-

I 2R 4/57 e
- Verkiindet ' AN

~am 17. Januar 1961 y /7 2169 012
Grunau, Justizhauptsekretir .
als Urkundsbeambter der

. Geschédftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentnzﬂhtigke1tssache

des Kautmanns HEEEEER X NN . ‘U, cEEEE-:r- W

: Beklagten and Berufungsklagers,
< ProzeBbevollmichtigters Patentanwalt Dipl.-Ing.

" gegen

die Firma B - Gesellschaft Gl HY ¢,
i o e
' R ) Klédgerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Patentanwalt

hat der Erste\iivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 17. Januar 1961 unter Mitwir-
kung des Senatsprasidenten Prof. Dr. h.c. Wilde. uﬂﬁﬁder
Bundesrichter Dr. Krugerhxleland, Dr. Lbscher Dr. Speng-
ler und Ebel :

-fdr Recht erkannt.

Die Berufung des Beklagten gegen die Entschei-
dung des 1. Nichtigkeltsaenats des Deutschen Pu-
tentamts ‘in Minchen vom 9. Oktober 1956 wird auf
Kosten des Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Das am 10. Juli 1950 angemeldete DBP .847 716 des Beklagtcn
hat folgende Patentanspriiche:

1. Einlage fiir Schuhwerk mit einem unter dem Mjittel-
fuB von der FuBinnenseite nach der FuBauBenscite
ansteigend verlaufenden FuBauflageflidche zur Er-
reichung einer Normalstellung des FuBes, dadurch
gekennzeichnet, daf die vordere Begrenzung dicscr
Einlage so schrédg zur Schuhléngsachse verliauft, da8
an der FuBauBenseite die Kleinzehe noch ganz auf
der Binlage aufruht, wihrend an der FuBinncnscite
der Grofizehenballen vor der Begrenzungslinie zu
liegen kommt.

2. Schuhwerk mit einer Einlage nach Anspruch 1, da-
- durch gekennzeichnet, daB die Einlage fest in das
Schuhwerk eingearbeifet ist.

Gegen dieses Patent hat die Kligerin Nichtigkeitsklage erho-
ben mit der Begriindung, der Grundgedanke des Streitpatents,
die FuBauftrittsfliche vom GroBzehenballen zum Kleinzchen-
ballen hin -ansteigen zu lassen; so daB der GroSzehenballen
tiefer als der Kleinzehenballep liege, sei durch den Stand
der Technik vo&wegSenommen, ingbesondere durch die britische
‘Patentschrift 480 039, die deutschen Patentschriften 665 739,
687 183 sowie durch das medizinische Werk "FuB und Boin - ihre
Erkrankungen und deren Behandlung" von Professor Dr. Hohmann
aus dem Jahre 1948 (S..109), '

Die Klédgexrin hat beantragt,'das Streitpatent in volleam Um-
fange fiir nichtig zu erkléren.

Der Beklagte hat Widerspruch erhobeén und Abweisung der Nich-
tigkeitsklage beantragt. Er hélt die Entgegenhaltungen nicht
Tir neuheitsschiddlich.
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Durch Entscheidung des Nichtigkeitssenats des Patentamis von
9. Oktober 1956 ist das Streitpatent fiir nichtig erklért wor.
den.

Der Beklagte hat form- und fristgerecht Berufung eingelegt
und in der miindlichen Verhandluné beantragt, unter Abénderung
der angefochtenen Entscheidung die Nichtigkeitsklage gégen

das Patent Nr. 847 716 abzuweisen. Hilfsweise schlégi er vor, B
zur Klarstellung des Anspruchs 1 hinter dem Wort "Schuhwerk®
folgende Erginzung einzufiigen: "wobei die dem Boden zugewand
Scite eben ist.®

UoNYy SIOMUTH

Die Kldgerin hat Zuriickweisung der Berufung beantragt. ?
feassor Dr. Hohmann hat als gerichtlicher Sachverstdndiger
cin schriftliches Gutachten erstattet, das er schrifilich
ergdnzt und in der amiindlichen Verhandlung erldutert hat.
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Entscheidungsgriinde:

I. Der Beklagte glaubt in erster Linie riigen zu miissen, da8 ih
in der Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat das reelitliche
Gehdr nicht in awsreichendem MaSe bewilligt worden sei. Zu -
Beginn der Sitzung sei den Parteien némlich durch cinen "Er-

offnungsbeschluB" bedeutet worden, es sei nur zu den beiden:
Patentschriften Nr. 665 739 und 687 183 Stellung zu nehmen.
Dieser Darstellung des.Sitzungsverlaufs, die im Sitzungspro-
tokoll vom 9. Oktober 1956 keine Stiitze findet, is® die Kli-
gerin mit folgendem Vortrag entgegengetreten: Der Vorsitzende
des Nichtigkeitssenats habe zu Beginn der Sitzung lediglich
angeregt, insbesondere Ausfiihrungen zu den beiden Entgegen-
haltungen DRP 665 739 und DRP 68? 183 zu machen. Anderwvieitige
Ausfilhrungen seien aber nicht abgeschnitien gewesen, was be-
reits daraus erhelle, daB die Kldgerin ihrerseits sich ohne
Wiiderspruch seitens des Senats ausfﬁhrlich iber die brit. Pa-
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tentschrift Nr. 480 039 verbreitet habe. Da der Beklagte der
letzterwihnten Darstellung nicht mehr widersprochen, geschwei-
ge denn Beweis fiir se¢ine gegenteilige Behauptung erbracht hat,
so ist seine Riige, iha sei das rechtliche Gehdr verkirzt v.or-
den ==——dgfiapgeeemia-aiiis schon aus tatsdchlichen Griinden unge-
rechtfervigt. weiterhin steilt es keinen “"wesentlichen" Verfah-
rensmangel im Sinne der auf das vorliegende Berufungsverfaohren
zumindest entsprechend anzuwendenden §§ 539, 540 ZPO dur, daB
der Nichntigkeitssenat in seiner Entscheidung einen Satz aus

der eigenen Patentanmelduhg K 549§,des Beklagten zitiert hat,
ohne de8 diese vorher ausdriicklich zum Gegenstand der miindli-
chen Verhandlung gemacht worden widre. Denn der Beklagte hatte
sich in seinem Schriftsatz vom 16. April 1956 (S. 3) selber

auf jene eigene dltere Anmeldung berufen. Er ist also durch

das Zitat aus dieser Erteilungsakte nicht iiberrascht und nicht
beschwert worden. ' '

Ebensowenig stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar,

dag8 sich die angefochtene Entscheidung, wie der Beklagte eben-
falls oeanstandet, nicht ausdriicklich mit dem von ihm iiber-
reichten Privatgutachten von Dr. med. Pieper, Hannover, aus-
einandergesetzt hat. Derin als "wesentlich®”konnen in der Beru-
fungsinstanz nach feststehender Reehtsprechung nur solche
Verfahrensverstife angesehen werden._die‘das stattgehabte
Verfahren nicht mehr als eine ordnungsméBige Entscheidungs-
grundlage erscheinen lassen. Die bloSe Nichterhebung eines
angebotenen Beweises (so RG in J¥W 1936, 3543) oder auch mangeln-
des Eingehén auf den Inhalt eines eingereichten Privatgut-

" achtens ¥onnen in diesem Sinne nicht als ein wesentlicher

flangel anerkannt werden. - Es sei zudem bemerkt, dasg eiﬁe
besondere Erwdhnung des Gutachtens von Dr. Piepor auch sache
lich nicht geboten war, weil es sich dabei bloB um einen
praktischen Erfahrungsbericht iiber Reihenversuche mit Torsana-
Elefantenschuhen handelt, der keinerlei patentrechtliche Unter~
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kraft anzuregen.

suchung, sei es zum Streitpatent, sei es zum Stande der Techd
nik, enthédlt. Infolgedessen braucht auch der erkennende Senat
in seinen weiteren Ausfilhrungen nicht dazu Stellung zu nchme

Der Anmelder des Streitpatents Nr. 847 716 geht ausweislich
der Patentbeschreibung davon aus, daB es sowohl bei in nor-
male Schuhe einlegbaren Einlagen als auch bei Schuhbdden be-
kannt gewesen ist, die Stilitzfléche fiir das Fersenbein tiefer
zu legen und die Querschnitte unter dem MittelfuB bis in den
Bereich der Zehenballen hin ansteigen zu lassen. Dieser schri@
anstieg der FuBunterstﬁqungsfléche, welcher zwecks Errcich
einer Normalstellung des FuBes im Schuh angebracht wurde, cn
te jedoch nach der Auffassung des Anmelders bei den bisher b
kannten Ausfiihrungen hinter den Zehenballen oder im Bereich
der Zehenballen. Bei diesen bekannten Schuhbtden und -cinlag
hat es der Anmelder als naehteilig empf&nden, daB keinc aus-
reichende Verdrehung des VorfuBes, welche fur das Abrollen

des FuBes bei der Gehbewegung iiber die &uBere FuBkante bis

in den Vorxrful hinein'wesentlich sei, erfolge. Es sei daher

gegeniiber dem Stande der Technik eine starke zusétzliche Ver-§
drehung des VorderfuBes anzustreben, um so den inneren ifittclf
fuf in seiner Hohllage zu erhalten und die in ihm enthultencnf
ffuskeln und Bénder zur Erhaltung und Krdaftigung ihrer Spann-

Diese von ihm als erwlinscht bezeichnete, verstdrkte Einvirts-§
drehung des VorfuBes (Pronation) will der anmelder dureh cincf
beiterbildung der bekannten Ausfiihrungen erreichen, und zwar
dergestalt, daB er fir die vordere Begrenzung der keilforui-
gen Erhdhung einen so schrédgen Verlauf zur Schuhléngsachsc
vorschreibt, daB8 an ihrem &uBeren‘¥nde die Kleinzehe noch
ganz auf der Erhdhung aufruht, widhrend an der FuBinnensecitc
der Grofzehenballen bereiis jenseits der Begrenzungslinic
der Einlage liegt.



Diese Lehre wiirde nicht patentfdhig sein, wenn sie sich in

der medizinischen Erkenntnis erschdpfen wiirde, daB8 es zur
Gesunderhaltung des normalen FuBes erforderlich ist, den ge-
santen V. Strahl hdher als den einwdrts geneigten Mitielfus

zu legen. Nach der vom Keichsgericht gebilligten Praxis des
Patentamtes konnen Verfahren zur Heilbehandlung des menschli-
chen Korpers - hierunter féllt sowohl die machtrigliche Besci-

tigung als auch die vorbeugende Verhiitung von Krankheiiszustan-

den - nicht der Allgemeinheit entzogen werden (vgl. RG in MuW
1934, 120, 121). Allerdings kann nach dieser kechisprechung

ein Apparat, der einem Heilverfahren dient, .jedenfalls dann
patentfdihig sein, wenn er neue, einen wesenilichen Fortschritt
fiir die Technik bedeutende Konstruktionen aufzuweisen hat (vgl.
RG in "Blatt“" 1926, 227, 229). Der Senat hat ernsthafte Zweifel,
ob das Streitpatent in Anwendung dieser Grundsiize nicht als
eine neuartige Behandlungsmethode angesehen werden miiBte, de-
ren Verdienst allein im Auffinden der - wie zu unterstellen:
anatomisch richtigen - Drehpunkte fir die "Tofsion" des Fkuides
bestehi. Indessen brauéht nicht abschlieBend erdrtert zu wer-
den, inwieweit das Streitpatent neben dieser moglicherweise
beachtlichen orthopddischen Brkenntnis, welche als solche dem
Patentschutz nicht zugiénglich ist, noeh eine Bereicherung der
Technik durch Anpassung des altbekannten Gerits-an die neue
medizinische Erkenntnis verktrpern kénnte. Denn der Niehtig-
keitsstreit erweist sich aueoh dann als'entscheidungsreif vienn
zugunsten des Beklagten die Patentfahlgkeit der im Streltpatent
aufgezeigten lLehre unterstellt w1rd. Zudem erscheint es aus
grundsétzlichen Uberlegungen nicht angénglg, die Vernichtung
des Streitpatents wegen mangelndér Patentierbarkeit seinor

~ Lehre auszusprechen, weil dieser Gesichtspunkt weder in der

Entscheidung des HNichtigkeitssenats noch im Gutachten des gec-
richtlichen Sachverstﬁndigén erortert worden ist, so daB die
Parteien auf diese Fragestellung des Senats in der miindlichen
Verhandlung nicht ausreichend vorbereitet waren.



III. Ausweislich der Patentschrift bildet den Gegenstand des Streiff
patents eine aus folgenden Merkmalen bestehende Kombinations.[§f -
erfindung: '

Keilfbrmige Schuheinlage fiir den'gesunden FuB mit tieferge-
legter Stiitzflédche fiir das Fersenbein,

1., deren Fuﬂahflageflﬁche zwecks Erreichung einer Nor- §
malstellung des FuBes unter dem MittelfuB schrég von
der FuBinnenseite zur FuBauBenseite hin ansteigt,

2. deren vordere Begrenzung 80 schrédg zur Schuhlédngs-
‘achse verliduft, da8 an der PFuBauBensgeite die Klein-
zehe noch ganz auf der Binlage aufruht,

3. wihrerid an deér FuBinnenseite der GroBzehenballen
vor der - nicht notwendig geradlinigen - Begrenzungs§
kante zu liegen kommt.

NHach der Auffassung des Beklagten wird das Wesen seiner Er- _t
findung durch die oben wiedergegebenen Merkmale nicht voll-

stidndig erfaBt. Er hat in der Berufungsimstanz ein Privatgut-§
achten des PFacharztes fiir Qrthopddie Dr. med. Strote iiber- '
reicht, wonach das Streitpatent seine selbstgestellte Aufga-
be, eine echte Verwringung des FuBfies zu erzielen, durch ein
Zusammenwirken folgender 4 Losungsmittel erfiille:

1. Tieferlagéruhg des Fersenbeins mit Erhthung
- der Innenseite bis zum sustentaculum tali;

2. Hochlagerung der AuBlenseite des MittelfuBes
unter Verwendung einer plan ansteigenden Fufl-
auflagefléche;

3. Hochlagerung des Kleinzehenballens mit Bin-
schluB der Kleinzehe; o .

4. Nichteinbeziehung der GroBzehe in die FuB-
bettung durch Tieflagerung.

Diese Umschreibung des Erfindungsgedankens, wie sie sich
auf den Seiten V und VII des Privatgutachtens findet, stimmt
in ihren Merkmalen 2 bis 4 mit den Merkmalen 1 bis 3 der




obigen Definition iiberein; sie unterschéidet sich von jenex
durch die Hinzufiigung des 1. Merkmals. In den Patentan-
spriichen oder in der Patentbeschreibung hat jedoch das erste
vom Privatgutachter fiir erfindungswesentlich gehaltene Mori-
mal, ndmlich die Tieflagerung des Fersenbeins bei gleich-
zeitiger "Hoherziehung der Innenseite des Hackens bis zum
sustentaculum tali";keinen sichtbaren Adusdruck gefunden. Aus
dem Eingangssatz der Beschreiﬁung geht nur hervor, daB der
Erfinder des Streitpatents in Ubereinstimmung mit dem bekannten
Stande der Technik von der Voraussetzung ausgeht, daB "die '
Stiitzfldche fiir das Fersenbein tiefgelegt" werden soll.

Zur Ermittlung dessen, was ein Patent offembart, darf zvar
unter anderem auch dasjenige herangezogen werden, was jcdenm
Fachmann beim Lesen der Patentschrift als ihre selbstver-
stédndliche Grundlage erscheint (RG in GRUE . 1936, 799, 800).
Es bedarf daher keiner besonderen Anweisung iiber die Ausge-
staltung eines bestimmten Elementes des Erfindungsgegenstan-
des, sofern sich diese filr den durchschnittlichen Fachmann
aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift ergibt (BGH in GRUR
1954, 317, 319 - Reproduktion). Dieser Grundsatz bedcutet

fir den Offenbarungsgehalt des Streitpatents, daf die dem
Fachmann bereits als notwendige Voraussetzung fiixr das Bintre-
ten der-angestrebten="Verwringuhg" des FuBes bekannte Ticefer-
legung des Fersenbeins auch ohne ausdriickliche Erwdnnung im
Patentanspruch als klarstellendes Merkmal des Erfindungsge-
genstandes anerkannt werden kann, wie dieses in der obigen
Formulierung des Senats geschehen ist. Keinesfalls ist es
jedoch angidngig, nach dem Vorschlage des Privatgutaehters

ein patentbegriindendes neues Merkmal allein aus der Patent-
zeichnung abzuleiten, ohne daB ein derartiges Kombinations-
merkmal (némlich die "Hoherziehung der Innenseite des lHackens
bis zum sustentaculum tali", vgl. Gutachten S. VII) in der
Patentbeschreibung erwﬁhnt,.geschweige dehn in das Schutz-



Iv.

‘die Fersenlagerung nach der Patentzeichnung in Wirklichkeit

~digen in zwei Gruppen einzuteilen, ndmlich in diejenigen Vor-J§

begehren des Patentanspruchs mit aufgenommen worden wire.

Entgegen der Ansicht des Privatgutachters kann also eine aus.
schlieB8lich aus der Patentzeichnung ersichtliche besondere §
staltung mangels ausreichender Offenbarung nicht als patent-
begriindendes Merkmal in den Gegenstand der Erfindung einbe~
zogen werden. Da es bereits an der erforderlichen Offénbarung
fehlt, so bedarf es keiner Untersuéhung der Sondexrfrage, ob

zu einer sch¥dlichen Valgusstellung fiihrenimiiBte (so Prof.
Dr. Hohmann). '

Neuheits

Der oben unter III beschriebene Brfindungsgegenstand wird
entgegén der vom Nichtigkeitssenat vertretenen Auffassung
durch keine der Entgegenhaltungen in seinen s#émtlichen
Kombinationsmerkmalen vorweggenommen.

Die Entgegenhaltﬁngen sind mit dem gérichtlichen Sachverstén-§

versffentlichungen, welche wie das Streitpatent auf dem Tor-
sionsgedanken beruhen, und in diejenigen Vorversffenilichungefl -
denen der Torsionsgedanke noch unbekamnt ist. Dabei ist grund
sdtzlich noch zu bemerken,-daB der Nichtigkeitssenat mit Rechil
keinen Unterschied gemacht hat zwischen solchen Vorvertffent-
lichdngen, die sich auf .ein "Schuhwerk", und solchen, die gici
auf lose Einiagen beziehen. Denn in Ubereinstimmung mit der
Einleitung der Patentbeschreibung des Streitpatents sind vor-§
gefertigte lose Binlagen einerseits und im Schuhwerk fest,
unter Anbringung von Auflagén oder Unterlagen, eingebaute
Scnuhbdden andererseits als patentrechtlich miteinander ver-
wandte Sachgruppen zu behandeln. Beide gehdrem zu dem ein-
schligigen Stande der Technik, aus dem es fir den Fachmann
naheliegt, Anregungen wiir Weiterentwicklungen des einschligi-
gen Gebietes zu entnehmen.
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In die zweite Gruppe der Einlagen, welche den Torsionsge-
danken noch gar nicht kennen, gehtren die britischen Patent-
schriften Nr. 456 079 (1935) und Nr. 480 039 (1936), diec
schweizerischen Patentschriften Nr. 204 225 (1939) und Nr.
240 610 (1946), die US-Patentschrift Nr. 2 423 622 (1945)
und die deutsche Patentschrift Nr. 575 701 (1333).

Alle diese dlteren Drucksehriften beziehen sich auf Schuh-
einlagen, die Teile des MittelfuBes unterstiitzen; zum Teil
bedienen sie sich dazu bereits einer von der Inneriseite des
FuBes zur AuBenseite hin ansteigenden Keileinlage (vgl. brit.
Patent Nr. 480 039, S. 2, Z. 10 - 16; 29; DRP Nr. 575 701).
Jedoch fehlt ihnen ginzlich die Aufgabenstellung, eine Torsion
oder Verwringung des ganzen FuBgewdlbes dadurch herbeizufihren,
daB gleichzeitig dem VorfuB eine Einwdrtsdrchung (Pronation)
und dem Fersenbein eine Auswirtsdrehung (Supination) erteilt
wird. Das gilt auch fiir die brit. Patentschrift Nr. 456 079,
die zwar bereits einen Ausscandtt gwecks Tieferlegung des
Fersenbeins aufweist (vgl. S. 1, Z. 23; S.2 Z. 9/10), ohne
jedoch eine keilfﬁrmig-naeh auBen Ein'ansteigende Unterstiitzung
fir den MittelfuB zu besitgen, die erst im Zusammenwirken mit
der Tieflagerung des Fersenbeins die Torsionswirkung hervor-
rufen kdnnte. '

Mangels Ubereinatimmung-ih der Aufgabenstellung konnen sich
die bisher behandelten Entgegenhaltungen also dem Streitpa-
tent gegeniiber nicht als neuheitssch&@dlich auswirken.

Zur anderen Gruppe der Entgegenhaliungen rechmnet der gericht-
liche Sachversténdige mit Kecht nur die deutschen Patent-
schriften Nr. 665 739 und 687 183 sowie eine Stelle aus sei-
nemn eigenen Leﬁrbuch “Fu8 und Bein". Diesen bereits auf dem
Torsionsgedanken beruhenden-Vorverdoffentlichungen ist im
einzelnen folgendes zu eninehmen:
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. Die deutsche Patentschrift 665 739, versffentlicht 1939, le
die Innensohle des Schuhwerks zur Erreichung einer Normal-
stellung des FuBes derart zu gestalten, dasd dem Absatzteil
des Schuhes an der Fersenbasis die groBte Vertiefung gegeben
wird und gleichzeitig der Grofizehenballen tief- und der Klei
zehenballen hochgelegt wird. Hierdurch wird dem FuB die auch
vom Streitpatent angestrebte "Verwindung® erteilt.

Gegeniiber dem Streitpatent weiﬁt diese Vorveroffentlichung
jedoéh den Unterschied auf, da8 die Hochlegung nicht die gan
Kleinzehe gleichméBig, sondern vorwiegend den Kleinzehenball
erfaBt. Bei genauem Vergleich des Lédngsschniits auf der Linie
A - A (Abb. 2) mit dem Querschnitt auf der Linie B - B (Abb.
erweist .es sich, daB sich die hochste Erhebung der gewdlbt
von innen nach auden ansteigenden Einlage unmittelbar unter _
dem Kleinzehenballen befindet (vgl. Ziff. 3 in Abb. 1 und 3).§
Ausvirts neben und vor dem Ballen der Kleingzehe senkt sich
die Wolbung der Einlage nach_ahBen und nach vorne wieder ab.
Das hat zur PFolge, daB die kleine Zehe nicht mehr auf der
hdchsfen Erhebung der Einlage aufliegt; immerhin ist die Auf-§
lagefliche dex Kleinzehe aber noch relativ gegeniiber dexr Auf-§
trittsshédle des &roﬂzehenballéns ilberhoht (vgl. Bezugsziff.
2 in Abb. 1 . und 3).

Da bei dieser VorverSffentlichung eomit, wie auch der gericht
liche Sachveratidndige bestidtigh hat, die Hoherlegung der |
Kleinzehe nicht bis gur Vollkommenheit durchgefiihrt ist, so
stimmt diese Ausfuhrdng, insbesondexre hinsichtlich des Merk-
mals 2, mit dem Streitpatent nicht vollig iiberein, sondern
kommt ihm nur nahe. |

In dem Privatgutachten Dr. Strote-wird es als ein weiterer
technischer Unterschied hervorgehoben, die deutsche Patent-
‘schrift 665 739 ordne nur eine Tieflagerung des GroBzehen-
ballens an, ohne ihn indessen von der Auflagerung auf die Fufj



bettung auszuschlieBen. Demgegeniiber belasse das Streitpatent
die Auflagerung des GroSzehenballens vidllig auBerhaldb der FuB-
bettung. Dieser Unterschied ist jedoch praktisch nicht von
erheblicher Bedeutung; denn die relative Hohendifferenz zwischen
der Auflage des GroBzehenballens und der Auflage des Klein-
zehenballens kann auch ohne Vornmahme eines besonderen Aus-
schnitts fiir den GroB8zehenballen gleich wirksam gestaltet wer-
den, wie insbesondere die Bezugsziff. 2 des Schnitts B - B

(4bh. 3) der Patentschrift Nr. 665 739 erkennen 1léBt.

Die deutsche Patentschrift 687 183, versffentlicht 1940,

lehrt eine neue Schuhform zur Erreichung einer Geradstellung
des FuBes im Absatzschub. Hierzu schreibt sie eine Kombination
verschiedener an und fiir sich vorbekannter REinzelmerkmale vor,
némlich 4nbringung einer Fersenmuldung nebst Unterkeilung der
Innenferse gegen Knickungen und endlich AuBenhebung des Klein-
zehenballens. Laut Patentanspruch 2 und Patentbeschreibung

(S. 2,Z. 48 - 52) wird schlechthin eine Hoherlegung des AuBen- .
ballens gegeniiber dem GroBzehenballen‘gefordert. In Ergédnzung
hierzu lassen allerdings die - .je nach Absatzhbthe wechselnden -
HGhenlinien der Figuren 4 und 5 erkennen, daB8 dabei nicht an
einen geradlinigen Keilanstieg der Auflagefliche von der
Innenseite bis zur AuBenseite des FuBes gedacht ist. Vielmehr
sollen sich ausweislich Pig. 4 nebst Schnitt ¢ - C die Meta-
tarsalkdopfchen 2 und 3 noch ungefihr auf der gleichen Hohe

wie der in eine besondere Vertiefung verlegte GroSzehemballen |
befinden. Erst vor den Metatarsalkopfchen 4 und 5 beginnt der
Schriganstieg, der dazu fiihrt, daB zumindest die Xleinzehe
(Fig. 4), bei groBerer AbsatzhBhe sogar die 4. und 5. Zehe
(Fig. 5) auf einer merklich erhthten Auflage ruhen.

Dieser Vorverdffentlichung fehlt also entgegen der in den .
Schriftsédtzen des Beklagten vertretenen Ansicht nicht das
Morkmal 2 des Streitpatents, d.h. die HbGherlegung der'ganzen
Kleinzehe, sondern es liegthauptséchlich eine Abwandlung dcs
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Kombinationsmerkmals 1 vor, indem es an einer von der Fu8-
innenseite bis zur FuBauBenseite hin stetig ansteigenden
Keilanlage fehlt. Auch der Privatgutachter Dr. Strote hat in
der miindlichen Verhandlung eingerﬁumt, die Zeichnung des élh
ren Patents Nr. 687 183 komme dem Grundgedanken des Streitpa-
tents auBerordentlich nahe, weil sie ebenfalls eine Hebung
der ganzen Kleinzehe aufweise., Im Widerspruch zu der Patent-
zeichnung verlange aber die Patentbeschreibung, da8 das Aufle
ballenausgleiehstﬁck gemuldet" in Richtung der Schuhspitze
abfallen solle, woraus sich - entgegen der Zeiechnung -~ ergebe
da8 keine vollstédndige Hochlegung der Kleinzehe erfolge.

Dieser angebliChe Widerspruch zwischen Patentbeschreibung uniff
Zeichnungen ist nicht vorhanden. Zwar schreibt der Patentan-
spruch 3 vor, daB die Vorsohle "von der Auflagestelle des

finften MittelfuBknochens als hochsten Punkt allmdhlich mul-
denartig nach vorn verlaufen(d)" soll, und auch in der Paten
besthreibung ist von einém "gemuldeten® Abfall (S. 2, Z. 94)
sowie von einer “"gehShlten" Ausfihrung der verlaufenden Flich
(S: 4, 2. 63) die Rede. Zum Verstindnis dessen, was mit eines
"gemuldeten", "muldenartigen" .oder "gehﬁhlten" Absinken ge-
meint ist, wird der Durchschniitsfachmann aber auch die Paterfd
zeichnungen Fig. 4 und Pig. 5 zu Kate ziehen und daraus Ge- [
wiBheit erlangen, daB die Mulde so flach (= "allmdhlich") ve
laufen soll, daB sie einer nicht steil verlaufenden Schriig-
neigung gleichkommt. Das aber bedentet fiir das erfindungs-

wesentliche Problem der Hochlegung der ganzen Kleinzehe, daf
diese auch bei der deutschen Patentschrift 687 183, wenn auchg
sich aliméhlich nach vorm verjlingend, vorhanden ist.

In dem Privatgutachten Dr. Strote wird iiberdies hinsiehtlich §
beider bisher behandelten Entgegenhaltungen bemdngelt, bei
ibhnen werde gar keine wirksame Torsion im Sinne einer Ver-
wringung erreicht (vgl. Gutachten S, IV und'VII). Dieses wirilg
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insbesondere bei der deutschen Patentschrift 665 739 damit
begriindet, dasd durch eine Tieferlegung der Hacke allein keine
Supination des hiickfuBes (Fersenteil) erreicht werde. Diescn
Zweifeln an der technischen Brauchbarkeit der beiden Vorver-
offentlichungen braucht jedoch nicht nachgegangen zu werden.
Sie verringern nicht deren Offenbarungsgehalt und wiirden,
falls sie zutreffen sollten, zugleich die technische Brauch-
barkeit des Streitpatents in Mitleidenschaft ziehen. Ienn auch
bei diesem ist, wie oben unter III dargelégt worden ist, als
einzige MaBnahae fiir den RickfuB die Tieferlegung dexr Hacke
offenbart.

Endlich ist auf das vorverdffentlichte Lehrbuch: "Fu8 und
Bein - ihre Erkrankungen und deren Behandlung" von. frofcssor
Dr. Hohmann einzugehen, das in seiner 4. Auflage von 1948
auf Seite 109 folgende Darlegungen enthdlt:

"Die neue Erkenntnis fiihrte uns dazu, 1. die Einlage

im VorfuB am kiirzesten und vorn auBen am lédngsten zu
machen. Sie mull vorn bis liber das 5. Metatarsalkopichon
hinaus gefiihrt werden. Sie muB den GroBzehenballen
vollig frei lassen, damit er mi{ seinen an aich starken
Muskeln krHftig arbeiten kann. Die Einlage muB aber

2. im RiickfuBteil so gebaut sein, daB sie den aus sciner
Normallage in KnickfuBstellung abgewichenen Riickfull
wirksam an der richtigen Stelle stiltzt, hdlt und auf-
richtet. Geschihe dies nicht, so wiirde die Einlagc ja
den ganzen FuB im Pronationssinne .drehen ...%.

Diese Schrifttumsstelle gibt als erste die klare Anweisung,
dic Einlage schrig von vorn-auBen nach hinten-innen zu fithren
(Merkmal 2 teilweise), auBerdem fordert sie, den GroS8zchen-
ballen villig frei zu lassen-(ﬁerkmal 3).

Allerdings bestehen auch bedeutsame Unterschiecde zum Streii-
patent. Vor allem ist die Hohmann-Einlage nicht fiir den ge-
sunden, sondern fiir den kranken FuB gedacht, wie sich aus
der Uberschrift des madgeblichen Kapitels ("Einlage fiir



- genstandes des Streitpatents, weil keine der Entgegenhaltungenf

'Kleinzehg rundweg als fehlerhaft ablehnt, wird sie von Dr.

. des Patenterteilungs- oder Nichtigkeitsverfahrens sein, eine
Entscheidung dariiber herbeizufiihren, welehe von mehreren
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SpreizfuB und KnickplattfuB") ergibt. Im Zysammenhang damit
ist die dltere kinlage nicht keilformig, sondern gewblbi aus-
gebildet und sie schreibt, was im Vergleich zum Streitpatent
besonders bedeutsam ist, nur eine Hochlegung bis einschlieBlig
des Kleinzehenballens (5. Metatarsalkiopfchen), aber ausschlie
lich der Kleinzehe selber vor. - Soweit der Privatgutachter
(S. IX) endlich dem Streitpatent noch eine gegeniiber der Hoh-
mann~Einlage vorteilhaftere Bettung des Fersenbeins zuschreibt
kann diese in der Patentschrift gar nicht ausreichend offen- |
barte Eigenschaft, wie oben unter III ausgefiihrt wurde, bei
der Neuheitspriifung keine Rolle spielen.

Der durchgefiihrte Vergleich mit dem Stande der Technik er-
gibt somit keine vollstédndige Vorwegnahme des Erfindungsge-

sein Merkmal 2 (Aufruhen der ganzen Kleinzehe auf der Keilein-
lage) in Kombination mit allen weiteren Merkmalen aufweist.

Fortschritt:

In der Beurteilung des technischen Fortschritts weichen der
gerichtliche Sachverstdndige und der Privatgutachter voneinan-§
der ab. Wihrend Prof. Dr. Hohmann die Hochlegung der ganzen J

Strote als wesentliche Voraussetzung fiir die Aktivierung der
Kleinzehe beim Gehen angesprochen. Es kann nicht die Aufgabe

orthopddischen lLehrmeinungen die riehtige ist. Wird eine
medizinische Meinung von fachkundiger Seite ernstlich ver-
treten, so mu8 sie im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens
auch dann als tatsdchliche Grundlage hingenommen werden, wenn
sie von anderen medizinischen Sachveréténdigen als abwegig
bezeichnet wird. Es bleibt dann nur das anfangs erdrterte
Grundproblem, ob die Aufdeckung einer-=neuen medizinischen
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Lehre iberhaupt als technische Erfindung zur Erteiluhg eines
Patentes fiihren kann. Da"diese Moglichkeit vom Sehat oben
unter II der Urteilsgriinde zugunsten des Beklagten als gegeben
unterstellt worden ist, so muB8 auch die (orthopddische) Fort-
schribtlichkeit ohne weitere Priifung bejaht werden. Hingegen
ist es dem Beklagten nicht gelungen, zur Uberzeugung des Senats
darzutun, daB seine Einlage auch in fertigungstechnischer Be-
zichung Vorziige gegeniiber dem Stande der Technik aufweise. So
hat er in der miindlichen Verhandlung eingerdumt, daB sich eine
Einlage nach DRP 665 739 jedenfalls serienméiBig herstellen
lasse, sobald sie aus Metall angefertigt wird. Fiir die Schuhe
nach DEP Nr. 687 183 hat die Kldgerin unwiderlegt vorgetragen,
da3 ihre Herstellung tatsdchlich fabrikmﬁﬁig erfolge. Es kann
also nicht festgestellt werden, daB sich allein die Einlagen
nach dem Streitpatent zur Serienfabrikation eignen. - Der zweite
fertigungstechnische Vorteil, den der Beklagte fiir das Streit-
patent in Ansprpch nimmt, konnfe_in der miindlichen Verhandlung
ebenfalls nicht zur ﬁberzgugung des Senats dargelegt werden.
Denn nach der Beurteilung des gerichtlichen Sachverstidndigen
148t sich das gute Festhalten der Einlage im Schubh auf andere
Weise, also auch ohne die Verléngerung der AuBenkante, ebenso
leicht wie nach dem Streitpatent erreichen.

Hiernach erschopft sich der vom Streitpatent gehrachte Fort-
schritt, dessen teehnigcher Charakter hier unterstellt wird,

. in der Hochlegung der ganzen Kleinzehe.

VI.

Erfindungshidhes

Dic vom kErfinder des Streitpatents béwirkte‘Fortentwicklung

der bekannten Einlagen erforderte jedoch keine Erfinderleistung,
sondern sie beschrénkte sich auf die jedem Durchschmittshand-
werker zugidngliche Verléngerung der Auflagefldche unter deno

V. Strahl. Diese MaBnahme war niecht mehx fernliegend,seitden

durch Hohmann eine Unterstiitzung "bis uber das 5., fetatarsal-
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. weiterhin gegenﬁbef dem Stande der Technik abzugrenzen. Jedo
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kopfchen hinaus®, also eine Anhebung des gesamten 5. Zehen-
grundgelenks, vorgeschrieben worden war und in den Vorverodff
lichungen DRP Nr. 665 739 und 687 183 sogar schon eine relati

Hoherlegung der ganzen Kleinzehe gegeniiber dem GroBzehenball |
(wenn auch nicht auf dem Hochstniveau des Klelnzehenballens)
gezeigt worden war.

Ein erfinderisches Verdienst kitnnte in dieser schlichten MaB-§
nahme einer Verléngerung des hichsten Einlagenrandes allen-
falls dann erblickt werden, wenn ihrer Verwirklichung ernste
technische Vorurteile entgegengestanden hdtten. Im vorliegen-
den Falle handelte es sich aber allenfalls um die Uberwindung}
Medizinischer Bedenken, die der gerichtliche Sachverstindige
in der Richtung zum 4dusdruck gebracht hat, eine Anhebung des
gesamten V. Strahls miisse bedenkliche Riickwirkungen auf den
Riickfu8 haben. “elbst wenn sich dieses medizinische Bedenken [
des Orthopédden im spidteren Verlauf nach einhelliger Beurteﬂugs
der Wissenschaft als ein bloBSes Vorurteil herausstellen solli

so kdonnte doch diese {Uberwindung eines rein medizinischen Vor
urteils nicht die Zuerkennung eines Patentes rédhtfertigen; n
es Jeuenfalls zur technischen Anpassung der vorhandenen Euﬂoﬁﬁf
an jene medizinische Erkenntnis keines Erfinderschnrtts bed

Der Hllfsantrag des Beklagten

Der Beklagte hat noch den Antrag gestellt, hllfswelse den Pa-;
tentanspruch 1 durch Aufnahme der Klarstellung:

"wobei die dem Boden zugewandte Seite eben ist"

kann das Streitpatent auch durch diesen Hilfsantrag nicht vor]
der Vernichtung gerettet werden. Denn abgesehen von den oben :
unter III dargelegten grundséitzlichen Bedenken, welche gegen §
die nachtragliche Aufnshme eines Merkmals, das nirgends auBerl}
in def Patentzeichnung seinen Niedé?schlag gefunden hat, in i@
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Anspruch sprechen, ist das Merkmal der ebenen Bodenauflage be-
reits in den schweizerischen Patenten 204 225 und 240 619 sowvie
im brit. Patent 480 039 anzutreffen. AuBerdem stellt diesc. Bigen-
schaft der losen Einlage, wie die Klidgerin zutreffend hcrvorge-
hoben hat, ein reines Zufallsmerkmal dar, dem keinerlei erfinde-
rische Vorteile fiir das fertige Schuhwerk als Endprodukt inne-
wohnen. E

Die Berufung des Beklagten muBte daher gemiB §§ 40, 42 PatG

auf seine Kosten zurlickgewiesen werden.

Wilde Kriiger-Nieland Lgscher
Spengler Ebel
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