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BESCHLUSS
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hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. Januar 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter v. Zglinitzki,

Dipl.-Ing. Harrer und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf den Einspruch wird das Patent 101 12 821 mit den am 7. Ja-
nuar 2004 eingereichten Patentanspriuchen 1 bis 12, der Beschrei-
bung Spalte 1 und 2 vom 19. Januar 2004, dem Beiblatt zur Be-
schreibung vom 7. Januar 2004 und im Ubrigen der Beschreibung
und den Zeichnungen gemal Patentschrift beschrankt aufrechter-

halten.

Grinde

Auf die am 16. Marz 2001 eingereichte Anmeldung mit der Bezeichnung "Schuh-
sohle und Schuh" ist nach Prifung durch das Patentamt ohne Offenlegung das

Patent erteilt und die Erteilung am 8. August 2002 verdffentlicht worden.

Gegen das Patent ist am 30. Oktober 2002 von der P... AG

D...in H... gemaR § 59 PatG

Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Grinden versehen und auf die
Behauptung gestutzt, der Gegenstand des Patents sei nach §§ 3 und 4 PatG nicht
patentfahig.



Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent mit den am 7. Januar 2004 eingereichten Patentan-
spruchen 1 bis 12 (nunmehr Hauptantrag), der Beschreibung
Spalte 1 und 2 vom 19. Januar 2004, dem Beiblatt zur Beschrei-
bung vom 7. Januar 2004 und im Ubrigen der Beschreibung und
den Zeichnungen gemaly Patentschrift beschrankt aufrechtzuer-

halten.

Dazu fuhrt sie aus, die Erfindung sei im Umfang der verteidigten Patentanspriche
patentfahig.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Schuhsohle, insbesondere fur einen Sportschuh (1), aufweisend
a. eine Lastverteilungsplatte (10), die im Fersenbereich der
Schuhsohle angeordnet ist;

b. zumindest ein Dampfungselement (20), das im hinteren late-
ralen Bereich unterhalb der Lastverteilungsplatte (10) angeordnet
ist und das Dampfungsverhalten der Schuhsohle beim ersten Bo-
denkontakt mit der Ferse bestimmt, dadurch gekennzeichnet, dass
c. ein laterales Flihrungselement (21) im vorderen lateralen Be-
reich und ein mediales Fuhrungselement (22) im hinteren media-
len Bereich unterhalb der Lastverteilungsplatte angeordnet sind
mit Materialeigenschaften, die den Fuly nach dem ersten Boden-

kontakt in eine neutrale Position bringen; wobei



d. das erste und das zweite Flihrungselement (21, 22) eine gro-

Rere Harte als das Dampfungselement (20) aufweisen.

Der formal nebengeordnete Patentanspruch 12 lautet:

Schuh mit einer Schuhsohle nach einem der Anspriche 1 — 11.

Wegen der auf den Anspruch 1 zurtickbezogenen Unteranspriche 2 bis 11 und

weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG durch den Be-

schwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist gemall § 59 Abs 1 PatG hinrei-

chend substantiiert und damit zulassig.

Der Einspruch hat insoweit Erfolg, als er zur beschrankten Aufrechterhaltung des
Patents fuhrt; ein weitergehender Erfolg ist ihm aus den nachfolgend dargelegten

Griunden nicht beschieden.

Die Erfindung betrifft eine Schuhsohle und einen Schuh, insbesondere einen
Sportschuh.

Es liegt das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde, eine Schuhsohle sowie
einen Schuh bereitzustellen, die/der vom ersten Bodenkontakt an zu einer korrek-
ten Fuldstellung fuhrt und dadurch vorzeitige Ermudungs- oder Verschlei3erschei-
nungen der Gelenke und der Muskulatur verhindert.

Die Losung dieses Problems wird in einer Schuhsohle bzw einem Schuh gesehen,

welche entsprechend den Merkmalen der Anspruche 1 bzw 12 ausgestaltet sind.



Als der daflir zustandige Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschul-
abschluss auf dem Gebiet der (Lederverarbeitung und) Schuhtechnik anzusehen,
der Uber langjahrige Erfahrung in der Entwicklung von Schuhsohlen, insbesondere

fur Sportschuhe besitzt.

1. Die geltenden Anspruche sind formal zulassig.

Der geltende Anspruch 1 entspricht dem erteilten und inhaltsgleichen urspriangli-
chen Anspruch 1 erganzt um Merkmale, die in den erteilten und den urspringli-
chen Anspruchen 3, 5 und 8 enthalten waren. Die Anspriche 2 bis 12 sind aus
den erteilten und ursprunglichen Anspriuchen 2 bis 14 ohne die Anspruche 3, 5

und 8 entstanden, wobei die Nummerierung entsprechend angepasst ist.

2. Die Erfindung ist entgegen den in der mindlichen Verhandlung geaulierten
Zweifeln der Einsprechenden so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fach-
mann sie ausfuhren kann. Aus dem ihm fir eine Schuhsohle Ublicherweise zur
Verfligung stehenden Angebot vermag der Fachmann die Materialien fir die
Dampfungs- bzw Fuhrungselemente beziglich ihrer Zusammensetzung und/oder
Herstellung so auszuwahlen, dass ein durch geeignete Verfahren mess- oder fest-
stellbarer Unterschied in der Harte besteht, welcher beim Fuhrungselement eine

groliere Harte als bei den Dampfungselementen gewahrleistet.

3. Die gewerblich anwendbare Schuhsohle nach dem Anspruch 1 und mit dieser
auch der Schuh nach dem Anspruch 12 (der im folgenden nicht mehr durchge-
hend explizit abgehandelt wird) besitzen die fur die Patenterteilung erforderliche
Neuheit, da keine vollstdndige Ubereinstimmung aller ihrer Merkmale mit denen
einer Schuhsohle oder eines Schuhs der berlcksichtigten Entgegenhaltungen be-
steht.

Gemald der US-Patentschrift 5 343 639 [E1] sind bei einer Schuhsohle im Fersen-
bereich unterhalb einer Lastverteilungsplatte (plate 28) Elemente (support ele-
ments 32) angeordnet, die das Dampfungsverhalten der Schuhsohle beim ersten

Bodenkontakt bestimmen und den Full nach dem ersten Bodenkontakt in eine



neutrale Position bringen, somit als Dampfungs- und gewissermalten auch als
Fuhrungselemente wirken. Diese konnten zwar ua eine unterschiedliche Dichte
aufweisen (E1: Sp 10, Z 22). Welche Elemente die hdhere Dichte aufweisen kdnn-
ten, bleibt in der E1 aber offen. Demnach ist bei der Schuhsohle nach Anspruch 1
diesem Stand der Technik gegenlber neu, dass das erste und das zweite Fuh-
rungselement eine groRere Harte als das Dampfungselement aufweisen.

Nach der europaischen Patentanmeldung 0 744 135 [E2] ist ua im Fersenbereich
einer Schuhsohle ein mit Druckluft beaufschlagbarer Schlauch vorgesehen. Des-
halb ist die Schuhsohle nach Anspruch 1 demgegentber dadurch neu, dass im
Fersenbereich unterhalb einer Lastverteilungsplatte ein hinteres laterales Dam-
pfungselement sowie je ein vorderes laterales und ein hinteres mediales Fuh-
rungselement vorgesehen sind.

Solche Elemente finden sich auch nicht bei den im Prifungsverfahren berlcksich-
tigten Schuhsohlen nach der deutschen Offenlegungsschrift 199 04 744 [P1], dem
US-Patent 4592153 [P2] bzw der internationalen Patentanmeldung
91 11 927 [P3], so dass auch diesen gegentber die Neuheit durch solcherart an-
geordnete Dampfungs- bzw Flhrungselemente bei der Schuhsohle nach dem An-

spruch 1 des Patents gegeben ist.

3. Die Schuhsohle nach dem geltenden Anspruch 1 sowie der damit ausgestattete
Schuh nach dem Anspruch 12 beruhen auch auf erfinderischer Tatigkeit, da sich
dem Fachmann aus dem Stand der Technik keine zur patentgemalfien Erfindung
fuhrende Vorbilder erschlie3en.

Die dem Patentgegenstand am nachsten kommende E1 liefert dem Fachmann ei-
ne Schuhsohle (auch fur einen Sportschuh), die im Fersenbereich eine Lastvertei-
lungsplatte aufweist, unterhalb welcher Elemente (support elements 32) vorgese-
hen sind, von welchen ein Element im hinteren lateralen Bereich angeordnet ist,
das aufgrund seines Materials als Dampfungselement wirkt und das Dampfungs-
verhalten der Schuhsohle beim ersten Bodenkontakt bestimmt. Es ist jeweils ein
weiteres Element im vorderen lateralen und im hinteren medialen Bereich vorge-

sehen. Ein weiteres Element im vorderen medialen Bereich kann im Vergleich mit



dem Streitpatent aul’er Acht bleiben, da dieses bei der Schuhsohle nach An-
spruch 1 nicht vorgesehen ist. Ebenso ist das sogenannte MittelfulRelement (mid-
foot wedge 40) der Schuhsohle nach der E1 unbeachtlich, da dieses nicht im Sin-
ne des Patents unterhalb des Fersenbereichs angeordnet ist.

Diese Anordnung von Lastverteilungsplatten und Elementen sorgt fur ein Rick-
stellmoment (torsional restoring moment) beim Aufsetzen des Fules (during foot-
strike), wenn der Fuld auswarts oder einwarts kippt (everted or inverted). Den Ele-
menten (support elements 32, columns) kénnen also auch gewisse Fuhrungsei-
genschaften bei der Pronation oder Supination des FulRes (E1: Sp 5, Z40 — 51)
als Nebeneffekt der aus der E1 entnehmbaren Dampfungswirkung der Elemente
nicht abgesprochen werden.

Doch besteht die eigentliche Lehre, welche dem Fachmann durch die E1 an die
Hand gegeben ist, darin, dass alle Elemente vornehmlich Dampfer oder Puffer
(cushioning) darstellen, die ein komplettes Durchschlagen (bottoming-out) der
Sohlenkonstruktion verhindern sollen. Zu diesem Zweck sind die Elemente aus
feinzelligen elastomeren Werkstoffen gefertigt, die eine bestimmte, moglichst line-
are Dampfungscharakteristik (Fig 6) aufweisen. Ferner kdnnen die Elemente zu-
satzliche Einrichtungen besitzen, mittels welcher der Trager jederzeit ihre Steifig-
keit gezielt verandern, also individuell "tunen" (Sp 11, Z 34) kann. Jeder einzelne
Schuh kann sogar so eingestellt werden, dass ein gewunschter Dampfungsverlauf
fur mehr als nur eine Verwendung (Sp 12, Z 26) oder auch fur in Relation zur
SchuhgréfRe Uberdurchschnittlich schwere Trager (Sp 12, Z 30) erreicht wird. Da-
bei wurde experimentell ermittelt, dass die beste Kontrolle des hinteren Ful3be-
reichs mit der gleichen Hohe und Dichte aller Elemente bewirkt wird (Sp 10, Z 14 —
20). Zwar konnten (could) in der Praxis eines oder mehrere dieser Elemente auch
unterschiedliche Hohen und/oder Dichten aufweisen (Sp 10, Z 22). Da aber fur je-
des einzelne Ausfuhrungsbeispiel in E1 (Sp 10, Tabelle B) lediglich eine ver-
gleichsweise geringe Bandbreite flr die zugestandene Dichte (density range) der
Elemente angegeben ist und der Fachmann in E1 darlUber hinaus keine weiteren
Informationen dazu findet, welches oder welche der Elemente an welcher Position

nach Dichte oder Hohe von dem oder den anderen Elementen abweichend zu ge-



stalten ist, lehrt ihm die E1 lediglich, dass innerhalb eines vorgegeben Bereichs fir
die Dichte gehaltene Elemente beliebig vorgesehen werden kdnnen, ohne die Ge-
samteigenschaften der Sohle wesentlich zu verandern.

Eine unmittelbare Anweisung dazu, das laterale Element im vorderen lateralen Be-
reich und das mediale Element im hinteren medialen Bereich mit einer grélieren
Harte als das Element im hinteren lateralen Bereich zu versehen, wie das bei der
Erfindung nach Anspruch 1 vorgesehen ist, erhalt der Fachmann aus der E1 dem-
zufolge nicht.

Auch unter Zuhilfenahme seines fachmannischen Kénnens kann ihm die E1 die
erfindungsgemalie LOsung nicht nahe legen. Obgleich der Fachmann einerseits
unbestreitbar weild, dass die neutrale Lage des FulRes stets anzustreben ist und
deshalb zudem anhand der E1 sicherlich zu erkennen vermag, dass den Elemen-
ten in ihrer Gesamtheit und Anordnung zueinander neben den dort detailliert be-
schriebenen Dampfungs- auch gewisse Fuhrungseigenschaften zukommen, findet
er dort doch keine unmittelbaren Verweise darauf, ob Uberhaupt konkrete und
wenn, welche Elemente die eigentliche Fuhrungsfunktion erfiullen. Deshalb kann
den Fachmann die nach der E1 in der Praxis zwar mogliche Ausgestaltung der
Elemente mit unterschiedlichen Dichten (und/oder HOhen) nicht zu der Erkenntnis
fuhren, die eigentlichen Fuhrungselemente bezlglich ihrer Position im vorderen la-
teralen Bereich und im hinteren medialen Bereich unterhalb der Lastverteilungs-
platte zu ermitteln und gerade deren Harte anders als die der Ubrigen Elemente
vorzusehen. Somit vermag dem Fachmann die E1 auch unter Einbeziehung sei-
nes fachmannischen Konnens weder den Weg zu der Schuhsohle nach dem An-
spruch 1 noch zu dem Schuh nach dem Anspruch 12, welcher mit der Sohle nach

dem Anspruch 1 ausgestattet ist, zu weisen.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften, auf welche von der Ein-
sprechenden schriftsatzlich zwar verwiesen worden ist, die in der mundlichen Ver-
handlung jedoch nicht wieder aufgegriffen worden sind, liegen erkennbar weiter ab
als die vorstehend behandelte E1, weshalb der Fachmann aus den weiteren

Schriften weder Vorbilder noch Anregungen auf die erfindungsgemale Losung er-



halten kann. Es besteht daher keine Veranlassung, diese anders als geschehen

zu berucksichtigen.

Nach alledem ist fur den Fachmann erfinderische Tatigkeit erforderlich, um zu der
im Anspruch 1 und mittelbar im Anspruch 12 angegebenen Losung des bestehen-

den Problems zu gelangen.

Folglich sind der geltende Anspruch 1 wie auch der von ihm abhangige, doch for-
mal nebengeordnete Anspruch 12 bestandsfahig und damit sind dies auch die
weiteren auf den Anspruch 1 bezogenen Anspruche 2 bis 11, die zweckmalige,
keinesfalls selbstverstandliche Ausgestaltungen der erfindungsgemafen Schuh-

sohle zum Inhalt haben.

Dellinger v. Zglinitzki Harrer Schmitz
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