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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent
EP 1 704 177 zu widerrufen.

In der Einspruchsschrift hatte die Einsprechende den
Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der
Grundlage der Einspruchsgriinde gemidB Artikel 100 a) EPU
(mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische

Tatigkeit) beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:

D32: Erklédrung des Herrn Rodriguez Lee vom 27. Juni
2008;
D33: Erklédrung des Herrn de JesUs Gbébmez Contreras

vom 27. Juni 2008;

D36: Im Rahmen der Vorbenutzung ANPIC hergestellter
Schuh; und
D69: Sicherheitsdatenblatt SMARTLITE® 303, 8. Juli

2003, 4 Seiten.

Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lag der in der
mindlichen Verhandlung vom 18. und 19. Februar 2014
eingereichte Hauptantrag zugrunde, der die folgenden

drei unabhédngigen Anspriiche enthielt:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan

verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
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expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem

Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt."

"11. Schuhe erhaltlich durch ein Verfahren gemédR einem

der Anspriche 1-10."

"12. Schuhe enthaltend geschaumte Zwischensohle, ohne
Haftvermittler haftend verbunden mit Schuhschaft sowie
gegebenenfalls kompakter Laufsohle, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei der geschaumten
Zwischensohle um expandiertes thermoplastisches

Polyurethan handelt."

Anspruch 1 der Hilfsantradge lautete jeweils wie folgt

(Anderungen zum Hauptantrag hervorgehoben) :

Hilfsantrag 1:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt und

man das geschidumte thermoplastische Polyurethan mit

Folien, Textilien oder Leder kaschiert, in dem man die

entsprechenden Materialien in dem Werkzeug platziert

und anschlieRBend das expandierbare TPU in Kontakt mit

den Materialien wverschaumt."

Hilfsantrag 2:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan

verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
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expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt zu

einem Schuhaufbau mit einfacher Dichte, wobei auf eine

vorherige Fertigung einer kompakten AuBensohle

verzichtet wird."

Hilfsantrag 3:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt,

wobeil das expandierbare thermoplastische Polyurethan

zwischen 1 und 50 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht

der Mischung, Weichmacher enthalt."

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann, soweit
fiir die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

Alle von der Einsprechenden nach der Einspruchsfrist
eingereichten Dokumente sowie die Vorbenutzung Erich
Rohde GmbH (flir die vorliegende Entscheidung nicht

relevant) wurden in das Verfahren zugelassen.

Der Hauptantrag sei nicht neu gegenliber den
offenkundigen Vorbenutzungen ANPIC und Erich Rohde
GmbH. Was die zur Vorbenutzung ANPIC gemachten
Zeugenaussagen betrifft, so seien diese glaubwirdig und
es sel ausreichend bewiesen, dass im Rahmen dieser
Vorbenutzung ein Verfahren zur Direkteinspritzung wvon
Schuhsohlen mit geschaumtem thermoplastischen
Polyurethan auf der Messe ANPIC 2003 am Stand der Firma
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GESTA vor dem Prioritatstag des Streitpatents der

Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden war.

Auch der Hilfsantrag 1 sei gegeniilber der offenkundigen

Vorbenutzung ANPIC nicht neu.

Das Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 "zu einem
Schuhaufbau mit einfacher Dichte, wobei auf eine
vorherige Fertigung einer kompakten AuBensohle
verzichtet wird" erfille nicht die Erfordernisse der
Artikel 84 und 123(2) EPU.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3
mangele es an Neuheit gegeniiber der offenkundigen
Vorbenutzung ANPIC. Durch das am Ende der mindlichen
Verhandlung eingereichte und in das Verfahren
zugelassene Dokument D69 sei gezeigt, dass die
Zwischensohle in dem vorbenutzten Produkt einen

anspruchsgemalen Weichmacher aufgewiesen habe.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein und reichte mit der
Beschwerdebegriindung einen Hauptantrag und

Hilfsantrdage 1 bis 4 ein.

Die Erwiderung der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin)
enthielt:

D70: Erklédrung von Herrn van Dyck vom 18. Marz 2015;
und
D71: Erklédrung von Herrn Limerkens vom 26. Marz

2015, einschlieRlich des
Sicherheitsdatenblatts D69.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte unter anderem, einen
oder mehrere der finf vor der Einspruchsabteilung
gehdrten Zeugen erneut zu hdren, sollte die Kammer

deren Glaubwiirdigkeit infrage stellen.

Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, Frau WaBmann
und Herrn Van Dyck als Zeugen zu laden, falls die
Kammer Zweifel haben sollte, dass aus den wahrend den
Vorbenutzungen hergestellten Schuhen ersichtlich ist,
nach welchem Verfahren diese Schuhe hergestellt wurden

und welches Material dafir verwendet wurde.

Mit Bescheid vom 23. Februar 2017 teilte die Kammer den

Beteiligten ihre vorlaufige Meinung mit.

Am 16. November 2017 fand die mindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Die Beschwerdefithrerin hielt an ihren
schriftlichen Antradgen fest, die Beschwerdegegnerin
beantragte zusatzlich zu ihren schriftlichen Antragen,
Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zuzulassen. Die
Beschwerdegegnerin stimmte zu, dass ihre Antradge auf
erneute Zeugeneinvernahme der vor der
Einspruchsabteilung gehdrten Zeugen und auf
Zeugeneinvernahme von Frau WaBmann und Herrn Van Dyck

letztendlich gegenstandslos geworden waren.

Die Anspriiche des Hauptantrags sind mit den Anspriichen
des der Entscheidung der Einspruchsabteilung
zugrundeliegenden Hauptantrags identisch (hinsichtlich

der unabhangigen Anspriche, siehe Punkt III oben).

Die unabhangigen Anspriiche der Hilfsantrage lauten wie
folgt (Anderungen gegeniiber dem Hauptantrag mit
Ausnahme von Anderungen in der Anspruchsnummerierung

und den Rickbeziigen hervorgehoben) :
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Hilfsantrag 1:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt zu

einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, wobei auf eine

vorherige Fertigung einer kompakten AuRensohle

verzichtet wird."

"9. Schuhe erhédltlich durch ein Verfahren gemal einem

der Anspriche 1 bis 8."

Hilfsantrag 2:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt,

wobeil man in einem ersten Schritt in einem Werkzeug

eine Laufsohle herstellt oder einlegt und anschlieBend

das expandierbare thermoplastische Polyurethan in den

Raum des Werkzeugs, der von der Laufsohle sowie von dem

Schuhschaft begrenzt wird, einspritzt und verschaumt,

und als expandierbare thermoplastische Polyurethane

eine Mischung von thermoplastischen Polyurethanen mit

expandierbaren Mikrosphédren eingesetzt wird."

"8. Schuhe erhdltlich durch ein Verfahren gemal einem

der Anspriche 1 bis 7."



- 7 - T 1476/14

Hilfsantrag 3:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt,

wobeil das expandierbare thermoplastische Polyurethan

zwischen 1 und 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht

der Mischung, Weichmacher enthalt."

"10. Schuhe erhaltlich durch ein Verfahren gemadR einem

der Anspriche 1 bis 9."

Hilfsantrag 4:

"l. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen
der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis
von geschaumten [sic] thermoplastischen Polyurethan
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das
expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem
Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschaumt und

man das geschadumte thermoplastische Polyurethan mit

Folien, Textilien oder Leder kaschiert, indem man die

entsprechenden Materialien in dem Werkzeug platziert

und anschlieRBend das expandierbare TPU in Kontakt mit

den Materialien wverschaumt."

"9. Schuhe erhdltlich durch ein Verfahren gemal einem

der Anspriche 1 bis 8."
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Die Argumente der Beschwerdefihrerin kdnnen im

Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

Die Unterlagen, die von der Beschwerdegegnerin im
Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist
eingereicht worden waren, sollten nicht das Verfahren
zugelassen werden. Insbesondere mangele es D32 und D33

an prima facie Relevanz.

Der Gegenstand des Hauptantrags sei gegeniliber der
Vorbenutzung ANPIC neu. Insbesondere sei diese nicht
ausreichend bewiesen worden, da die diese Vorbenutzung
betreffenden Zeugenaussagen nicht glaubwirdig seien. So
seien in den einzelnen Aussagen und im Vergleich der
Aussagen zueinander deutliche Ungereimtheiten und
Unterschiede vorhanden. Auch seien die Zeugen aufgrund
einer moglichen Abstimmung ihrer Aussagen befangen
gewesen. Ferner sei der Zeuge Rodriguez Lee ein
elektromechanischer Ingenieur und als solcher nicht
geeignet, die o0ffentliche Vorbenutzung eines chemischen
Verfahrens geltend zu machen. Auch seien von den Zeugen
die vorab eingereichten schriftlichen Erklarungen nicht
selbst geschrieben worden. Dariber hinaus sei Uberhaupt
nicht deutlich, ob im vorbenutzten Schuh ein wie in
Anspruch 1 gefordertes expandierbares Polyurethan
eingespritzt worden sei, oder ob es sich um ein nicht
anspruchsgemédflRes expandiertes Polyurethan gehandelt
habe.

Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorhandenen
Merkmale einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, einer
kompakten AuBensohle und einer vorherigen Fertigung
seien klar. Unter einer Schuhsohle mit einfacher Dichte
verstehe der Fachmann eine Schuhsohle, bei der das
geschaumte Material die AuBensohle bilde, d. h. keine

zusatzliche AuBensohle vorhanden sei. Eine kompakte
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AuBensohle fasse der Fachmann als nicht geschaumte
AuBensohle auf. SchlieBlich verstehe der Fachmann unter
der im Anspruch genannten vorherigen Fertigung, dass
die Fertigung direkt vor der Verschaumung stattfinden

musse.

Der Hilfsantrag 2 sei in das Verfahren zuzulassen. Zur
Klarung der Frage, ob in dem als Mittelsohle
eingespritzten Material der Vorbenutzung ANPIC
expandierbare Mikrosphdren vorhanden gewesen seien,
konne die Sache an die Einspruchsabteilung

zurlickverwiesen werden.

Die Vorbenutzung ANPIC konne im Hinblick auf den in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 hinzugefigten
Weichmachergehalt nicht als neuheitsschadlich angesehen
werden. Insbesondere koénne D69 nicht zeigen, dass der
Weichmachergehalt in dem vorbenutzten Produkt

anspruchsgemdll gewesen sei.

Auch im Hinblick auf die in Anspruch 1 des

Hilfsantrags 4 hinzugefligte Kaschierung der Mittelsohle
sei die Neuheit anzuerkennen. Insbesondere verstinde
ein Fachmann die anspruchsgeméaBle Kaschierung der
Mittelsohle dahingehend, dass sie nicht mit dem
Schuhschaft verbunden sei und an der AuBenseite der
Mittelsohle zu liegen komme. Beide Merkmale seien in

der Vorbenutzung nicht vorhanden.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen im

Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die im
Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist

eingereichten Dokumente in das Verfahren zuzulassen,
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sei zu bestatigen. Die Einspruchsabteilung habe das

richtige Ermessenskriterium verniinftig angewandt.

Die Zeugenaussagen seien glaubwlirdig und damit der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu
gegenliber der erwiesenen Vorbenutzung ANPIC.
Insbesondere lagen keine konkreten Anhaltspunkte filir
Falschaussagen der Zeugen vor, und die Abweichungen
zwischen den Zeugenaussagen betrafen nur Randbereiche
der Vorbenutzung. Hinsichtlich der Frage, ob
expandiertes oder expandierbares Polyurethan als
Mittelsohlenmaterial eingesetzt worden sei, seien alle
Beteiligten im Einspruchsverfahren davon ausgegangen,
dass letzteres der Fall sei. Auch habe der Zeuge
Rodriguez Lee in seiner Zeugenaussage explizit wvon

expandierbarem Polyurethan gesprochen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erfiille nicht die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU, da die in diesem
Anspruch enthaltenen Begriffe "Schuhsohle mit einfacher
Dichte", "kompakte AuBensohle" und "vorherige

Fertigung" nicht klar seien.

Hilfsantrag 2 solle nicht in das Verfahren zugelassen
werden. Die Zeugen seien hinsichtlich der durch diesen
Hilfsantrag aufgeworfenen Frage, ob das vorbenutzte
Zwischensohlenmaterial expandierbare Mikrospharen
aufwies, nicht angehdért worden, da ein solcher
Hilfsantrag nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens

gewesen sei.

Der Gegenstand des Hilfsantrags 3 sei gegeniliber der
Vorbenutzung ANPIC nicht neu. Insbesondere sei durch
D69 in Verbindung mit D71 nachgewiesen, dass der
Weichmachergehalt der vorbenutzten Zwischensohle

anspruchsgeméall gewesen sei.
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Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4
sei gegeniiber dieser Vorbenutzung nicht neu.

Insbesondere weise die Zwischensohle des wvorbenutzten
Schuhs in Form des in dem Schuh D36 vorhandenen weilen

Gewebematerials eine anspruchsgemalBe Kaschierung auf.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patentes gemal dem Hauptantrag oder einem der
Hilfsantrdge 1 bis 4, samtliche Antrage eingereicht mit

Schreiben vom 10. September 2014.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte ferner, die nach
Ablauf der Einspruchsfrist vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Unterlagen und die Vorbenutzung Erich
Rohde GmbH nicht in das Verfahren zuzulassen. Dies
impliziert die Aufhebung der Entscheidung der

Einspruchsabteilung, diese in das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

Zulassung der nach der Einspruchsfrist eingereichten Unterlagen

Von der Einspruchsabteilung waren alle Dokumente und
Beweismittel, die nach Ablauf der Einspruchsfrist wvon
der Beschwerdegegnerin eingereicht worden waren, in das
Verfahren zugelassen worden (Punkt 3a der
Entscheidung) . Die Beschwerdefilhrerin beantragte, diese
Entscheidung aufzuheben und diese Dokumente und

Beweismittel aus dem Verfahren zu nehmen.
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Eine solche Ermessensentscheidung der
Einspruchsabteilung ist von der Beschwerdekammer nur
dann aufzuheben, wenn das Ermessen unter Zugrundelegen
der falschen Kriterien oder in unverninftiger Weise
ausgeubt wurde (G 7/93).

Von der Einspruchsabteilung wurde die
Zulassungsentscheidung u. a. damit begrindet, dass die
nachgereichten Dokumente und Beweismittel "prima facie
wesentlich" seien. Die prima facie Relevanz stellt das
richtige Kriterium dar. Es ist auch nicht ersichtlich,
dass dieses Kriterium in unverninftiger Weise ausgelibt
wurde, schlieBlich wurde von der Einspruchsabteilung
das Streitpatent unter anderem wegen fehlender Neuheit
gegenliber den diese Dokumente betreffenden

Vorbenutzungen ANPIC und Erich Rohde GmbH widerrufen.

Die Kammer hat daher entschieden, den Antrag der
Beschwerdefihrerin, diese Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben, zurickzuweisen. Die von
der Einspruchsabteilung zugelassenen, von der
Beschwerdegegnerin nach Ablauf der Einspruchsfrist
eingereichten Dokumente und Beweismittel verbleiben

damit im Verfahren.

Hauptantrag
2. Neuheit gegeniber der offenkundigen Vorbenutzung ANPIC
2.1 Von der Einspruchsabteilung wurde entschieden, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter
anderem im Lichte der Vorbenutzung "ANPIC" nicht neu
sei. Beil dieser Entscheidung stitzte sich die
Einspruchsabteilung auf die wadhrend der mindlichen
Verhandlung gemachten Zeugenaussagen der

Herren Rodriguez Lee, Giorgianni und Fierro Rodriguez.
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Aus den Aussagen der Zeugen wahrend der
Zeugeneinvernahme vor der Einspruchsabteilung ergibt
sich folgender Sachverhalt (nachfolgend werden die
Protokolle der Zeugeneinvernahmen der Herren Rodriguez
Lee, Giorgianni und Fierro Rodriguez als

Zeugenprotokolle 1 bis 3 bezeichnet) :

Die Messe ANPIC fand vom 22. bis 25. Februar 2003 in
Leon, Guanajuato, Mexiko statt. Zu dieser Zeit waren
die Zeugen Herr Rodriguez Lee und Herr Giorgianni am
Stand der Firma GESTA anwesend (jeweils Seite 3 der

Zeugenprotokolle 1 und 2).

Der Zeuge Herr Fierro Rodriguez war zu dieser Zeit
Mitarbeiter der Firma Huntsman und war als solcher am
Stand dieser Firma wahrend besagter Messe ANPIC

ebenfalls anwesend (Seite 2 des Zeugenprotokolls 3).

Am Messestand der Firma GESTA war eine Maschine fir
jeden Besucher frei zuganglich ausgestellt (Seiten 10
und 14 des Zeugenprotokolls 1 und Seite 8 des
Zeugenprotokolls 2). Mit dieser Maschine wurden wahrend
der Messe Schuhe mit einer Zwischensohle aus einem
expandierbaren thermoplastischen Polyurethan

Smartlite® 303 der Firma Huntsman ohne Verwendung eines
Klebstoffes produziert (Seiten 15 und 16 des
Zeugenprotokolls 1, Seiten 12 und 14 des
Zeugenprotokolls 2 und Seite 4 des Zeugenprotokolls 3).
Hierbei wurde erst eine Laufsohle aus dem Material
Avalon® 65 hergestellt, dann kam der Schuhschaft von
oben und in den sich bildenden Zwischenraum wurde das
expandierbare thermoplastische Polyurethan von Huntsman
eingespritzt und verschaumt (Seiten 14 und 15 des
Zeugenprotokolls 1, Seite 12 des Zeugenprotokolls 2 und
Seiten 4 und 8 des Zeugenprotokolls 3).
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Auf Anfrage wurde die Funktionsweise der Maschine und
die Art des flir die Zwischensohle verwendeten Materials
von Herrn Rodriguez Lee und Herrn Giorgianni erklart
(Seite 14 des Zeugenprotokolls 1 und Seite 14 des
Zeugenprotokolls 2). Bei Detailfragen zur chemischen
Zusammensetzung des Materials der Zwischensohle wurde
der Vertreter der Firma Huntsman, Herr Fierro
Rodriguez, hinzugezogen (Seite 23 des

Zeugenprotokolls 1, Seite 20 des Zeugenprotokolls 2 und
Seite 10 des Zeugenprotokolls 3).

Von der Beschwerdefiihrerin wurde diese offenkundige
Vorbenutzung bestritten. Die Argumentation der

Beschwerdefihrerin zielte hierbei im schriftlichen
Verfahren einzig darauf ab, die Glaubwlirdigkeit der

Zeugen in Frage zu stellen.

So brachte die Beschwerdefiihrerin vor, dass die
Aussagen der Zeugen nicht glaubwlirdig seien, da in den
einzelnen Aussagen und im Vergleich der Aussagen
zueinander deutliche Ungereimtheiten und Unterschiede

vorhanden seien.

Dieser Punkt wurde bereits in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung behandelt. Wie wvon der
Einspruchsabteilung ausgefithrt, sind Abweichungen
zwischen den Aussagen der Zeugen im Hinblick auf
einzelne Details nicht geeignet oder ausreichend, die
Glaubwirdigkeit der Zeugenaussagen in Frage zu stellen.
Dass die Zeugen damals ihren Fokus in unterschiedlicher
Weise auf Umstandsaspekte, wie z.B. das Material eines
Posters, gerichtet haben und dariiber hinaus nach einem
so langen Zeitraum solche Aspekte in unterschiedlicher
Genauigkeit erinnern, scheint vielmehr der

Lebenswirklichkeit zu entsprechen und damit fir die
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Authentizitat der Aussagen zu sprechen. Ferner
betreffen die von der Beschwerdefilthrerin im
schriftlichen Beschwerdeverfahren aufgefiihrten
Abweichungen nicht den Kernbereich der Vorbenutzung,
sondern allenfalls Randbereiche, wie beispielsweise die
Anzahl der Maschinen am Messestand, das Material eines
am Messestand befindlichen Posters, was auf dem Poster
abgebildet war, ob der rechte und/oder linke Schuh
hergestellt wurde, ob noch andere Schuhtypen
hergestellt wurden und wie viele Schuhe hergestellt
wurden. Diese Abweichungen konnen daher die
Glaubwiirdigkeit der Zeugenaussagen nicht infrage
stellen, wie auch die Einspruchsabteilung zutreffend

angenommen hat.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte ferner, dass die
Zeugen sich am Vorabend der miindlichen Verhandlung mit
dem Anwalt der Beschwerdegegnerin getroffen hatten und
dass auch wahrend der mindlichen Verhandlung in den
Pausen zwischen den Zeugeneinvernahmen Gelegenheit zum
gegenseitigen Austausch bestanden habe. Daher hatten
die Zeugen die Moglichkeit gehabt, ihre Aussagen
abzustimmen, so dass diese bei der Beurteilung der

Vorbenutzungen nicht zu beriicksichtigen seien.

Ein &dhnlicher Einwand war bereits vor der
Einspruchsabteilung vorgebracht worden. Wie
diesbeziiglich von der Einspruchsabteilung ausgefiihrt,
ist die Mdglichkeit einer Abstimmung der Zeugenaussagen
- gerade auch im Vorfeld einer miindlichen Verhandlung -
nie ganz auszuschlieBen. Wenn aber schon allein die
bloke Moglichkeit einer vorherigen Abstimmung geniligte,
um den Inhalt der spateren Aussagen zu
disqualifizieren, kdénnte kaum je eine Zeugenaussage
Beriicksichtigung finden. Malgeblich ist daher vielmehr,

ob die Zeugenaussagen als solche einen konkreten
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Verdacht dafir liefern, dass die Zeugen sich zuvor
untereinander abgestimmt haben. Konkrete Anhaltspunkte
dafir sind jedoch von der Beschwerdefihrerin weder vor
der Einspruchsabteilung noch im schriftlichen
Beschwerdeverfahren vorgebracht worden, vielmehr hat
diese wie oben dargestellt selbst verschiedene
Inkonsistenzen und Widerspriiche in den Zeugenaussagen
geltend gemacht, was eher gegen eine Abstimmung

spricht.

Ferner argumentierte die Beschwerdefihrerin, der Zeuge
Rodriguez Lee sei ein elektromechanischer Ingenieur und
als solcher nicht geeignet gewesen, die &6ffentliche
Vorbenutzung eines chemischen Verfahrens erweisen zu
konnen. Insbesondere habe der Zeuge nicht wissen
konnen, welches Material in dem vorbenutzten Verfahren

eingesetzt wurde.

Auch dieses Argument ist nicht iUberzeugend. Herr
Rodriguez Lee war Angestellter der Firma GESTA und als
solcher verantwortlich fir und damit kompetent
hinsichtlich des am Messestand vorgefilthrten Verfahrens,
einschlieBlich des dabei fir die Mittelsohle
verwendeten Materials. AuBerdem wurden dessen Aussagen
hinsichtlich der Art des eingesetzten Materials durch
die Aussagen des Herrn Fierro Rodriguez von der Firma

Huntsman, die dieses Material lieferte, gestitzt.

Erstmals in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer
argumentierte die Beschwerdefihrerin, dass insbesondere
der Zeuge Herr Giorgianni in seiner Aussage vor der
Einspruchsabteilung von einem "expandierten" Material
gesprochen habe (Seite 23 des Protokolls der
Zeugeneinvernahme), wahrend Anspruch 1 ein
"expandierbares" Material verlange. Auch in den

Erkladrungen D32 und D33 sei von expandiertem Material
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die Rede. Somit sei das in den vorbenutzten Schuh
eingebrachte Polyurethan der Mittelsohle nicht
anspruchsgemdll gewesen. Auf die Erwiderung der
Beschwerdegegnerin wahrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer, die Beschwerdefiihrerin habe wadhrend der
Zeugenbefragung hierauf mit keinem Wort hingewiesen,
hat sie diesen Sachverhalt nicht bestritten. Als Grund
dafliir gab die Beschwerdefihrerin auf Befragen der
Kammer an, sie habe stillschweigend antizipiert, dass
der Zeuge seine Aussage dann in Richtung des fraglichen
Anspruchsmerkmals korrigieren werde, wenn er danach
gefragt wiirde, weswegen sie von der Stellung der Frage

abgesehen habe.

Aus einem solchen eigenen Versdumnis kann die
Beschwerdefiithrerin in der Beschwerdeinstanz jedoch
schon zum einen deswegen nichts mehr fiir sich
herleiten, weil sie sich insoweit freiwillig ihrer
Rechte begeben hat, wohl auch weil sie mit einer
derartigen Fragestellung sogar nach ihrem eigenen
Verstdandnis eine Zeugenaussage herausgefordert hatte,
die zu ihren eigenen Lasten gegangen ware. Nachdem der
geltend gemachte Umstand - die angebliche Verwendung
von expandiertem anstelle des anspruchsgemdBen
expandierbaren Polyurethans - zudem fiur die
angegriffene Entscheidung nicht wesentlich gewesen ist,
geht ein Angriff darauf vor der Beschwerdekammer ins

Leere.

Unter diesen Umstdnden sieht die Kammer keinen Grund,
die Wirdigung der Zeugenaussagen durch die
Einspruchsabteilung in Zweifel zu ziehen. Daher ist die
offenkundige Vorbenutzung ANPIC durch die
Zeugenaussagen nach wie vor als bewiesen anzusehen.
Entsprechend nimmt diese offenkundige Vorbenutzung den

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
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neuheitsschadlich vorweg. Der Hauptantrag ist daher

nicht gewédhrbar.

2.5 Da sich die vorliegende Entscheidung ausschlieBlich auf
die mindlichen Zeugenaussagen stitzt, kann das
zusatzliche Vorbringen der Beschwerdefithrerin, dass von
den Zeugen die vorab eingereichten schriftlichen
Erklarungen nicht selbst geschrieben worden seien,
unberiicksichtigt bleiben, da es darauf nicht ankommt.
Jedenfalls hat die Beschwerdefiihrerin nichts dazu
vorgetragen, weshalb dieser von ihr behauptete Umstand
die Unglaubwiirdigkeit der Zeugen zur Folge haben
sollte.

Hilfsantrag 1

3. Anderungen - Artikel 84 EPU

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des
Anspruchs das folgende aus der Beschreibung stammende

Merkmal hinzugefiigt wurde:

"zu einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, wobei auf
eine vorherige Fertigung einer kompakten AuBensohle

verzichtet wird".

3.2 Es war zwischen den Beteiligten streitig, was unter
einer Schuhsohle mit einfacher Dichte zu verstehen ist.
Von der Beschwerdefiihrerin wurde argumentiert, dass der
Fachmann hierunter eine Schuhsohle verstehe, bei der
das geschaumte Material die AuBRensohle bilde, d. h.
keine zusatzliche AuBensohle vorhanden sei. Folgt man
diesem Argument, so ist jedoch der Nebensatz "wobei auf
eine vorherige Fertigung einer kompakten AuBensohle

verzichtet wird" redundant und daher nicht konform mit
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den Erfordernissen des Artikels 84 EPU. Ist der
Nebensatz aber nicht redundant, dann wa&re nicht
deutlich, welches zusdtzliche Merkmal dieser Nebensatz
dem Anspruch hinzufligt, so dass sich auch in diesem

Fall ein Mangel unter Artikel 84 EPU ergeben wiirde.

Es war ferner streitig, was unter einer kompakten
AuBensohle zu verstehen ist. Von der Beschwerdefilthrerin
wurde hierzu erstmals in der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer vorgebracht, dass der Fachmann eine kompakte
AuBensohle als eine nicht geschaumte AuBensohle
auffassen wiirde. In Ermangelung eines Nachweises
handelt es sich hierbei jedoch nur um eine reine
Behauptung, die wegen fehlender Substanziierung
unberiicksichtigt bleiben muss. Es wird in diesem
Zusammenhang zudem darauf hingewiesen, dass diese
offene Fragestellung bereits in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung angesprochen worden ist und es der
Beschwerdefiilhrerin oblegen hédtte, in Reaktion hierauf
spatestens in der Beschwerdebegriindung einen Nachweis
fiir das von ihr behauptete fachmannische Verstandnis zu

erbringen.

Es war schlieBlich streitig, was unter einer vorherigen
Fertigung der AuBensohle zu verstehen ist, insbesondere
ob diese Fertigung vor dem anspruchgemalen Verfahren
oder lediglich vor der wahrend dieses Verfahrens
durchgefiihrten Verschaumung des Mittelsohlenmaterials
stattzufinden hat. Auch hier wurde wvon der
Beschwerdefiithrerin ohne jeden Nachweis erstmals in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer behauptet, dass
der Fachmann diese Formulierung so auffassen wirde,
dass die Fertigung direkt vor der Verschdumung
stattfinden miisse. Auch hier hatte es der
Beschwerdefiithrerin oblegen, einen solchen Nachweis

spatestens mit der Beschwerdebegriindung zu erbringen.
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3.5 Somit erfillt die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
durchgefihrte Anderung nicht die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU, so dass dieser Hilfsantrag nicht

gewahrbar ist.

Hilfsantrag 2

4. Zulassung

4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des

Anspruchs hinzugefliigt wurde:

"wobeili man in einem ersten Schritt in einem Werkzeug
eine Laufsohle herstellt oder einlegt und anschlieRend
das expandierbare thermoplastische Polyurethan in den
Raum des Werkzeugs, der von der Laufsohle sowie von dem
Schuhschaft begrenzt wird, einspritzt und verschaumt,
und als expandierbare thermoplastische Polyurethane
eine Mischung von thermoplastischen Polyurethanen mit

expandierbaren Mikrosphédren eingesetzt wird."

4.2 Ein Antrag, der ein solches Merkmal in einem
unabhangigen Anspruch enthielt, war nicht Gegenstand
des Einspruchsverfahrens. Vielmehr wurde dieser Antrag
erstmals mit der Beschwerdebegriindung eingereicht. Dort
verlor die Beschwerdefiilhrerin jedoch kein Wort dartlber,
weshalb das hinzugefiigte Merkmal die wvon der
Einspruchsabteilung erhobenen Neuheitseinwande
ausraumte. Selbst nachdem die Beschwerdegegnerin in der
Beschwerdeerwiderung Einwande mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit gegen diesen Antrag erhoben
hatte, reagierte die Beschwerdefiihrerin nicht. Erst in
der mindlichen Verhandlung erklarte sie, weshalb dieses

Merkmal die Neuheit ihrer Meinung nach begrindete.
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Insbesondere zweifelte die Beschwerdefiihrerin erstmals
an, ob bei der Vorbenutzung ANPIC eine Mischung aus
thermoplastischem Polyurethan und expandierbaren

Mikrosphédren eingesetzt wurde.

4.3 Diese Fragestellung war nie Gegenstand des
Einspruchsverfahrens und entsprechend sind die Zeugen
zu dieser Fragestellung nicht gehdrt worden. Der Zweck
eines Beschwerdeverfahrens besteht im Wesentlichen
darin, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben,
die angefochtene Entscheidung anzugreifen, nicht jedoch
eine v0llig neue, diese Entscheidung nicht berihrende
Fragestellung aufzuwerfen, schon gar nicht, wenn
dadurch die erneute Anhdrung von Zeugen notwendig
wirde. Daher wadre es Sache der Beschwerdefiihrerin
gewesen, den Hilfsantrag bereits vor der
Einspruchsabteilung einzureichen, um eine entsprechende
Anhorung der Zeugen zu dieser Fragestellung zu

ermdglichen.

Entsprechend hat die Kammer entschieden, Hilfsantrag 2
nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) VOBK).

Hilfsantrag 3

5. Anspruch 1 wurde gegeniilber Anspruch 1 des Hauptantrags
dahingehend spezifiziert, dass das thermoplastische
Polyurethan eine bestimmte Menge Weichmacher enthalt.
Dieser Anspruch entspricht Anspruch 1 des

Hilfsantrags 3 vor der Einspruchsabteilung.

5.1 Wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung
richtig ausgefihrt wurde, geht aus dem
Sicherheitsdatenblatt D69 hervor, dass das bei der
Vorbenutzung ANPIC fir die Mittelsohle eingesetzte

thermoplastische Polyurethan Smartlite® 303 einen
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Weichmacheranteil innerhalb des anspruchsgeméflen
Bereiches enthielt. Insbesondere gibt das Datenblatt
D69 fliir dieses Polyurethan einen Gehalt wvon
1,2-Benzoldicarbonsaurebutylphenylmethylester von 13

bis 30% an, was voll im anspruchsgemé&Ren Bereich liegt.

5.2 Von der Beschwerdefilhrerin wurde diesbeziiglich im
schriftlichen Verfahren argumentiert, dass D69 kein
Beleg flir den Weichmacheranteil des fir die vorbenutzte
Mittelsohle eingesetzten Smartlite® 303 liefern kénne,
da D69 erst nach den Zeitpunkt der Vorbenutzung
verdffentlich worden sei (8. Juli 2003).

Der Angestellte von Huntsman Herr Limerkens erklarte
jedoch in D71, dass die in D69 offenbarte
Zusammensetzung von Smartlite® 303 die einzige
Zusammensetzung war, die Huntsman unter diesem
Markennamen produziert hat. Entsprechend muss diese
Zusammensetzung auch zum Zeitpunkt der Vorbenutzung so
wie in D69 offenbart und damit anspruchsgemal gewesen
sein. Dies wurde von der Beschwerdefihrerin wahrend der

mindlichen Verhandlung auch nicht bestritten.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3
mangelt es daher an Neuheit gegeniiber der Vorbenutzung.
ANPIC. Somit ist auch dieser Hilfsantrag nicht

gewahrbar.

Hilfsantrag 4

6. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des

Anspruchs hinzugefligt wurde:

"und man das geschaumte thermoplastische Polyurethan

mit Folien, Textilien oder Leder kaschiert, indem man
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die entsprechenden Materialien in dem Werkzeug
platziert und anschlieBend das expandierbare TPU in

Kontakt mit den Materialien verschaumt"

Dieser Anspruch entspricht Anspruch 1 des von der

Einspruchsabteilung beschiedenen Hilfsantrags 1.

Wie von der Einspruchsabteilung gegeniiber diesem
Hilfsantrag ausgefithrt, mangelt es dem Gegenstand des
Anspruchs 1 an Neuheit gegeniiber der Vorbenutzung
ANPIC. Insbesondere entspricht das in dem wahrend des
Einspruchsverfahrens eingereichten Schuh D36 auf der
Innenseite der Mittelsohle sichtbare weiBe
Gewebematerial der anspruchsgemdBen Kaschierung. Diese
wurde, wie in Anspruch 1 gefordert, wahrend der
Herstellung des vorbenutzten Schuhs zusammen mit dem
Schuhschaft in das bei der Vorbenutzung verwendete
Werkzeug platziert und anschlielend das
thermoplastische Polyurethan in Kontakt mit diesem

Material verschaumt.

Von der Beschwerdefilthrerin wurde diesbeziiglich
argumentiert, dass das weiBe Material im vorbenutzten
Schuh mit dem Schuhschaft verbunden sei und damit keine
Kaschierung darstelle. Ferner liege das weiBe Material
im vorbenutzten Schuh auf der Innenseite der
Mittelsohle, wahrend eine Kaschierung eine Lage auf der

AuBenseite der Mittelsohle impliziere.

Diesem Argument kann sich die Kammer jedoch nicht
anschlieBen. Anspruch 1 verlangt weder, dass die
Kaschierung separat vom Schuhschaft vorliegt, noch dass
sie sich auf der AuBenseite der Mittelsohle befindet.
Die Aussage, dass beide Merkmale durch den Begriff
"Kaschierung" bedingt seien, ist wiederum eine

unbewiesene Behauptung, die mangels Substanziierung
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unbericksichtigt bleiben muss. Daher mangelt es
zumindest dem Gegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit
gegenliber der offenkundigen Vorbenutzung. Somit ist

auch Hilfsantrag 4 nicht gewd&hrbar.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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