfalls im Wesentlichen durchgehend gestrickt und hat einen Zehenbereich,
dessen Rand nach Fig. 1B und 1C im Wesentlichen dem Verlauf von Zehen folgt

und dessen gegenuber liegende Randabschnitte aufeinander zu geneigt sind, wo-
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bei letzteres Merkmal f) schon an sich bekannt ist, wie insbesondere die Figuren 2
und 11 zeigen.

Das weitere Merkmal g) des Anspruchs 1 deutet der Fachmann so, dass die auf-
einander zu geneigten Randabschnitte an der groRen Zehe starker zur Basis 7
und gegenuberliegend - der Anatomie des menschlichen Ful3es folgend - unter-
schiedlich, nadmlich an den ubrigen Zehen schwéacher zur Basis 7 geneigt sind,
also einen unsymmetrischen Zehenbereich aufweisen. Hinweise auf derartige un-
terschiedliche Neigungswinkel entnimmt der Fachmann ebenfalls bereits der D1,

vgl die Figuren 1B und 1C.

Der Einwand, der Randabschnitt an der grol3en Zehe sei bei der Socke nach den
Figuren 1B und 1C nicht geneigt, womit die gegentberliegenden Randabschnitte
auch nicht aufeinander zu geneigt seien, kann dahinstehen. Denn fir den Fach-
mann stellt es nur eine einfache nahe liegende Mal3hahme dar, fir den Nei-
gungswinkel des Randabschnitts auch an der grof3en Zehe einen geeigneten Win-
kel zwischen demjenigen nach den Figuren 2 oder 11 und demjenigen nach den
Figuren 1B oder 1C auszuwahlen. Uberdies gibt dazu die D3, Fig. 3, dem Fach-
mann entsprechende Hinweise fir unterschiedliche Neigungswinkel der gegen-
Uberliegenden Randabschnitte, wobei der eine Randabschnitt anspruchsgemar

zumindest beim Tragen an der grol3en Zehe anliegt.

Eines erfinderischen Schrittes bedarf es dazu nicht - noch dazu unter Beriicksich-
tigung, dass ,fur die Beurteilung des erfinderischen Schritts auf die im Patentrecht
entwickelten Grundsatze zurtickgegriffen werden kann®, vgl. BGH X ZB 27/05 v.

20. Juni 2006 ,Demonstrationsschrank®.

Da die Gegenstande der auf den Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rickbezo-
genen Anspriiche 2 bis 6 nicht als eigensténdig erfinderisch verfolgt werden und in
ihnen auch nichts erkennbar ist, was einen erfinderischen Schritt begriinden

konnte, fallen sie mit dem Anspruch 1 nach Hauptantrag.
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Aus diesen Grunden haben die Anspriche 1 bis 6 nach Hauptantrag keinen Be-

stand.

2) Zum Hilfsantrag

Nach Hilfsantrag ist lediglich der Anspruch 1 dadurch geéndert, dass - gegenuber
demjenigen nach Hauptantrag - im Merkmal f) das weitere Merkmal eingefugt ist,

wonach die Randabschnitte 5, 6 auch gegeniiber der Langsachse des Fufldteils 9

der Socke 1, 2 geneigt sind.

Mit dem Begriff ,L&ngsachse” ist eine neue, neben der ,Basis 7" zusatzliche Be-
zugslinie fur die Neigungswinkel der Randabschnitte eingefihrt.

Dieses zusatzliche Merkmal ist nicht urspriinglich offenbart.

Denn an keiner Stelle der urspringlichen Anmeldeunterlagen ist von einer
,Langsachse des Fuliteils* die Rede oder ein entsprechender Hinweis zu entneh-
men. Auch in keiner der Figuren ist eine Langsachse des Ful3teils als Bezugslinie
eingezeichnet.

Damit ist das zuséatzliche neue Merkmal in der bisherigen Offenbarung der Socke
des Gebrauchsmusters nicht enthalten.

Somit stellt das zuséatzliche Merkmal im Anspruch 1 nach Hilfsantrag eine unzu-

lassige Erweiterung des urspriinglichen Erfindungsgegenstands dar.

Daher hat auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 keinen Bestand.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. 8§ 84 Abs. 2 PatG
und 8 91 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Miullner Dr. Henkel Harrer

Pr
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