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Sachverhalt und Antréage

0538.D

Gegen die am 3. Marz 1997 zur Post gegebene Entschei dung
der Ei nspruchsabteilung, den Ei nspruch zurickzuwei sen
haben sowohl die Einsprechende |I als auch die erst im
Lauf e des Ei nspruchsverfahrens bei getretene

Ei nsprechende Il am 2. April 1997 Beschwerde erhoben und
gl eichzeitig di e Beschwerdegebihren gezahlt. Beide
Beschwer debegr itndungen sind am 10. April 1997

ei ngegangen. Mt Brief vom 19. Januar 2000 hat jedoch
di e Ei nsprechende | den Ei nspruch zurickgezogen

Das Patent war aus den G unden der Artikel 100 a) EPU
(Mangel an Neuheit bzw. an erfinderischer Tatigkeit) und
100 c) EPU (unzul 4ssige Erweiterung) angegriffen worden.

Fol gende, bereits in der angefochtenen Entschei dung
ber Gcksi chtigten Druckschriften sind fur die vorliegende
Ent schei dung von Bedeut ung:

D1: DE- U-8 700 681;

D2: Zeitschrift "Othopadi etechni k" 11/87, Seiten 654
bi s 656;

D3: US- A-3 859 740.

Ent sprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin fand am
6. Dezenber 2000 ei ne nundliche Verhandlung statt, an
deren Ende die Parteien fol gende Antrage stellten

Di e verbliebene Beschwerdef Ghrerin (Beitretende)
beantragte di e Auf hebung der angef ochtenen Ent schei dung
und den Wderruf des Patents.
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D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zuridckzuwei sen

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Fersenbett (1) mt einer randseitig daran
anschl i eBenden Schale (2) und ei nem der Abstitzung des
Fersensporns di enenden, in das Fersenbett (1)

ei ngebetteten Pol ster aus Silikon-Kautschuk, dessen

El astizitat grofler ist als die des Materials des
Fersenbettes (1), dadurch gekennzei chnet, dall das

Pol ster einen nur der Abstitzung des Fersensporns

di enenden Bereich (3) bildet und das Fersenbett (1) und
di eser Bereich (3) insgesant aus Silikonkaut schuk
unterschi edli cher Harteeinstellung bestehen.”

D e Beschwerdefdhrerin trug die fol genden Argunente vor:

a) Unzul &ssi ge Abanderung

Das Merkmal von Anspruch 1: "(Das Pol ster bil det einen)
nur (der Abstutzung des Fersensporns di enenden Bereich)

sei urspringlich nicht offenbart.

I n den urspringlich eingereichten Unterl agen seien die
f ol genden Formnuli erungen of fenbart:

"...s0..., dalBB auch i mBereich des Fersensporns keine
unerwinscht hohen Druckbel ast ungen auftreten”
(EP-A-0 323 611, Spalte 1, ab Zeile 27);

"Di eser weicher eingestellte Bereich wird dort
angeordnet, wo sich der Fersensporn auf dem Fersenbett
abstiatzt" (Spalte 1, ab Zeile 31);
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"Di eser Bereich ist so angeordnet, dalR er sich unterhalb
des Fersensporns befindet" (Spalte 2, ab Zeile 18).

D ese Passagen rechtfertigten nicht die Einfihrung des
Merkmal s "nur”. Vielnmehr stehe die Angabe in Spalte 1
ab Zeile 43 des angegriffenen Patents: "der weicher
eingestellte Bereich fihrt jedenfalls (d. h. auch wenn
er nicht nur der Abstitzung des Fersensporns dient) zu
ei ner geringeren Druckbel astung unter dem Fersensporn”
sei ner Ei nf Ghrung ent gegen.

b) Erfinderische Tatigkeit

Der Cegenstand des Anspruchs 1 beruhe aus fol genden
G unden nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit:

Das beanspruchte Fersenki ssen unterschei de sich von dem
aus der Druckschrift Dl bekannten |ediglich durch die
Mer kmal e, dal3:

- (das Pol ster einen) nur (der Abstitzung des

Fer senspor ns di enenden Bereich bildet), und

- das Fersenbett aus Silikonkautschuk besteht.

Di e Druckschrift Dl of fenbare jedoch bereits ein
Fersenbett, das eine geringere Elastizitat als das

Pol st er aufwei st (siehe Anspruch 1, kennzei chnender
Teil: "... in ein Gundmaterial [also ein Fersenbett]
geringerer Elastizitat Polster ... eingesetzt

sind"). Dadurch weise das bekannte Pol ster insbesondere
bei m Fer sensporn Uberl egene Ei genschaften auf (Seite 4,
3. Absatz). Das Fersenpol ster diene insbesondere einer
Druckverteilung und Schnerzm | derung bei Fersenspor n-

bi | dung, siehe Seite 7, 2. Absatz; Figur 2, wobei die
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(kleinfl &chige) Vertiefung 13 in Figur 3 eine besondere
Ent | astung des Fersensporns erzeuge.

Ei ne Konbi nati on der Lehre von Druckschrift D1 mt den
Angaben in der Beschrei bung des angegriffenen Patents,
Spalte 1, Zeile 20 (die herkdmm i chen Fersenki ssen

best ehen durchgehend aus Sili konkautschuk) stelle somt
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit far
Anspruch 1 in Frage.

Unabhangi g davon sei der patentierte CGegenstand durch
ei ne Konmbi nation der Lehre der Druckschriften D1 und D2
(di e Fersenki ssen aus Silikonkautschuk offenbart) oder
durch di e Konbi nation der Lehre der Druckschriften D3
(Spalte 3, erster Absatz) und D2 nahegel egt.

D e Beschwerdegegnerin brachte fol gende Argunente vor

a) Urspringliche O fenbarung

Die Fornulierung in Spalte 2, Zeilen 18 bis 23 der
Beschrei bung des angegriffenen Patents:

"Di eser Bereich ist so angeordnet, dalR er sich unterhalb
des Fersensporns befindet, so dalR di e Druckbel astung des
Riuckf ulRes unter dem Fersensporn geringer wird und der
Druckbel astung des ubri gen RickfulRes angepallt wird."

inpliziere, dall ein grof3fl achi ges Pol ster ausgeschl ossen
ist, weil ansonsten die angestrebte Funktion nicht zu
erfullen ware.

Auch die weitere Angabe (Spalte 1, Zeilen 33 bis 36):

"Der weicher eingestellte Bereich [kann] mttig oder
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auch auBBermttig am Fersenbett angeordnet sein”

| auf e auf ei ne sol che Konzentrati on des Pol sters unter
dem Fer sensporn hi naus.

Di e Einfugung des Worts "nur" in Anspruch 1 stelle auf
jeden Fall nur eine Einschrankung dar, die nicht Uuber
di e urspringliche O fenbarung hi nausgehe. Der Ausdruck:
"nur" bringe zum Ausdruck, dal das Pol ster jedenfalls

ni cht den gesant en Rickful3 abdecke und dalR es die in den

oben zitierten Passagen angegebene Funktion erflle.

b) Erfinderische Tatigkeit

Aus der Druckschrift D1, Figur 2 sei ein grolflachiges
Fer senpol ster bekannt, das sich Uber die gesante Ferse
erstrecke und einen nicht nur zur Abstitzung des

Fer sensporns di enenden Bereich bilde. D ese Einlage
bestehe aus Silikon; das die Einlage ungebende Materi al
der Sohl e konne dagegen aus Metall, Kork, Leder, aus

t her nopl asti schen Materialien oder Schaunstoffen

best ehen (siehe Seite 3, Absatz 2, Zeilen 4 und 5).

Ei ner der wesentlichen G undgedanken der Erfi ndung,
namich ein insgesant aus Silikonkautschuk

unt erschi edl i cher Harteei nstel |l ungen best ehendes
Fersenbett bereitzustellen, gehe aus D1 nicht hervor.
Figur 3 dieser Druckschrift zeige ferner eine
Vertiefung 13 in einemmttleren Bereich nur zur
Ent | astung des Fersensporns, die jedoch wegen des an
sei nem Rand ent st ehenden scharfen DrucklUbergangs zu

ei ner w rksanen Entl astung des Fersensporns ungeei gnet
sei .

Da die Druckschrift D2 kein Polster und die Druckschrift
D3 (Spalte 3, 2. Absatz) eine Sohle aus Filz offenbare,
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kénnt en auch diese Schriften nicht zum patentierten
Cegenst and f Uhren.

Ei ne Konbi nati on der Lehre von Druckschrift DI mt dem
in der Patentschrift angegebenen Stand der Techni k kdénne
den beanspruchten CGegenstand ni cht nahel egen, da dort
kein relativ kleines Polster offenbart sei, das weicher
sei als das Material des ungebenden Bereichs.

Auch ei ne Konbi nation der Lehren der Druckschriften D1
und D2 koénne das Vorliegen einer erfinderischen

Tati gkeit des Anspruchs 1 nicht in Frage stellen, weil
Si |'i konkaut schuk kein thernopl asti sches Material sei,
und daher nicht unter die in Druckschrift D1, Seite 3
aufgelisteten Materialien falle.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

0538.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Di e Druckbel astung ei nes gesunden FulRes auf dem Fersen

i st weitgehend gl eichmaBig verteilt. Der Fersensporn
(genauer genannt: Kal kaneussporn) ist ein dornartiger
Knochenauswuchs des Kahl bei ns (kal kaneus). Bei der

Erfi ndung geht es um den unteren Kal kaneussporn und zwar
um den Aponeur osensporn am Ursprung des | i ganmentum

pl antaris. D eser Knochenauswuchs drickt gegen di e Haut
und prefldt sie beim Stehen und Gehen schnerzhaft gegen
die Sohle. Der wegen des Sporns entstehende Uberdruck an
der FuBBsohle verteilt sich (u. a. uUber die Haut)
ziemich gleichmalBig auf ei nem Bereich um den Sporn
herum AulRerhal b di eses Bereichs nimmt der Druck ab.
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2.2 Auf grund di eser Uberlegungen und der Angaben in der
Pat entschrift ist der Ausdruck

"(Das Pol ster bildet einen) nur (der Abstitzung des
Fer senspor ns di enenden Bereich)"

in dem Sinne zu verstehen, dalR das Pol ster nicht den
gesant en RuckfulR deckt, sondern nur den den Sporn

unm ttel bar ungebenden Bereich, und dalR es di e Funktion
erfallt, die urspringlich in der Patentannel dung

of fenbart wurde (siehe die von der Beschwerdegegnerin
zitierten Fundstellen, oben, Punkt VIl a)). D ese

Ausl egung entspricht dem Vortrag der Beschwerdegegnerin
wahrend der nmindlichen Verhandl ung.

Somt verstofit Anspruch 1 nicht gegen die Erfordernisse
von Artikel 100 c) EPU

3. Erfinderische Tatigkeit

Di e Erfindung geht von ei nem Fersenki ssen aus

Si li konkaut schuk mt einer durchgehend gl ei chen

El astizitat aus (Spalte 1, ab Zeile 14). Ein solches
Fersenki ssen i st aus der Druckschrift D2 bekannt. Bei
sol chen Fersenki ssen i st die Druckverteilung am gesunden
Rickf ul3 wei t gehend gl ei chmal3i g. Liegt jedoch ein
Fersensporn vor, so ist in seinemBereich die
Druckbel astung héher. Aufgabe der Erfindung ist es
somt, ein Fersenkissen der eingangs beschriebenen
Gattung so zu verbessern, dalR auch im Bereich des

Fer sensporns kei ne unerwinscht hohen Druckbel ast ungen
auftreten.

Der Fachmann wird auf der Suche nach einer Losung fur
di e gestellte Aufgabe auf die gattungsgenille

0538.D Y A
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Druckschrift D1 stolen.

Aus di eser Druckschrift ist ein Fersenbett (Seite 3,

2. Absatz, ab Zeile 5) mt einemin das Fersenbett

ei ngebetteten Pol ster aus Silikon-Kautschuk bekannt,
dessen Elastizitat grofRer ist als die des Materials des
Fersenbettes und das einen nur der Abstutzung des

Fer sensporns di enenden Bereich bildet (siehe Seite 4,

2. vollstandi ger Absatz, Seite 3, 2. Absatz und
Anspruch 1).

Da dem Silicon-Kautschuk verarbeitenden Fachmann aus den
Dat enbl attern seiner Werkstoff-Lieferanten gelaufig ist,
dalR Silikon-Kautschuk in unterschiedlichen Hartegraden
erhaltlich ist, lag es fir ihn ohne weiteres nahe, die
aus der Druckschrift D1 bekannte MaBnahme, namich zur
Abst Gt zung des Fersensporns ein Pol ster groRerer

El astizitéat einzusetzen, auf das aus der Druckschrift D2
bekannt e Fersenki ssen zu ubertragen und in das

Fer senki ssen aus Silikon-Kautschuk ein Pol ster dessel ben
Materials, jedoch mt groRerer Elastizitat, zur
Abst Ut zung des Fer sensporns ei nzubetten.

Fur di e Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht,
kann dabei nicht von Bedeutung sein, dall genmal3 dem

Streitpatent das Pol ster eine "nur" der Abstitzung des
Fersensporns di enenden Bereich bil det, wogegen das aus
der Druckschrift Dl bekannte Pol ster "grof3fl achig" im
Fer senberei ch ausgefihrt werden soll. Da - wie auch die
Beschwer degegnerin zugi bt - Figur 3 von Druckschrift D1
eine Vertiefung 13 zeigt, die "in diesem Bereich eine
besondere Entl astung des Fersensporns erzeugt” (Seite 7,
dritter Absatz), wobei alternativ hierzu Pol ster

vor gesehen werden konnen (Seite 3, 4. und 5. Zeile,
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si ehe auch Seite 4, Anfang des dritten Absatzes), ist

ein Pol ster, das einen "nur" der Abstitzung des

Fer sensporns di enenden Bereich in dem Sinne bildet, dal}
gezielt der in diesem Bereich gegebenen
Druckenpfindlichkeit begegnet w rd, aus der Druckschrift
D1 schon explizit bekannt. Daruber hinaus ist aus der
Druckschrift D3, Spalte 3, erster Absatz bekannt, die

G 0e und rel ative Lage des Pol sters an die Position des

Fer sensporns anzupassen.

Da sich somt die Merkmal e des Anspruchs 1 in
nahel i egender Wi se aus der Zusanmmenschau der
Druckschriften D1 und D2 ergeben, beruht der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
V. Conmmmar e W D. Wi ld
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