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betreffend das européische Patent 0 826 318
(DE 697 15 759)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Sredl sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Dr.-Ing. Fritze
und Dipl.-Ing. Rothe

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 826 318 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Patentanspriiche 1 bis 4, und der Patentanspriiche 6 und 7,
soweit diese unmittelbar auf die Patentanspriiche 1 bis 4 zu-
rickbezogen sind, sowie im Umfang des Patentanspruchs 8

fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 826 318 (Streitpatent), das
am 26. Juli 1997 angemeldet worden ist, wobei die Prioritat der franzdsischen Pa-
tentanmeldung 9610700 vom 29. August 1996 in Anspruch genommen wurde.

Das in der Verfahrenssprache Franzosisch veroéffentlichte Streitpatent betrifft ei-
nen Sportschuh mit nachgiebigen und zugfesten Umlenkungsvorrichtungen bzw.

eine derartige Umlenkungsvorrichtung (Umkehrelement).



Im Einspruchsverfahren vor dem Europaischen Patentamt wurde es in beschrank-
ter Form aufrecht erhalten und umfasst danach in deutscher Ubersetzung folgen-
de Patentanspriiche:

1. Sportschuh, welcher ein Spannmittel (4) aufweist, das mit ei-
ner Reihe von Umkehrmitteln (3) fur das Spannen eines
Schaftabschnitts (110) zusammenwirkt; wobei jedes Umkehr-
mittel eine geschlossene Struktur (30) aufweist, wobei das
Umkehrmittel (3) ein Fuhrungselement (31) aufweist, das mit
der Struktur (30) verbunden ist, und eine Gleitoberflache (310)
fur das Durchgehen des Spannmittels (4) im Inneren der
Struktur (30) gemald einer Durchgangsebene P aufweist, wo-
bei die Gleitoberflache (310) des Fuhrungselements (31) eine
Mantellinie in konvexer Form in der Durchgangsebene P und
eine Mantellinie in konkaver Form in der Ebene P', senkrecht
zu P, aufweist, wobei das Fuhrungselement (31) eine ausrei-
chende Steifigkeit in der Ebene P aufweist zum Widerstehen
der Deformierung wahrend dem Unterspannungsetzen des
Spannmittels (4), dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
schlossene Struktur (30) aus einem nachgiebigen und gegen
Zug widerstandsfahigen Material gebildet ist und dass die

Struktur (30) eine geschlossene Schlaufe ist.

2. Sportschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die geschlossene Schlaufe (30) sich in der Form eines
Gurtabschnitts darstellt, der mit dem Schaftabschnitt (110)

verbunden ist.

3. Sportschuh nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gurtabschnitt (30) aus einem Textilmaterial ausge-

wahlt ist.



Sportschuh nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaftabschnitt (110) eine Offnung (12)
aufweist, die durch mindestens zwei zu spannende Abschnit-
te (110a, 110b) begrenzt wird,; wobei die Umkehrmittel (3) in
gegenuberliegender Weise auf jedem Abschnitt verteilt sind
und in einer Weise aufgebaut sind, dass jede Schlaufe (30) ei-
nen Teil aufweist, der mit einem der Abschnitte verbunden ist,
und einen Teil, welcher das Fuhrungselement (31) umfasst,

welches von dem Abschnitt tiber die Offnung (12) vorsteht.

Sportschuh nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fuhrungselement eine Offnung (311) aufweist, die
es ermdglicht, den Durchgang des Gurtabschnitts durch das
Fuhrungselement (31) hindurch und seine Verbindung mit

dem FUhrungselement sicherzustellen.

Sportschuh nach irgendeinem der vorherigen Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fuhrungselement (31) aus
einem Material mit schwachem Reibungskoeffizienten gebildet
ist.

Sportschuh nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fuhrungselement (31) aus einem Kunststoffmaterial
gebildet ist, ausgewéhlt aus den PTFE, den PTFCE, den FEP,
den Nylons, den Polyamiden, den Polyethylenen, den Poly-

acetalen.

Umkehrelement (3) fur das Spannen eines Schaftab-
schnitts (110) eines Schuhs mittels eines Spannmittels (4);
wobei das Umkehrelement (3) ein Fuhrungselement (31) auf-
weist, das mit einer geschlossenen Struktur (30) verbunden
ist; und eine Gleitoberflache (310) fur das Durchgehen des



Spannmittels (4) im Inneren der Struktur (30) gemal einer
Durchgangsebene P aufweist, wobei die Gleitoberflache (310)
des Fihrungselements (31) eine Mantellinie in konvexer Form
in der Durchgangsebene P und eine Mantellinie in konkaver
Form in der Ebene P', senkrecht zu P, aufweist, wobei das
Fuhrungselement (31) eine ausreichende Steifigkeit in der
Ebene P aufweist zum Widerstehen der Deformierung wéh-
rend dem Unterspannungsetzen des Spannmittels (4), da-
durch gekennzeichnet, dass die geschlossene Struktur (30)
aus einem nachgiebigen und gegen Zug widerstandsfahigen
Material gebildet ist und dass die Struktur (30) eine geschlos-

sene Schlaufe ist.
Mit ihrer Klage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei
- soweit angegriffen - gegeniber dem Stand der Technik im Prioritdtszeitpunkt

nicht neu, zumindest aber nicht erfinderisch.

Sie stitzt sich hierbei auf folgende Unterlagen:

D1 US 1242774

D2 CH 252 738

D3 CA 1001 843

D4 EP 0717 942 Al

D5 US 5117567 A

D6 US 1246 724

D7 GB 1 055 943

K1 EP 0 826 318 B1 (Streitpatent)

K2a Prot. EPA vom 5. Juli 2005 (K2b deutsche Ubersetzung)
K3a Entscheidungsgrinde EPA 5. Juli 2005
K3b deutsche Ubersetzung
K4 Patentunterlagen flr geanderte Fassung der
EP 0 826 318



K5 Eingabe Patentinhaberin 2. Februar 2006 (Ubersetzun-
gen)

K6 Abmahnschreiben der Patentinhaberin vom
30. Januar 2006

K7 deutsche Ubersetzung DE 697 15 759 T2 des Streitpa-
tents

K8 FR 2 726 440 Al

K9, K9A CA 634 939.

Im Prufungsverfahren vor dem Européischen Patentamt wurden auf3er der Druck-

schrift D4 bereits die Druckschriften

D8 FR 1349 832,
D9 FR 1404 799 und
D10 US 3239 903

bertcksichtigt.

Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent EP 0826 318 im Umfang der Anspri-
che 1 bis 4 und der Unteranspriiche 6 und 7, soweit diese unmit-
telbar auf die Anspriiche 1 bis 4 rickbezogen sind, sowie im Um-
fang des Unteranspruches 8 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage zurtickzuweisen und das angegriffene Patent

aufrechtzuerhalten.



Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in folgender Fassung der nebengeordne-

ten Patentanspriiche 1 und 8:

1. Sportschuh, welcher ein Spannmittel (4) mit einer Uberkreuz-
anordnung aufweist, das mit einer Reihe von sich gegeniber-
liegenden Umkehrmitteln (3) flr das Spannen eines Schaftab-
schnitts (110) zusammenwirkt; wobei jedes Umkehrmittel eine
geschlossene Struktur (30) aufweist, wobei das Umkehrmit-
tel (3) ein Fuhrungselement (31) aufweist, das mit der Struktur
(30) verbunden ist, und eine Gleitoberflache (310) fur das
Durchgehen des Spannmittels (4) im Inneren der Struktur (30)
gemal einer Durchgangsebene P aufweist, wobei die Gleit-
oberflache (310) des Fuhrungselements (31) eine Mantellinie
in konvexer Form in der Durchgangsebene P und eine Mantel-
linie in konkaver Form in der Ebene P', senkrecht zu P, auf-
weist, wobei das Fuhrungselement (31) eine ausreichende
Steifigkeit in der Ebene P aufweist zum Widerstehen der De-
formierung wahrend dem Unterspannungsetzen des Spann-
mittels (4), dadurch gekennzeichnet, dass die geschlossene
Struktur (30) aus einem nachgiebigen und gegen Zug wider-
standsfahigen Material gebildet ist, dass die Struktur (30) eine
geschlossene Schlaufe ist und dass die Dicken der seitlichen
Rander (310a, 310b) des Fuhrungselements (31) in Abhangig-
keit des verwendeten Materials in einer Weise vorgesehen
sind, um eine gewisse Deformierbarkeit unter Druck in Rich-

tung gemal’ der Ebene P' aufzuweisen.

8. Umkehrelement (3) fur das Spannen eines Schaftabschnitts
(110) eines Schuhs mittels eines Spannmittels (4) mit einer
Uberkreuzanordnung; wobei das Umkehrelement (3) ein Fiih-
rungselement (31) aufweist, das mit einer geschlossenen
Struktur(30) verbunden ist, und eine Gleitoberflache (310) fur



das Durchgehen des Spannmittels (4) im Inneren der Struktur
(30) gemald einer Durchgangsebene P aufweist, wobei die
Gleitoberflache (310) des Fuhrungselements (31) eine Mantel-
linie in konvexer Form in der Durchgangsebene P und eine
Mantellinie in konkaver Form in der Ebene P', senkrecht zu P,
aufweist, wobei das Fuhrungselement (31) eine ausreichende
Steifigkeit in der Ebene P aufweist zum Widerstehen der De-
formierung wahrend dem Unterspannungsetzen des Spann-
mittels (4), dadurch gekennzeichnet, dass die geschlossene
Struktur (30) aus einem nachgiebigen und gegen Zug wider-
standsfahigen Material gebildet ist, dass die Struktur (30) eine
geschlossene Schlaufe ist und dass die Dicken der seitlichen
Rander (310a, 310b) des Fuhrungselements (31) in Abhangig-
keit des verwendeten Materials in einer Weise vorgesehen
sind, um eine gewisse Deformierbarkeit unter Druck in Rich-

tung gemal3 der Ebene P' aufzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit nicht verneint wer-
den konnten. Beweisanzeichen fur das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit seien
auch der lange Zeitraum von fast 50 Jahren, der zwischen den letzten Bemuhun-
gen mit nachgiebigen Schlaufenésen und der Erfindung nach dem Streitpatent lie-
ge, sowie der aulRerordentliche Markterfolg, der mit den erfindungsgemalen Um-
lenkelementen ausgestatteten Sportschuhen der Beklagten (Anlagenkonvolut

NB1) erreicht werde.

Bezlglich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Akten Bezug ge-

nommen.



Entscheidungsgrinde

Die Klage auf teilweise Nichtigerklarung, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1
IntPatUG, Artikel 138 Absatz 1 lita EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1,2 und Arti-
kel 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gel-

tend gemacht wird, ist begrtindet.

Das Streitpatent betrifft das Gebiet von Sportschuhen, insbesondere das Gebiet
des technischen Schuhs von der Art eines Wanderschuhs, Snowboardstiefels etc.
Ein derartiger Sportschuh weist beiderseits einer Schaftéffnung Umkehrmittel oder
Osen auf, welche mit einem oder mehreren Spannmitteln wie z. B. einem Schniir-
senkel zusammenwirken. Snowboardstiefel werden mittels einer Snowboardbin-
dung auf dem Board gehalten, die transversale Befestigungsriemen aufweist, wel-
che auf die Oberseite des Ful3es Druck austiben, wobei sie auch die Umkehrmittel
oder Osen auf dem Stiefel zusammendriicken. Steife Osen wie Haken, Schlaufen
oder metallische oder Kunststoff- Schnurdsen kdnnen dabei Druckstellen und

Schmerzen hervorrufen und zudem den Befestigungsriemen dauerhaft verformen.

Um dieses Problem zu I6sen, ist es bekannt, nachgiebige und gegen Zug wider-
standsfahige Osen in der Form von textilen Bandern, die in Form von Schlaufen
gefaltet sind und mit dem Schaft verbunden sind, zum Begrenzen ihres Raumbe-
darfs und zum Begtinstigen ihrer Deformierung unter der Wirkung eines auf3eren
Drucks zu verwenden, siehe S.2, Z.9 bis 13 in der deutschen Ubersetzung
DE 697 15 759 T2 des Streitpatents, Druckschrift K7.

Diese Umkehrmittel sind jedoch nicht vollstandig zufriedenstellend. Die Spannwir-
kung der Schlaufen ist nicht optimal, denn beim Schniren ist die Reibung zwi-
schen der Innenseite der textilen Schlaufe und der Schnirsenkeloberflache er-

hoht. Der Senkel klemmt die Schlaufe zudem am Umkehrpunkt ein, was zusatzli-
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che Reibung erzeugen und zu einer vorzeitigen Abnutzung der Schlaufe und so-

gar zu deren Reil3en fuhren kann.

Hier setzt das Streitpatent an, das eine zufriedenstellende Losung fur die Nachtei-
le der Druckstellenbildung sowie der Verformung des textilen Schlaufenmaterials
und damit verbundenen hohen Reibung zwischen Schlaufe und Spannmittel be-

reitstellen soll.

Diese besteht gemaR gegliedertem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in einem

Sportschuh mit folgenden Merkmalen:

1. Der Sportschuh weist ein Spannmittel auf;

2. das Spannmittel wirkt mit einer Reihe von Umkehrmitteln flr

das Spannen eines Schaftabschnitts zusammen,;

3. jedes Umkehrmittel weist eine geschlossene Struktur auf;

4. die geschlossene Struktur ist eine geschlossene Schlaufe;

5. die geschlossene Struktur ist aus einem nachgiebigen und ge-

gen Zug widerstandsfahigen Material gebildet;

6. das Umkehrmittel weist ein Fihrungselement auf;

7. das Fuhrungselement ist mit der Struktur verbunden;

8. das Fuhrungselement weist eine ausreichende Steifigkeit in

der Ebene P auf zum Widerstehen der Deformierung wahrend

dem Unterspannungsetzen des Spannmittels;
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9. das Fuhrungselement weist eine Gleitoberflache fur das
Durchgehen des Spannmittels im Inneren der Struktur gemaf
einer Durchgangsebene P auf;

10. die Gleitoberflache des Fuhrungselements weist eine Mantelli-
nie in konvexer Form in der Durchgangsebene P und eine
Mantellinie in konkaver Form in der Ebene P’ senkrecht zu P

auf.

Gemal gegliedertem Patentanspruch 8 nach Hauptantrag wird die L6sung zudem
in einem Umkehrelement mit den folgenden Merkmalen gesehen:

1. Das Umkehrelement ist fir das Spannen eines Schaftab-

schnitts eines Schuhs mittels eines Spannmittels vorgesehen;

2. das Umkehrelement weist ein Fihrungselement auf;

3. das Fuhrungselement ist mit einer geschlossenen Struktur

verbunden;

4. die geschlossene Struktur ist eine geschlossene Schlaufe;

5. die geschlossene Struktur ist aus einem nachgiebigen und ge-
gen Zug widerstandsfahigen Material gebildet;

6. das FuUhrungselement weist eine Gleitoberflache fur das
Durchgehen des Spannmittels im Inneren der Struktur gemaf
einer Durchgangsebene P auf;
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7. die Gleitoberflache des Fihrungselements weist eine Mantelli-
nie in konvexer Form in der Durchgangsebene P und eine
Mantellinie in konkaver Form in der Ebene P’ senkrecht zu P

auf;

8. das Fuhrungselement weist eine ausreichende Steifigkeit in
der Ebene P auf zum Widerstehen der Deformierung wahrend

dem Unterspannungsetzen des Spannmittels.

Ein solcher Sportschuh bzw. ein solches Umkehrelement vermogen auf das Um-
kehrmittel wirkenden Druck aufzunehmen bei gleichzeitig reduzierter Reibung zwi-

schen Schlaufe und Spannmittel.

1. Der Sportschuh mit den im Anspruch 1 gemald Hauptantrag angegebenen

Merkmalen beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Fachmann ist vorliegend ein Ingenieur (FH) der Schuhtechnik, der Gber vertiefte
Kenntnisse auf dem Gebiet der Sportschuhe verfugt.

Néachstliegendes Dokument ist die einen Schnirverschluss an Schuhen betreffen-
de schweizerische Patentschrift CH 252738, Druckschrift D2. Im Vordergrund
steht dort zwar ein Stral3enschuh; in der Beschreibung wird jedoch bereits aus-
dricklich auf die Verwendung des Schnirverschlusses an jeder Art von Schuhen
hingewiesen, u. a. an Ski- und Sportschuhen, siehe S. 3, Z. 1 bis 4. Er ist dadurch
gekennzeichnet, dass ein in sich geschlossener, einen Griff 15 tragender Schuh-
riemen 5 vorgesehen ist, siehe S. 3, Z.6 bis9 i. V. m. den Fig. 1, 2 und 4. Die
Lehre der Druckschrift D2 umfasst somit einen Sportschuh nach Art des Streitpa-
tents, welcher ein Spannmittel aufweist (1. Merkmal der gegliederten Fassung des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag).
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Fig. 4 der Druckschrift D2 zeigt eine Anordnung zweier Reihen von jeweils drei
Osen 6, durch die der Schuhriemen 5 in an sich bekannter Weise hindurchgefihrt
ist. Er wird in diesem Beispiel wechselseitig von auf der einen Seite liegenden drei
Osen 6 zu den ihnen gegentiber liegenden drei Osen 6 umgelenkt. Spannt man
den Schuhriemen 5, werden die Seitenteile des Oberleders zusammengefihrt.
Demnach bilden die Osen 6 die patentgemaR vorgesehene Reihe von Umkehrmit-
teln, mit denen ein Spannmittel fir das Spannen eines Schaftabschnitts zusam-
menwirkt (2. Merkmal der gegliederten Fassung des Patentanspruchs 1 nach

Hauptantrag).

Die Osen 6 werden ihrerseits gebildet, indem zwei aufeinander gelegte Strei-
fen 40, 41 durch Stege 42 miteinander verbunden sind, siehe S. 2, Z. 52 bis 57
i. V. m. Fig. 5, womit offensichtlich auch die Merkmale des patentgemal3en Sport-
schuhs erfillt sind, wonach jedes Umkehrmittel eine geschlossene Struktur auf-
weist und die geschlossene Struktur eine geschlossene Schlaufe ist (3. und

4. Merkmal der gegliederten Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag).

In einer besonderen Ausfilhrungsform bestehen die Osen 6 des bekannten
Schnirverschlusses aus einem Stoffband, siehe S. 2, Z. 53 bis 55 i. V. m. Fig. 4
und 5. Stoff ist per se nachgiebig und zugleich gegen Zug widerstandsfahig und
daher ein geeignetes Material, wenn es - wie bei der einen dem Streitpatent zu
Grunde gelegten Teilaufgabe - darum geht, zu vermeiden, dass ein Umkehrmittel
Dricke erzeugen konnte, die den Komfort des Schuhs beeintrachtigen (5. Merk-
mal der gegliederten Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag). Den
Ausfuhrungen zum Stand der Technik in der Streitpatentschrift zufolge war diese
Tatsache auch der Beklagten bereits bekannt, siehe S. 2, Z. 9 bis 13 in der deut-
schen Ubersetzung DE 697 15 759 T2 des Streitpatents, Druckschrift K7.
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Mit Blick auf die andere Teilaufgabe, wonach Reibung zu vermeiden ist, die das
Spannen des Spannmittels erschwert und das Spannmittel selbst vorzeitig ab-
nutzt, vertritt die Beklagte die Auffassung, die Druckschrift D2 gebe dem Fach-
mann keine Anregung zur Lésung gemald Streitpatent, wonach eine Schlaufe mit

einem Fihrungselement Ose zu kombinieren ist.

Dem kann sich der Senat nicht anschlie3en, denn Fig. 5 in Druckschrift D2 lasst
schon fir sich betrachtet dieses Merkmal erkennen, wonach in der Schlaufe
(Ose 6 nach D2) eine Metallése 43 als Filhrungselement mit Gleitoberflache fir
das Spannmittel (Schuhriemen 5) angeordnet ist. Zusatzlich wird in der Beschrei-
bung wortlich ausgefiihrt, dass das die Ose 6 bildende Stoffband dadurch versteift
ist, dass Stege 42 um die Metalldsen 43 gelegt sind, und die Stege 42 mit diesen
die den Schuhriemen 5 aufnehmenden Osen 6 bilden, siehe Fig. 5und S. 2, Z. 52
bis 59. Die Metallése 43 entspricht somit hinsichtlich Anordnung und Funktion dem
patentgemal vorgesehenen Fihrungselement (31), der Steg 42 der Schlaufe bzw.
Struktur (30) (6. Merkmal der gegliederten Fassung des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag). Die aus Druckschrift D2 bekannte Anordnung stimmt folglich genau

mit der patentgemé&fRen Kombination aus Schlaufe und Fihrungselement tberein.

Es versteht sich von selbst, dass die Metallose 43 mit dem Steg 42 auch verbun-
den sein muss, denn ware sie nur lose eingelegt, kdnnte sie herausgleiten und die
Schnirung offensichtlich nicht problemlos funktionieren (7. Merkmal der geglieder-

ten Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag).

Da das aus D2 derart bekannte Fuhrungselement aus Metall besteht, um das
Stoffband zu versteifen, ist fir den Fachmann klar, dass in der Durchgangsebene
des Spannmittels - entsprechend der Ebene P bei dem Patentgegenstand - eine
ausreichende Steifigkeit zum Widerstehen der Deformierung des Fuhrungsele-
ments wahrend dem Unterspannungsetzen des Spannmittels vorliegt (8. Merkmal

der gegliederten Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag).
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Aus diesen Angaben und der Schilderung der Funktionsweise der bekannten
Schnirung auf S. 1, Z. 46 bis 54, ist offensichtlich, dass das Fuhrungselement im
Innern des Stegs 42 gemald der Durchgangsebene eine Gleitoberflache fir das
Durchgehen des Schuhriemens 5 aufweist (9. Merkmal der gegliederten Fassung

des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag).

Der Vorteil des in diesem Merkmalsumfang aus der Druckschrift D2 bekannten
Schnirverschlusses liegt neben der raschen und einfachen Handhabung in einem
geringen Raumbedarf, siehe S. 2, Z. 43 bis 51, und in der Ausgestaltung gemaf
den Figuren 4 und 5, wo das Umkehrmittel aus einem Stoffband gebildet wird, zu-
satzlich in einer gegenuber massiven Umkehrmitteln offensichtlich gréf3eren Nach-
giebigkeit.

Dass die Gleitoberflache des Fuhrungselements eine Mantellinie in konvexer Form
in der Durchgangsebene P und eine Mantellinie in konkaver Form in der Ebene P’
senkrecht zu P aufweist (10. Merkmal der gegliederten Fassung des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag), ist in der Druckschrift D2 nicht explizit beschrieben.

Der Fachmann kann dies aber in Fig. 5 in Verbindung mit Fig. 2 oder 4 erkennen.

Die Neuheit des Anspruchsgegenstandes kann jedoch dahingestellt bleiben, weil

in jedem Falle die erfinderische Téatigkeit fehlt.

Als weiterer Stand der Technik liefert die kanadische Patentschrift CA 761221,
Druckschrift D3, das Vorbild zu der im Streitpatent vorgesehenen reibungsarm
ausgestalteten Innenkontur. In D3 ist gezeigt und wortlich beschrieben, dass ein
Teil der Wand 62 des Umlenkmittels 48, der die Offnung 60 definiert, konvex ist,
um den Senkel 50 zu unterstitzen, damit bestimmte Winkelanderungen in Rich-
tung des Senkels 50 begrenzt werden, siehe S. 6, Z. 23 bis 26 i. V. m. Fig. 1, 2
und 4. Die konkave Form der Innenwand senkrecht zu der von der konvexen Linie
begrenzten Ebene ist der Zeichnung ebenfalls eindeutig zu entnehmen, siehe
Fig. 2 und 4.
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Das vornehmliche Ziel dieser bekannten Ausgestaltung besteht, ebenso wie das
des Streitpatents, darin, Reibungs- und Bindungseffekte (,frictional and binding
effects”) zwischen Senkel und Umlenkmittel zu begrenzen, siehe Anspruch 2. Zur
Losung der gleichen Aufgabe lag es daher nahe, die aus der Druckschrift D3 als in
diesem Sinne vorteilhaft bekannte Innenkonturgestaltung auch bei der Druck-
schrift D2 am Umlenkmittel so auszubilden. Ein Fachmann vermochte somit ohne
erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu ge-

langen.

2. Das Umkehrelement, welches der Gegenstand des nebengeordneten An-
spruchs 8 gemal Hauptantrag ist, weist ausnahmslos die Merkmale des Umkehr-
mittels auf, das bei dem Sportschuh gemafld dem Anspruch 1 vorgesehen ist. Mit
Blick auf den sich aus der fachmannischen Zusammenschau der Druckschrif-
ten D2 und D3 ergebenden Stand der Technik beruht es folglich ebenso wenig auf
einer erfinderischen Téatigkeit.

Die von der Beklagten genannten Beweisanzeichen kdnnen demgegenuber eine

erfinderische Tatigkeit nicht rechtfertigen.

Die ruckbezogenen Unteranspriiche wurden nicht als eigenstéandig erfinderisch
verteidigt, und es ist darin auch nichts zu erkennen, was eine erfinderische Tétig-

keit begriinden kénnte.

Den von der Klagerin angegriffenen Unteranspriichen 2 bis 4 sowie 6 und 7 ist so-
mit durch den Fortfall des Anspruchs 1 die Grundlage entzogen. Sie haben daher
ebenfalls keinen Bestand.

Die von der Beklagten hilfsweise beanspruchten Gegenstande erweisen sich

gleichfalls als nicht patentfahig.
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Der Sportschuh gemanR dem hilfsweise von der Beklagten verteidigten Anspruch 1
unterscheidet sich von dem gemald dem Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die

folgenden zusatzlich aufgenommenen Merkmale:

la. das Spannmittel weist eine Uberkreuzanordnung auf:

2a. die Umkehrmittel liegen sich gegenuber;

11. die Dicken der seitlichen Rander des Fuhrungselements sind
in Abhangigkeit des verwendeten Materials in einer Weise vor-
gesehen, um eine gewisse Deformierbarkeit unter Druck in

Richtung gemal der Ebene P’ aufzuweisen.

Das Umkehrelement gemal3 dem hilfsweise von der Beklagten verteidigten An-
spruch 8 unterscheidet sich von dem gemafld dem Anspruch 8 nach dem Hauptan-

trag durch die folgenden zusatzlich aufgenommenen Merkmale:

la. das Spannmittel weist eine Uberkreuzanordnung auf:

9. die Dicken der seitlichen Réander des Fihrungselements sind
in Abhangigkeit des verwendeten Materials in einer Weise vor-
gesehen, um eine gewisse Deformierbarkeit unter Druck in

Richtung gemal der Ebene P’ aufzuweisen.

Diese Merkmale sind in den die Prioritdt des Streitpatents begriindenden Unterla-
gen urspringlich offenbart, siehe S. 3, Z. 13 bis 16 und S. 4, Z. 19 bis 26 der be-
glaubigten Abschrift der franzésischen Patentanmeldung 9610700, und die vorge-
nommene Anderung fihrt auch zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs oder
des Gegenstandes des Streitpatents, so dass die mit dem Hilfsantrag verteidigten

Anspriiche 1 und 8 zulassig sind.
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Ein Fachmann versteht unter dem Ausdruck ,Rander“ im Allgemeinen aul3ere Be-
grenzungen. Deren Verlauf und Ausdehnung an dem Fuhrungselement definiert
der Anspruchswortlaut nicht ndher. Er gibt lediglich an, dass die Dicken der Ran-
der so vorgesehen sind, dass sie eine ,gewisse Deformierbarkeit* unter Druck auf-
weisen, was vorliegend bedeutet, dass die elastischen, reversiblen Verformungs-
eigenschaften am Fidhrungselement auf Grund der Dicke der Bereiche der Be-
grenzungen so sind, dass das ,Phanomen eines harten Punktes” vollstandig ver-
schwindet. Die Beklagte hat zwar vorgetragen, die patentgemalRen Fihrungsele-
mente seien offen mit seitlichen Randern, wie es die Fig. 5 des Streitpatents zei-
ge. Die nach dem Hilfsantrag geltenden Anspruchswortlaute lassen aber eine al-
lein auf dieses Ausfuhrungsbeispiel beschrénkte Auslegung nicht zu. Vielmehr
umfassen die mit Hilfsantrag verteidigten Anspriiche 1 und 8 weiterhin Flhrungs-
elemente mit beliebig weit umgriffenen bzw. umschlossenen Gleitoberflachenfor-
men, und in der Patentbeschreibung ist nach wie vor unverdndert angegeben,
dass man auch eine Rohrenform der Gleitoberflache vorsehen kann, um ein Fuh-
ren des Schnirsenkels in allen radialen Richtungen sicherzustellen, siehe S, 6,
Z. 20 bis 22 in der deutschen Ubersetzung DE 697 15 759 T2 des Streitpatents,
Druckschrift K7.

Dies zugrundegelegt, beruhen die Gegenstande der Anspriche 1 und 8 gemali

Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die zuséatzlichen Merkmale 1a und 2a betreffen Ubliche, dem Fachmann wohlbe-
kannte Anordnungen von Spann- und Umkehrmitteln, die sowohl der aus der
Druckschrift D2 als auch der aus der Druckschrift D3 bekannte Schuh bzw. das
daraus jeweils bekannte Umkehrmittel offensichtlich aufweisen, siehe insbesonde-
re Fig. 4 in D2 bzw. Fig. 1 in D3. Sie sind daher nicht geeignet, eine Patentfahig-
keit zu begrinden.

Das gilt auch fur das 11. Merkmal im Anspruch 1 bzw. das gleichlautende 9. Merk-
mal im Anspruch 8 gemaR Hilfsantrag, das nach Uberzeugung des Senats ledig-
lich eine handwerkliche MalRhahme betrifft.
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Den Ausfihrungen in der Patentschrift zum Stand der Technik zufolge war es be-
reits bekannt, dass die Platz einnehmenden und steifen Osen, wie Haken, Schlau-
fen oder metallische oder Kunststoff- Schnirésen, u. a. harte Punkte hervorrufen
konnen, siehe S. 1, Z. 21 bis 23 in der deutschen Ubersetzung DE 697 15 759 T2
des Streitpatents, Druckschrift K7. Im Umkehrschluss liegt somit bereits auf der
Hand, dass ein vergleichsweise weniger Platz einnehmendes, nachgiebigeres
Umkehrmittel dieses Problem l6sen wird.

Der hier einschlagige Fachmann weil3 zudem, dass das Verformungsvermdgen ei-
nes Bauteils eine Frage der Steifigkeit durch die Festigkeit des Materials und der
Bauteilgestalt wie der Wanddimensionierung ist. Die Dicke von Bereichen eines
Fuhrungselements so vorzusehen, dass es eine gewisse Nachgiebigkeit aufweist,
liegt somit im unmittelbaren Griffbereich des Fachmanns. Da eine Verformung nur
soweit vertretbar ist, wie die Gleit- und Fuhrungseigenschaften durch ein Nachge-
ben des Fuhrungselements nicht beeintrachtigt werden, liegt es nahe, diese Mal3-
nahme lokal begrenzt, nicht in dem Bereich der Gleitoberflache, sondern seitlich

an den Randern des Fuhrungselements vorzunehmen.

An diesem Ergebnis kénnen die von der Beklagten angefuhrten Beweisanzeichen
- deren Richtigkeit unterstellt werden kann - fir das Vorliegen erfinderischer Tatig-
keit nichts &ndern. Ein ndheres Eingehen darauf erscheint dem Senat daher nicht

veranlasst.
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V.
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal? 88 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Sred| Dr. Henkel Gutermuth Dr. Fritze Rothe

Be



