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betreffend das européische Patent 1 139 805
(DE 699 15 875)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin
Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richter Paetzold, Dr.-Ing. Fritze,
Dipl.-Ing. Fetterroll und Dipl.-Ing. Wiegele auf die mundliche Verhandlung vom
22. Oktober 2015

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 1 139 805 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
klart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des europdaischen Pa-
tents 1 139 805 (im Folgenden: Streitpatent). Die Beklagte ist Inhaberin dieses am
20. Oktober 1999 angemeldeten Patents, das auf die PCT Anmeldung
PCT/IT1999/000333 zurlickgeht, die als WO 2000/022948 verdoffentlicht worden ist
und fir das die Prioritat der italienischen Patentanmeldung MI982247 vom
20. Oktober 1998 in Anspruch genommen wird. Das Patent wurde am
24. Mérz 2004 als EP 1139 805B1 und nach der Durchfiihrung eines Ein-
spruchsverfahrens am 22. Oktober 2008 als EP 1 139 805 B2 veroffentlicht. Das
in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Patent mit der Bezeichnung ,Pro-



cess for waterproofing leather and leather obtained by means of said process®
wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 15 875 T3

geftuhrt.

Das Streitpatent umfasst die selbstandigen Anspriche 1, 10, 12 und 13 sowie die

auf diese rickbezogenen Anspriiche 2 bis 9 und 11.

Die Anspriche 1, 10, 12 und 13 des Streitpatents in ihrer geltenden Fassung
(EP 1 139 805 B2) lauten in der englischen Verfahrenssprache:

1. Process for waterproofing leather (1), which com-

prises pressing on the internal surface of the leather

(1) at least one semi-permeable membrane (2)

whose surface contacting the leather (1) is provided

with a glue pattern, characterized in that said semi-

permeable membrane (2) is elastic with a grade of
elongation higher than 50%.

10. Leather (1) waterproofed by a process according to
one of the preceding claims, which comprises press-
ing on its internal surface at least one semi-perme-
able membrane (2) whose surface contacting the
leather (1) is provided with a glue pattern, charac-
terized in that said semi-permeable membrane (2)
is elastic with a grade of elongation higher than 50%.

12. Shoe characterized in that it comprises an upper
of waterproofed leather according to claim 10 or 11.

13. Shoe characterized in that it comprises a sole of
waterproofed leather according to claim 10,

Die Anspriiche 1, 10, 12 und 13 des erteilten Streitpatents lauten in der deutschen
Ubersetzung in EP 1 139 805 B2:



1. Verfahren zum Impragnieren von Leder (1), das das
Aufpressen von wenigstens einer semi-permeablen
Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1) um-
fafdt, wobei die das Leder (1) berlhrende Oberflache
derselben mit einem Klebermuster versehen ist, da-
durch gekennzeichnet, daB die semipermeable
Membran (2) mit einem Dehnungsgrad grofier als
50% elastisch ist.

10. Leder (1), impragniert durch ein Verfahren gemaf
einemder vorhergehenden Anspriche, das das Auf-
pressen wenigstens einer semi-permeablen Mem-
bran (2) auf dessen Innenflache umfafit, wobei die
das Leder (1) berUhrende Oberflache desselben mit
einem Klebermuster versehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dall die semipermeable Membran
(2) mit einem Dehnungsgrad grofier als 50% ela-
stisch ist.

12. Schuh, dadurch gekennzeichnet, daf erein Ober-
teil aus impragniertem Leder gemalt Anspruch 10
oder 11 umfaf3t.

13. Schuh, dadurch gekennzeichnet, daB er gine Soh-
le aus impragniertem Leder geman Anspruch 10 um-
falit.

Dem Anspruch 1 schlie3en sich die weiteren riickbezogenen Anspriiche an. Hin-
sichtlich des Wortlauts dieser weiteren Patentansprtiche wird auf die Patentschrift
EP 1 139 805 B2 verwiesen.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent hilfsweise beschrankt mit Patentanspriichen

nach den Hilfsantragen 1 bis 7.



Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-
machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-
macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens
einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Le-
ders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) beriihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-

nungsgrad groRRer als 50% elastisch ist, und dass die semi-perme-
able Membran (2) nicht poros ist und der Austrag des Wasserdampfs
durch Osmose erfolgt.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-
machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-
macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens
einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflaiche des Le-
ders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-

nungsgrad grof3er als 50% elastisch ist, und dass die semi-perme-
able Membran (2) nicht poros ist und der Austrag des Wasserdampfs
durch Osmose erfolgt und das Klebermuster aus einer Vielzahl von
Punkten mit einer Dichte zwischen 50 Punkten/cm? und
200 Punkten/cm? gebildet ist.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-

machtem Leder(1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-



macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens
einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflaiche des Le-
ders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-
nungsgrad groRer als 50% elastisch ist und mit einer Trager-
schicht (3) aus Papier kombiniert ist, die entfernt wird, nachdem die
Membran (2) an dem Leder befestigt wurde und dass die semi-per-
meable Membran (2) nicht pords ist und der Austrag des Wasser-

dampfs durch Osmose erfolgt.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-
machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-
macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigs-
tens einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des
Leders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-
nungsgrad groRer als 50% elastisch ist und mit einer Trager-
schicht (3) aus Papier kombiniert ist, die entfernt wird, nachdem die
Membran (2) an dem Leder befestigt wurde und das Klebermuster
aus einer Vielzahl von Punkten mit einer Dichte zwischen
50 Punkten/cm2 und 200 Punkten/cm? gebildet ist und dass die
semi-permeable Membran (2) nicht porés ist und der Austrag des

Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-
machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-

macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigs-



tens einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des
Leders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) bertiihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-
nungsgrad gréRer als 50% elastisch ist und an ihrer Oberflache,
welche nicht mit dem Kleber versehen ist, mit einer Trager-
schicht (3) aus Papier kombiniert ist, wobei die Tragerschicht (3)
entfernbar ist, nachdem die Membran (2) an dem Leder befestigt
wurde und dass die semi-permeable Membran (2) nicht pords ist

und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-
machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-
macht wird durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigs-
tens einer semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des
Leders (1) umfasst, wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache

derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem Deh-
nungsgrad grol3er als 50% elastisch ist und an ihrer Oberflache,
welche nicht mit dem Kleber versehen ist, mit einer Trager-
schicht (3) aus Papier kombiniert ist, wobei die Tragerschicht (3)
entfernbar ist, nachdem die Membran (2) an dem Leder befestigt
wurde und das Klebermuster aus einer Vielzahl von Punkten mit ei-
ner Dichte zwischen 50 Punkten/cm2 und 200 Punkten/cm? gebildet
ist und dass die semi-permeable Membran (2) nicht porés ist und

der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 lautet:

1. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus wasser-

dicht gemachtem Leder (1) oder eine Sohle aus wasserdicht ge-

machtem Leder (1) umfasst, wobei das Leder (1) wasserdicht ge-



macht wird und die Bildung von Wasserkissen vermieden wird,
durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens einer
semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1)
umfasst, welche die Innenseite des Leders (1) vollstandig bedeckt,
wobei die Gesamtheit des Leders und der Membran mittels einer
mit einem Heizsystem versehenen Flachbettpresse oder Walzen-
presse gepresst wird, und wobei die das Leder (1) berlhrende
Oberflache derselben mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch

gekennzeichnet, dass die semi-permeable Membran (2) mit einem

Dehnungsgrad groRer als 50% elastisch ist und dass die semi-per-
meable Membran (2) nicht pords ist und der Austrag des Wasser-
dampfs durch Osmose erfolgt, und wobei ein Gewebe als inneres

Futter fest an der Membran (2) befestigt ist.

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentanspriche in den Hilfsantragen 1 bis 7
der Beklagten wird auf die in der mindlichen Verhandlung am 22. Oktober 2015

eingereichten Hilfsantrage (Bl. 457 ff. d. A.) Bezug genommen.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht im Hinblick
auf das erteilte Streitpatent die Nichtigkeitsgrinde der fehlenden Ausfihrbarkeit
und der fehlenden Patentfahigkeit geltend, im Hinblick auf die von der Beklagten
gestellten Hilfsantrage zusatzlich eine unzuldassige Erweiterung. Zur Stutzung ih-

res Vorbringens nennt sie u. a. folgende Dokumente:

D1  JP 64-90300
mit Ubersetzungen D1A/B/C sowie ,Letter of Attestation“, D1A-B

D2 WO 90/00969 Al

D3 L. GOTTWALD, “Water Vapor Perneabke PUR Membranes for
Weatherproof Laminates”, Journal of Coated Fabrics, Band 25,
Januar 1996, S. 168 bis 175



D4

D5

D6

D7

D11

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

EP 0 296 364 A2

EP 0046 071 A2

US 4303712

JP 2-125604 mit Ubersetzung D7A/D7B

JP 60-75445 mit Ubersetzung D11A

US 5244716

US 3709864

R.A. Scott, Coated and laminated fabrics, in C.M. Carr (Hrsg.),

Chemistry of the Textiles Industry, Chapman&Hall, 1995, S. 210

bis 248

US 5415924

US 5598644

DE 698 13 525 T2

GB 2 290 455

US 5514459

Anl.6 Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 5 Mérz 2008

(99 954 345.7-2318/1139805)
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Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei nicht ausfuhrbar, weil unklar sei,
in welcher Richtung und nach welcher Norm die nach Patentanspruch 1 geforderte
elastische Dehnbarkeit von mehr als 50% bestimmt werde. Sowohl die D1 als
auch die D15 nehmen zudem Patentanspruch 1 des erteilten Patents neuheits-
schéadlich vorweg. Im Ubrigen beruhe dessen Gegenstand auch nicht auf erfinde-
rischer Téatigkeit, denn zu ihm gelange der Fachmann durch die Kombination von
D1 mit D2 oder D11 oder D7 oder alternativ von D2 oder D3 mit D4 oder D5 oder
D6. Auch die Unteranspriiche seien im Hinblick auf D1, D2, D4 und D 7 nicht er-
finderisch.

Die Gegenstande der Patentanspriiche nach den Hilfsantrdgen 1 bis 6 seien nicht
erfinderisch, da sie nahe gelegt wirden durch die D1 in Verbindung mit dem all-
gemeinen Fachwissen oder mit D2, D3, D7, D11 oder D15 bzw. D18 - D22. Die
Hilfsantrage 3 und 4 seien zudem unzulassig, da das Merkmal ,entfernt” eine un-
zulassige Erweiterung des urspringlich offenbarten Merkmals ,entfernbar” bein-
halte.

Den erst in der mundlichen Verhandlung mit neuen Merkmalen eingereichten
Hilfsantrag 7 héalt die Klagerin fir verspétet, da sie sich zu dem erfinderischen Ge-
halt der neuen Merkmale in der mindlichen Verhandlung nicht ohne weiteres er-
klaren kénne. Zudem beinhalteten die Patentanspriiche des Hilfsantrags 7 unzu-
lassige Erweiterungen, da ein Gewebe nur im Zusammenhang mit einer Trager-

schicht urspringlich offenbart sei.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 139 805 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.
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Die Beklagte erklart, dass sie die Anspriche gemald Hauptantrag und Hilfsantra-

gen jeweils als geschlossene Anspruchssatze betrachtet und beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise,

das Streitpatent mit der MalRgabe aufrechtzuerhalten, dass seine Anspru-
che die Fassung der Hilfsantrage 1 bis 7 vom 22. Oktober 2015 in der an-

gegebenen Reihenfolge erhalten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen. Sie meint, das Patent

sei ausfuhrbar und sein Gegenstand patentfahig.

Die Ausfuhrbarkeit ergebe sich schon daraus, dass ,Elastisches Material“ einheit-
lich definiert sei und das Streitpatent selbst Polyurethane offenbare, die die gefor-
derte Elastizitat aufwiesen. Die D1 sei nicht neuheitsschédlich, weil sie keine feste
Membran, sondern einen flussigen Film offenbare. Mangels Membran werde auch
keine solche mit einem Dehnungsgrad groRer 50% offenbart. Der Film werde in
der D1 zudem auf die AuRRenflache, nicht auf Innenflache des Leders aufgebracht,
und es werde dort auch kein Klebemuster offenbart. Die D15 offenbare nur das
Aufpressen auf eine innere Schicht aus gestricktem Gewebe, nicht aber auf ein
Leder. Fur die Membran selbst werde zudem auch kein Dehnungsgrad groR3er

50% offenbart und zwar auch nicht durch Verweis auf D16.

Im Ubrigen fuhrten jedenfalls die Hilfsantrage zum Erfolg. Diese seien zulassig.
Insbesondere sei die Ersetzung von ,entfernbar“ durch ,entfernt® eine bloRe Be-
schrdnkung und beinhalte daher keine unzuldssige Erweiterung. Die D15 stehe
der Patentfahigkeit nicht entgegen, weil sie keinen Schuh offenbare, sondern Le-
der nur in Verbindung mit einem Handschuh darstelle. Die D15 zeige zudem auch
keine Tragerschicht, sondern nur eine Schicht, um das Hangenbleiben von Kleb-
stoff an der Presse zu verhindern. Auch den ubrigen Druckschriften seien nicht
alle zusatzlichen Merkmale der gestellten Hilfsantrage zu entnehmen. Hilfsantrag
7 enthalte schlie3lich keine unzuléassigen Erweiterungen, da ein Gewebe bereits in

der urspringlichen Anmeldung offenbart worden sei.
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Ihr Vorbringen belegt die Beklagte u. a. mit folgenden Dokumenten:

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Tom Bayes, Water-resistant footwear, SATRABulletin, Dec. 2009,
S.13-16

ASTM International, Standard Test Method For Determining Water
Vapor Transmission Rates Through Nonwoven and Plastic Barriers,
Designation: D 6701-01, veroffentlicht: Oktober 2001

Ubersetzung D1

ISO 1382 — Rubber-Vocabulary, 6. Ausg., 15.10.2012

Entscheidung des Tribunale di Milano vom 11. April 2014,
N.R.G. 2012/87332, mit deutscher Ubersetzung B7a

Gutachten des Sachverstandigen Dr. Filippo Ferroni vom
3. Marz 2014 in dem Verfahren des Tribunale di Milano in N.R.G.
2012/87332, mit deutscher Ubersetzung B8a

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zuldssig und begrindet.
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Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgrinde der fehlenden Ausfuhrbarkeit (Art. 138
Abs. 1 Buchst. b), 83 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG) und der feh-
lenden Patentfahigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 54 und
Artikel 56 EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG) geltend gemacht werden, ist

zulassig.

Die Klage ist auch begriindet, denn der Gegenstand des Streitpatents in der er-
teilten Fassung, die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, ist nicht patentfahig. Die
Patentfahigkeit fehlt ebenfalls den Gegenstanden der mit den Hilfsantragen 1 bis 6
verteidigten Ansprichen. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ist unzulassig, da
er eine Anderung beinhaltet, die zu einer unzulassigen Erweiterung gegeniiber der
ursprunglichen Anmeldung und zu einer unzuldssigen Erweiterung des Schutzbe-

reichs des erteilten Patents fuhrt.

1.

Das Streitpatent betrifft gemafR der Beschreibung ein Verfahren zum Wasser-
dichtmachen (process for waterproofing) von Leder, insbesondere Leder fur die
Herstellung von Schuhen, Kleidungsstiicken oder Lederaccessoires. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft auch das durch dieses Verfahren erhaltene Leder (vgl.
Abs. [0001] der DE 699 15 875 T3-Schrift).

In der Beschreibung der Streitpatentschrift wird einleitend ausgefuhrt, Leder, ins-
besondere solches, das zur Herstellung von Schuhen, Bekleidung oder Lederac-
cessoires diene, werde bekannter Weise wasserdicht gemacht durch chemische
Behandlung, die in dem Aufbringen dinner Schichten von wasserabstol3enden
Substanzen aul3erhalb des Leders selbst bestehe, zum Beispiel mittels Sprihen.
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Aufgrund der niedrigen Wirksamkeit dieses Verfahrens auf lange Sicht sei ein
neues Verfahren geschaffen worden, das in dem Einnahen einer mit einem semi-
permeablen Film kombinierten Gewebeauskleidung in die Innenseite des Leders
bestehe, was nicht nur das weitere Eindringen von Wasser in den Schuh oder
Kleidungsgegenstand verhindere, sondern dem Koérper auch eine Transpiration
nach auf3en erlaube (vgl. Abs. [0002] in DE 699 15 875 T3).

Dieses Verfahren sei jedoch insofern nachteilig, als es dem Wasser auf jeden Fall
das Eindringen unter das Leder ermdgliche. Insbesondere wenn das letztere fur
die Schuhherstellung verwendet werde, bilde sich ein unerwiinschtes Wasserkis-
sen zwischen dem gegen Wasser abgedichteten Gewebe und der Lederinnenfla-
che. Dieses Verfahren erfordere ferner notwendigerweise das Aufbringen einer
Auskleidung in Kombination mit einem semi-permeablen Film, welches, neben der
Erh6hung der Produktionskosten, in einigen Fallen nicht ratsam sei, zum Beispiel
bei der Herstellung von Sommerschuhen und Sommerbekleidung. Die US
5,598,644 offenbare ein Verfahren zur Impragnierung einer Lederlaufflache, bei
dem eine semi-permeable Membran an die Umfangsbereiche derselben geklebt
werde. Dieses Verfahren vermeide jedoch nicht die Bildung von Wasserkissen und
das Erfordernis eines oberen Umfangsteils zur Befestigung der Membrane an der
Laufflache, wodurch deren Transpirationseigenschaften vermindert wirden (vgl.
Abs. [0003] in DE 699 15 875 T3).

Gegenuber dem genannten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein von diesen Nachteilen freies Verfahren zur Wasserabdichtung (pro-
cess for waterproofing) bereitzustellen, d. h. ein Verfahren, das die Wasserab-
dichtung von Leder ohne Verhinderung der Kérpertranspiration und unter Vermei-
dung der Verwendung der oben genannten semi-permeablen inneren Auskleidun-
gen oder Befestigungsteile ermdglicht (vgl. Abs. [0004] in DE 699 15 875 T3).
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2.
Die LOsung des aufgefiihrten technischen Problems soll mit den Gegenstanden
der Anspriiche gemalRl Hauptantrag, hilfsweise mit den Gegenstanden der An-

spruche nach den Hilfsantragen 1 bis 7 erfolgen.

Anspruch 1 in der nach Hauptantrag verteidigten Fassung ist hier zum leichteren
Vergleich mit einer Gliederung versehen und lautet im Wortlaut der deutschen
Ubersetzung der EP 1 139 805 B2:

M1 Verfahren zum Impragnieren von Leder (1),

M2 das das Aufpressen von wenigstens einer semi-permeablen
Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1) umfasst,

M3 wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache derselben
mit einem Klebermuster versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die semi-permeable Membran (2) mit einem Dehnungsgrad

groler als 50% elastisch ist.

3.

Der fur die Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstandes des Streitpatents
mafigebende Fachmann ist Hochschulabsolvent der Fachrichtung Textiltechnik
mit mehrjéhriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung wasserdichter, atmungs-

aktiver Materialien.

4.
Die in den Ansprichen des Streitpatents verwendeten Begriffe sind auszulegen.

Maf3geblich fur die Auslegung ist die Fassung der Patentanspriche in der ge-
wahlten Verfahrenssprache, weshalb der Auslegung hier die englische Fassung
der Patentanspriiche zugrunde zu legen ist. Der englische Ausdruck ,waterproo-
fing“ bedeutet ,Wasserdichtmachen“. Die in der deutschen Ubersetzung des
Streitpatents gewahlte Ubersetzung mit ,Impragnieren” entspricht dem nicht und
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ist daher unzutreffend. Anspruch 1 des erteilten Patents bezieht sich danach auf
ein Verfahren zum Wasserdichtmachen von Leder (Merkmal M1) und die Anspru-
che 1 nach den Hilfsantragen jeweils auf einen Schuh, dessen Leder durch ein

derartiges Verfahren wasserdicht gemacht wird (Merkmal S1).

Gemald Merkmal M2 umfasst das Verfahren das Aufpressen ,wenigstens einer®
(»at least one“) semi-permeablen Membran. Das bedeutet mit anderen Worten,

dass auch mehr als eine semi-permeable Membran vorgesehen sein kann.

Die Membran soll nach Merkmal M2 auf die Innenflache des Leders aufgepresst
werden. Der Ausdruck ,Innenflache des Leders® (,internal surface of the leather")
lasst keine Aussage darlber zu, welche Seite des Leders gemeint ist. Mit dem
Gegenstand des erteilten Anspruch 1 wird namlich weder die Herstellung eines
Kleidungsstiicks beansprucht, noch dass die membranbeschichtete Seite des Le-
ders als Innenseite eines solchen Kleidungsstiicks verwendet werden soll. Vor
diesem Hintergrund ist das Merkmal M2 auch in den Anspriichen, mit denen ein
Schuh beansprucht wird (vgl. z. B. erteilte Patentanspriche 12, 13), der aus dem
erfindungsgeman hergestellten Leder gefertigt wird, nicht anders auszulegen. Die
spatere Verwendung des Leders zur Schuhherstellung ist nicht geeignet, die dem
vorgelagerte Herstellung des wasserabgedichteten Leders zu prazisieren. Fir das
Wasserabdichtungsverfahren ist es daher unerheblich, zu welcher Lederflache hin
orientiert die Membran oder Membranen auf das Leder gepresst wird bzw. wer-

den.

Das Streitpatent differenziert nicht zwischen ,semi-permeable film“ und ,semi-
permeable membrane®. Vielmehr werden ,film“ und ,membrane“ synonym ver-
wendet (vgl. Streitpatent EP 1 139 805 B2, Sp. 1 Z. 16, 26, 31 und 46), wobei da-
runter jeweils eine dinne Schicht zu verstehen ist. Jedenfalls kann der Film bzw.
die Membran im vorliegenden technischen Zusammenhang kein flissiges Gebilde
sein, vielmehr handelt es sich um einen dinnen Festkorper. Das ergibt sich aus
dem Zusammenhang der Merkmale M2 und M3 gemald Patentanspruch 1. Da-
nach umfasst das Verfahren das Aufpressen einer semi-permeablen Membran auf
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die Innenflache des Leders, wobei die das Leder beriihrende Oberflache der
Membran mit einem Klebermuster versehen sein soll. Wird zum Verbinden des
Films mit dem Leder ein Kleber auf den Film aufgetragen, so ist das aus fachmanni-
scher Sicht nur sinnvoll ausfiihrbar, wenn der Film hinreichend fest ist. Der Ausdruck
,Klebermuster” impliziert hier einen diskontinuierlichen Kleberauftrag (vgl.
EP 1 139 805 B2, Abs. [0006]), d. h. Teile der Membranflache bleiben frei von
Kleber.

Mit Merkmal M4, wonach die Membran mit einem Dehnungsgrad gro3er als 50%
elastisch ist (elastic with a grade of elongation higher than 50%), ist gemeint, dass
das Membranmaterial unter Zugbelastung um mehr als 50% bezogen auf seine
ursprungliche Lange gedehnt werden kann, ohne dass eine plastische, d. h. blei-
bende, Verformung eintritt. Die Membran nimmt somit nach Wegfall der Kraftein-

wirkung wieder ihre Ursprungsform ein.

5.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfahig, weil er nicht neu
ist (Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 54 EPU, Art. Il § 6 Abs.1 Nr. 1 Int-
PatUG). Es kann daher dahinstehen, ob daneben auch der Nichtigkeitsgrund der

mangelnden Ausfuhrbarkeit vorliegt.

Samtliche Merkmale des streitigen Anspruchs 1 gemald Hauptantrag sind bereits
aus der Druckschrift US 5,244,716 (D15) bekannt.

Die D15 zeigt Merkmal M1, denn sie befasst sich mit der Herstellung von wasser-
dichten, aber atmungsaktiven Bekleidungsgegenstanden (vgl. Sp. 1, Z. 5 bis 10),
wozu ein Film oder eine Membran verwendet wird, die ein Eindringen von Wasser
verhindert, fir Wasserdampf aber durchlassig ist (vgl. Sp. 1, Z. 54 bis 57 und
Sp. 2, Z. 7 bis 11). Dieser Film ist aus einem Polymer hergestellt (vgl. Sp. 3, Z. 13
bis 15). Als einen weiteren Aspekt offenbart die Druckschrift D15 ein Verfahren
zum Wasserdichtmachen von Leder. Im Anspruch 11 i. V. m. Spalte 7, Zeile 57 bis
Spalte 8, Zeile 7 ist namlich offenbart, dass zwei diinne innere Schichten an einer
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dritten dulReren Schicht befestigt werden (Sp. 7, Z. 57 und 58), wobei eine der in-
neren Schichten aus einem Polymer besteht und die dritte &uf3ere Schicht aus Le-
der sein kann (Sp. 7, Z. 60).

Dass es sich bei der Polymerschicht in der D15 um eine semi-permeable Memb-
ran im Sinne von Merkmal M2 des Streitpatents handelt, ergibt sich unmittelbar
daraus, dass diese Schicht das Eindringen von Wasser verhindern, aber gleich-
zeitig fur Wasserdampf durchlassig sein soll (vgl. Sp.3, Z.13 bis15
u. Anspruch 11). Die Polymerschicht wird in der D15 zudem mittels eines Klebers
(adhesive) und, ebenfalls entsprechend Merkmal M2, mittels Druck auf dem Leder
befestigt (Sp. 8, Z. 4 bis 7, Sp. 7 Z. 63 bis Sp. 8 Z. 15).

Da der Kleber netzartig oder punktformig (Sp. 8, Z. 10 bis 17, Sp. 7 Z. 67 bis 68)
auf der Polymerschicht aufgetragen wird, zeigt die D15 auch ein Klebemuster im

Sinne von Merkmal M3.

Die Auffassung der Beklagten, die Druckschrift D15 zeige keine Membran, die auf
die Innenflache eines Leders aufgepresst werde, wird dem Offenbarungsgehalt
der D15 nicht gerecht. Wie aus der Spalte 7, Zeile 68, bis Spalte 8, Zeile 7, her-
vorgeht, wird der Film in einem ersten Schritt mittels Kleber und Druck mit einem
inneren Gewebe verbunden, um dann in einem zweiten Schritt mit seiner freien
Seite (the other face of this film) mit dem &auf3eren Material (outer material) ver-
bunden zu werden. Wie in Spalte 7, Zeile 60, dargelegt, kann das &ul3ere Material
auch Leder sein, das mittels Kleber (vgl. Sp. 7, Z. 60 bis 65) und Druck (vgl. Sp. 8,
Z. 4 bis 7) mit dem Film verbunden wird. Dass der Film 105 direkt mit dem Leder,
dort eines Handschuhs (glove), mittels Kleber und Druck verbunden wird, geht
ebenfalls aus der D15 (Sp. 22, Z. 3 bis 8) hervor.

Auch das Merkmal M4 wird in der D15 offenbart, denn die dort genannte Polymer-
schicht ist identisch mit dem Film 105 (vgl. Sp. 13, Z.9 bis 11 i.V.m. Fig. 1
und 2), der eine elastische Dehnung von mehr als 50% aufweist (vgl. Sp. 18, Z. 21
bis 24). In Spalte 18 Zeile 21 bis 24 der D15 wird namlich nicht nur offenbart, dass
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der Film bis zu einer Dehnung von 200% nicht bricht (,does not break until an
elongation of about 200% is reached®), sondern auch, dass er bis dahin elastisch

verformbar ist (,does not show a yield point").

Auch die Beriicksichtigung der Einwande der Beklagten sowie der Auffassung der
Einspruchsabteilung des EPA, in deren Entscheidung vom 5. Marz 2008
(99 954 345.7-2318/1139805, Anlage 6, dort S. 7) fuhren zu keiner anderen Be-
urteilung. Die Einspruchsabteilung des EPA argumentiert nur mit Offenbarungs-
stellen der D15, die sich ausschlief3lich auf das Komposit (dehnbare Schicht plus
semi-permeable Membran) beziehen. Den Figuren 9 und 10 der D15 ist jedoch
unmittelbar zu entnehmen, dass allein die semi-permeable Membran, die - wie be-
reits gezeigt - dem Film 105 entspricht, eine elastische Dehnung von mehr als
50% aufweist. Dies geht insbesondere aus der Kurve 1005 in der Figur 9 und aus
der Kurve 1105 in der Figur 10 hervor. Die Kurven 1005 und 1105 beziehen sich in
beiden Figuren ausschlief3lich auf den Film 105 (vgl. Sp. 13, Z. 14 bis 18). Danach
weist das Material fur die dortige semi-permeable Membran in einem Bereich von
0% bis etwa 200% Dehnung (Extension) keine Streckgrenze und folglich keinen
Ubergang zu plastischer Verformung auf. Dies findet seine Stiitze auch im Text in
der Spalte 18, Zeilen 21 bis 23, wonach der Film 105 keine Streckgrenze (yield
point) aufweist und nicht reil3t, bevor er um 200% gedehnt wurde. Dies heif3t
nichts anderes, als dass der Film 105 selbst im Bereich von 0% bis < 200% elas-
tisch dehnbar ist, ohne dass diese Eigenschaft auf einen gewellten (,corrugated®)
Film bzw. das Komposit beschrankt ware, wie die Einspruchsabteilung des EPA
meint. Daher geht auch der Einwand der Beklagten ins Leere, die meint, in der
Spalte 18, Zeilen 21 bis 23, der D15 werde lediglich offenbart, dass der Film 105
nicht reil3e, bevor er nicht um 200% gestreckt werde, und ein elastisches Verhal-

ten nur im Zusammenhang mit der Barriere-Komponente beschreibe.

Auch die Auffassung der Beklagten, der Film der D15 sei gewellt (corrugated) und
kénne daher die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe gar nicht l6sen, ver-
mag nicht zu Uberzeugen. Zum einen weist der Wortlaut von Anspruch 1 des er-

teilten Patents nur ganz allgemein auf eine semi-permable Membran und schlief3t
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damit weder eine gewellte Membran aus noch fordert er eine vollstandig plan auf-
liegende Membran. In Absatz [0003] des Streitpatents (EP 1 139 805 B2) wird die
im Stand der Technik zu beobachtende Bildung von Wasserkissen zwar als
nachteilig dargestellt, die Verhinderung solcher Wasserkissen hat sich in der For-
mulierung der Patentanspriiche indes nicht niedergeschlagen. In die Patentan-
spruche des erteilten Patents sind ndmlich weder konkrete Merkmale noch eine
Zweckbestimmung aufgenommen worden, die es erlauben wirden, der semi-per-
meablen Membran eine bestimmte raumliche Beschaffenheit zu zuweisen, die es
ermdglicht, Wasserkissen zu vermeiden. Auch die Beschreibung des Streitpatents
enthalt insoweit keine Hinweise darauf, dass die Membran nicht gewellt sein darf.
Zum anderen kommt es bei der Neuheitsbetrachtung nicht auf die dem Streitpa-
tent zugrundeliegende Aufgabe an, sondern nur darauf, ob alle Merkmale des

Patentanspruchs in der Entgegenhaltung offenbart sind.

6.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 ist, ungeachtet
der Frage, ob er zuldssig ist, jedenfalls nicht patentfahig, weil er nicht auf einer er-
finderischen Tétigkeit beruht (Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU, Art. II
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung lautet gegliedert:

S1 Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus

wasserdicht gemachtem Leder (1) oder

S1.1 eine Sohle aus wasserdicht gemachtem Leder (1) umfasst,
wobei das Leder (1) wasserdicht gemacht wird durch ein

M2 Verfahren das das Aufpressen von wenigstens einer semi-
permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1)
umfasst,

M3 wobei die das Leder (1) berGhrende Oberflache derselben

mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekennzeich-

net, dass
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M4 die semi-permeable Membran (2) mit einem Dehnungsgrad
groR3er als 50% elastisch ist
M5 und dass die semi-permeable Membran (2) nicht poros ist

M6 und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Die Ausgestaltung eines Schuhs gemal? Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist dem
Fachmann ausgehend von dem Stand der Technik der Druckschrift JP64-90300
(D1/B5) nahe gelegt. Die Druckschrift D1 offenbart samtliche raumlich korperli-
chen Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 bis auf die in Merkmal
M3 vorgesehene Art der Verklebung mittels eines Klebemusters, die dem Fach-
mann aber durch sein allgemeines Fachwissen nahegelegt wird. Der Senat hat
der vorzunehmenden Priifung die von der Beklagten vorgelegte Ubersetzung (B5)

der Druckschrift D1 zugrunde gelegt.

Die D1 betrifft insbesondere die Bereitstellung eines wasserdichten Leders, das
fur Schuhe verwendet wird (S. 1 der Ubersetzung/S. 835, li. Sp. 3. Abs. in B5). Da
wasserdichte Schuhe aus Leder immer eine wasserdichte Sohle, ein wasserdich-
tes Oberleder oder beides aufweisen, werden die Merkmale S1 und S1.1 dort of-

fenbart.

Das Wasserdichtmachen des Leders erfolgt gemafld (D1/B5) durch Laminieren
(laminating) oder direktes Beschichten (direkt coating) mit einem nichtporésen,
wasserdampfdurchlassigen Polyurethan-Elastomer (vgl. Patentanspruch 1, S.1
der Ubersetzung/835 in B5). Fir den Laminierungsprozess wird eine Losungsmit-
telldsung eines Polyurethanpolymers hergestellt (vgl. S. 4 der Ubersetzung/837
li. Sp. 3. Abs. in B5). Aus dieser Losung wird auf einem abziehbaren Papier (re-
lease paper) ein 10 um dicker Film hergestellt. Auf den so hergestellten Film wird
ein Kleber (adhesive agent) aufgebracht. Danach wird der Film samt Kleber mit
dem Leder in einem Laminierungsprozess verbunden, wozu das Laminat einer 24-
stiindigen Druckbelastung ausgesetzt wird (S. 3 der Ubersetzung/837, li. Sp.
3. Abs. in B5). Dadurch wird eine semi-permeable Membran im Sinne von Merk-
mal 2 und 3 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, die aufgepresst und ver-
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klebt wird, unmittelbar offenbart, allerdings ohne den expliziten Hinweis auf das in
Merkmal 3 geforderte Klebemuster.

Die Auffassung der Beklagten, der Film zum Laminieren gemafd D1 sei flussig,
und daher keine Membran im Sinne des Streitpatents, trifft nicht zu. Die D1 unter-
scheidet ausdrucklich zwischen dem Laminieren und dem direkten Beschichten.
Beim Laminieren wird zum Verbinden des Films mit dem Leder ein Kleber auf den
Film aufgetragen, was - wie oben bereits erlautert - aus fachmannischer Sicht nur
sinnvoll ausfuhrbar ist, wenn der Film hinreichend fest ist. Dagegen kommen die
direkten Beschichtungsverfahren ohne Kleber aus (vgl. Eigenschaftsvergleichsta-
belle, S. 4 der Ubersetzung/838 in B5). AuRerdem beschreibt die D1 ein Mess-
verfahren zur Bestimmung des Quellfaktors, wozu ein Film von 20 pm x 300 mm
Breite x 150 mm Lange hergestellt wird. Dieser Film wird dann in Wasser einge-
legt und nach 24 h daraus wieder entnommen, um die Abstande zwischen den zu-
vor aufgebrachten Messlinien auszumessen (vgl. S. 2 der Ubersetzung/S.836,
re. Sp. letzter Abs. in B5). Im Anschluss an die zitierte Beschreibungsstelle ist in
der B5 weiter ausgefuhrt, dass zur Volllaminierung (des Leders) aus demselben
Polymer auf einem abziehbaren Papier ein Film mit einer Dicke von 10 um herge-
stellt wird. Fur den Fachmann liegt es hiernach auf der Hand, dass der dort zum

Einsatz kommende Film nicht fllissig, sondern ein Festkorper ist.

Die D1 offenbart allerdings nicht, dass das Aufpressen der Membran auf die In-
nenflache des Leders erfolgt. Wie bereits unter Ziffer Il. 4. dargelegt, ist mit dem
Hinweis auf die Innenflache des Leders in Merkmal M2 indes kein raumlich-kor-
perliches Merkmal verbunden, das eine Abgrenzung zum Stand der Technik er-
lauben wirde. Der Einwand der Beklagten, die D1 offenbare nicht das Auftragen
der Membran auf die Innenflache des Leders, der Fachmann erkenne aber beim
Lesen von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, dass streitpatentgemaf? die Membran
auf die Innenseite des Schuhs aufzubringen sei, kann nicht durchgreifen. Letzte-
res wird in dieser Form nicht beansprucht. Das Merkmal Innenflache des Leders
bezieht sich in dem streitigen Anspruch auf das Verfahren zum Wasserdichtma-
chen von Leder im Allgemeinen. Da es bei diesem Verfahren auf die Seite des
Leders, auf der die Membran aufgebracht wird, nicht ankommt, kann dem Merk-
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mal auch keine technische Funktion zukommen. Der Fachmann kann zudem
durch Aussagen, die im Zusammenhang mit dem Verfahren zum Wasserdichtma-
chen von Leder stehen, nicht zu einer bestimmten Handlung bei der Schuhher-
stellung angeleitet werden. Schlief3lich besteht auch ein Unterschied zwischen der
Anweisung, auf der Aul3enseite eines Leders eine Membran anzubringen und der
Anforderung, das so hergestellte Leder bei der Schuhherstellung so einzusetzen,

dass die Membranseite des Leders die Schuhinnenseite bildet.

Die D1 zeigt auch Merkmal M4 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Wie
weiter aus der D1 (insbesondere S. 2 der Ubersetzung/836, rechte Spalte, vor-
letzter Absatz in B5), hervorgeht, soll namlich ein Polymer verwendet werden, das
zum Zustand des Leders und dessen Verwendungszweck passt. Der Fachmann
erhalt damit den Hinweis, dass ein Polymer auszuwdahlen ist, das eine zur Harte
oder dem Weichheitsgrad (des Leders) passende Dehnbarkeit aufweist; dort soll
sie bei einer Zugspannung von mindestens 30 kg/cm? 100% betragen. Dass es
sich hierbei um eine elastische Dehnung handelt, liegt fir den Fachmann auf der
Hand, da eine Membran, die sich unter Belastung plastisch - also irreversibel -
verformen wirde, ungeeignet fur die Schuhherstellung ware. Sie muss sich viel-
mehr der Bewegung des Schuhmaterials beim Gehen stets elastisch anpassen,
da bei plastischer Verformung der Schuh unbrauchbar und unansehnlich wirde,
was mit der Erfindung gerade verhindert werden soll (S. 2 der Ubersetzung/836
re. Sp. 1. Abs. in B5).

Die D1 offenbart auch die Merkmale M5 und M6. Entsprechend Merkmal M6 wird
der Wasserdampf auch in der D1 durch Osmose ausgetragen, weil die Membran
in der D1 entsprechend Merkmal M5 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
ebenfalls aus nicht porésem Polyurethan besteht (S. 2 der Ubersetzung/836 li. Sp.
unten), aber dennoch wasserdampfdurchléassig sein soll (Patentanspruch 1 und
S. 3 der Ubersetzung/837, li. Sp. unten in B5).

Von dem in der D1 gezeigten Stand der Technik unterscheidet sich der Gegen-
stand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 folglich lediglich dadurch, dass der
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Kleber in einem Muster auf die Membranoberflache, die das Leder beruhrt, aufge-

tragen wird.

Das Aufbringen eines Klebemusters ist fir den Fachmann jedoch naheliegend.
Wenn - im Sinne der hier zugrunde liegenden Aufgabe - die Membran den Schuh
wasserdicht machen soll, ohne den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern,
dann ist es namlich vorteilhaft, Teile der Membranflache frei von Kleber zu belas-
sen, zumal dies eine hohere Elastizitdt des Komposits gewahrleistet und zudem
Kosten einspart. Ein solches Vorgehen entspricht dem allgemeinen Fachwissen,
das durch den weiteren herangezogenen Stand der Technik belegt wird. Wie die
Druckschriften D3 (S. 169, letzter Abs.), D2 (S. 3, Z.9 bis S. 4, Z. 11) und D15
(Sp. 7, Z. 66 bis 67; Sp. 8 Z. 14) belegen, ist es namlich gangige Praxis auf dem
Gebiet des Wasserdichtmachens von Leder mittels Membran, den Kleber als dis-

kontinuierliches Klebemuster auf die Membran aufzutragen.

7.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 ist, ungeachtet
der Frage, ob er zuldssig ist, jedenfalls nicht patentfahig, weil er nicht auf einer er-
finderischen Tatigkeit beruht (Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art.56 EPU, Art. II
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung umfasst die Merkmale

des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und zuséatzlich das Merkmal, wonach:

M7 das Klebermuster aus einer Vielzahl von Punkten mit einer
Dichte zwischen 50 Punkten/cm? und 200 Punkten/cm? ge-
bildet ist

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wird dem Fachmann durch
den in der D1 gezeigten Stand der Technik in Verbindung mit seinem allgemeinen
Fachwissen zur Verklebungstechnik nahegelegt.
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Das punktweise Applizieren von Klebstoff ist aus der Druckschrift D3
(S. 169 unten), aus der Druckschrift D2 (S.3 Z.9 bis S.4 Z.11) und aus der
Druckschrift D15 (Sp. 7 Z. 66 bis 68) bekannt. Die beanspruchte Punktdichte wird
der Fachmann aufgrund von Festigkeitsvorgaben fir die Verbindung zwischen
Leder und Membran einerseits, die er in Einklang bringen muss mit der nach der
Aufgabe einzuhaltenden Durchlassigkeit fur Wasserdampf andererseits, ermitteln.
Den diesen Zielen gleichermalRen gerecht werdenden Wertebereich bestimmt er
durch routinemafige Versuche.

So vorzugehen, gehort zu seinem normalen Kénnen und bedarf keines erfinderi-
schen Zutuns (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 4 Rd. 40, 45).

8.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 3 beruht, unge-
achtet der Frage, ob er zuldssig ist, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit (Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU, Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatUG).

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung umfasst alle Merkmale
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und ein zwischen die Merkmale M4 und M5

eingeflgtes weiteres Merkmal, wonach die semi-permeable Membram (2)

M 4.1. mit einer Tragerschicht (3) aus Papier kombiniert ist,
die entfernt wird, nachdem die Membran (2) an dem Leder befes-

tigt wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 wird dem Fachmann durch
den in der D1 gezeigten Stand der Technik in Verbindung mit seinem allgemeinen
Fachwissen zur Verklebungstechnik nahegelegt. Er unterscheidet sich von dem
des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Membran (2) mit einer Tragerschicht (3) aus
Papier kombiniert ist, die entfernt wird, nachdem die Membran (2) an dem Leder
befestigt wurde. Ob die Ersetzung der urspriinglich offenbarten Ausgestaltungs-
moglichkeit, wonach das Papier [lediglich optional] ,entfernbar sein kann® (,the
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paper...can be detachable“ laut der prioritdtsbegrindenden WO 00/22948, S. 3,
Z. 18 bis 19) durch das Merkmal ,entfernt wird“, eine unzulassige Erweiterung be-

inhaltet, kann dahinstehen, denn der Anspruch ist jedenfalls nicht patentfahig.

Dem gegeniber dem Hilfsantrag 1 zusétzlichen Merkmal M 4.1. kommt keine die
Patenfahigkeit des Streitgegenstands begriindende Bedeutung zu, denn auch die-
ses Merkmal wird dem Fachmann durch die D1 nahegelegt. So beschreibt bereits
die D1, dass der Film auf einem abziehbaren Papier hergestellt ist (Ubersetzung
Seite 3/837, linke Spalte oben in B5). Dabei handelt es sich um eine Tragerschicht
im Sinne des Streitpatents, da sie geeignet ist, die Membran zu tragen und zu
stitzen und vor Beschadigungen und Verbiegungen zu schitzen (Streitpatent
EP 1 139 805 B2 [0013]). Anhaltspunkte dafir, dass diese Schicht ausschlieRlich
dazu dient, das Anhaften von Klebstoff an der Presse zu verhindern, wie die Be-
klagte meint, ergeben sich demgegeniber weder aus der Druckschrift selbst noch
aus dem allgemeinen technischen Verstandnis des Fachmanns.

Dieses abziehbare Papier nach der Herstellung des Schuhs auch tatsachlich wie-
der vom Leder abzuziehen, ist fur den Fachmann naheliegend, weil der Gebrauch
des Schuhs sonst beeintrachtigt wéare.

9.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 4 beruht, unge-
achtet der Frage, ob er zuldssig ist, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit (Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU, Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatUG).

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung lautet gegliedert:

S1 Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus

wasserdicht gemachtem Leder (1) oder
S1.1 eine Sohle aus wasserdicht gemachtem Leder (1) umfasst,

wobei das Leder (1) wasserdicht gemacht wird durch ein



-27 -

M2 Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens einer semi-
permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1)
umfasst,

M3 wobei die das Leder (1) berGhrende Oberflache derselben

mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekennzeich-

net, dass
M4 die semi-permeable Membran (2) mit einem Dehnungsgrad

gréfRer als 50% elastisch ist und

mit einer Tragerschicht (3) aus Papier kombiniert ist,
wobei die entfernt wird, nhachdem die Membran (2) an dem
Leder befestigt wurde und

M7 das Klebermuster aus einer Vielzahl von Punkten mit einer
Dichte zwischen 50 Punkten/cm? und 200 Punkten/cm? ge-
bildet ist

M5 und dass die semi-permeable Membran (2) nicht poros ist

M6 und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist gebildet aus einer Zusammenfiihrung der Merk-
male des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 mit denen des Anspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 3. Der zu Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 und 3 aufgezeigte Stand der
Technik, insbesondere die Druckschrift D1 in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen zur Verklebung, legt samtliche davon umfassten Merkmale bereits
nahe. Da die Merkmale auch in ihrer Gesamtheit erkennbar kein unerwartetes Er-
gebnis bewirken, ist ein Schuh gemal diesem neuen Anspruch 1 aus den Grin-
den, wie sie bereits zum Hauptantrag und zu den Hilfsantrdgen 1 bis 3 dargelegt

wurden, ebenfalls nicht patentfahig.

10.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 5 beruht, unge-

achtet der Frage, ob er zulassig ist, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatig-
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keit (Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU, Art. Il 86 Abs. 1 Nr.1 Int-
PatUG).

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 5 verteidigten Fassung lautet gegliedert:

S1 Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus

wasserdicht gemachtem Leder (1) oder

S1.1 eine Sohle aus wasserdicht gemachtem Leder (1) umfasst,
wobei das Leder (1) wasserdicht gemacht wird durch ein

M2 Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens einer semi-
permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1)
umfasst,

M3 wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache derselben

mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekennzeich-

net, dass
M4 die semi-permeable Membran(2) mit einem Dehnungsgrad

grof3er als 50% elastisch ist und

an ihrer Oberflache, welche nicht mit dem Kleber versehen

ist,

mit einer Tragerschicht (3) aus Papier kombiniert ist,

wobei die Tragerschicht (3) entfernbar ist, nachdem die

Membran (2) an dem Leder befestigt wurde

M5 und dass die semi-permeable Membran (2) nicht pords ist

M6 und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 3
durch das Merkmal, dass die Membran (2) an ihrer Oberflache, welche nicht mit

dem Kleber versehen ist, mit einer Tragerschicht (3) aus Papier kombiniert ist,
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wobei die Tragerschicht entfernbar ist, nachdem die Membran (2) an dem Leder
befestigt wurde.

Diese Ausgestaltung ist dem Fachmann ebenfalls aus dem bereits dargestellten
Stand der Technik bekannt und nahe gelegt aufgrund des Verfahrens in der D1
(B5). Dort wird der Verfahrensschritt des Aufbringens von Klebestoff auf den Film
nach dem Verfahrensschritt des Aufbringens des Films auf dem abziehbaren Pa-
pier ausgefiihrt, so dass das Papier nur auf der Seite des Films aufgebracht sein
kann, auf der sich kein Kleber befindet (vgl. Seite 3 der Ubersetzung/837, li. Sp.
oben in B5).

11.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 6, unbeachtet der
Frage, ob er zuldssig ist, beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU, Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG),
denn er wird nahegelegt durch die Druckschrift D1 in Verbindung mit dem allge-

meinen Fachwissen zur Verklebungstechnik.

Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung lautet gegliedert:

S1 Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus

wasserdicht gemachtem Leder (1) oder

S1.1 eine Sohle aus wasserdicht gemachtem Leder (1) umfasst,
wobei das Leder (1) wasserdicht gemacht wird durch ein

M2 Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens einer semi-
permeablen Membran (2) auf die Innenflache des Leders (1)
umfasst,

M3 wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache derselben

mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekennzeich-

net, dass
M4 die semi-permeable Membran (2) mit einem Dehnungsgrad
grol3er als 50% elastisch ist und
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an ihrer Oberflache, welche nicht mit dem Kleber versehen
ist,

mit einer Tragerschicht (3) aus Papier kombiniert ist,
wobei die Tragerschicht (3) entfernbar ist, nachdem die
Membran (2) an dem Leder befestigt wurde und

M7 das Klebermuster aus einer Vielzahl von Punkten mit einer
Dichte zwischen 50 Punkten/cm2 und 200 Punkten/cm? ge-
bildet ist

M5 und dass die semi-permeable Membran (2) nicht poros ist

M6 und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 5
durch das Merkmal, dass das Klebermuster aus einer Vielzahl von Punkten mit ei-
ner Dichte zwischen 50 Punkten/cm2 und 200 Punkten/cm? gebildet ist. Wie be-
reits zum Hilfsantrag 2 ausgefihrt, ist das punktweise Applizieren eines Klebers
auf einer Membran indes aus dem Stand der Technik bekannt, und die Angabe
der Punktdichte betrifft eine Maflinahme, die dem Bereich des handwerklichen

Kdnnens des zustandigen Fachmanns zuzurechnen ist.

12.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ist unzuldssig. Er enthalt eine unzulassige Erweite-
rung (Artikel 138 Absatz 1 lit. c) EPU i. V. m. Artikel Il § 6 Absatz1 Nr. 3 Int-
PatUG), da er tiber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgeht. AuRerdem wird der Schutzbereich des Streitpatents in der
geltenden Fassung (EP 1 139 805 B2) erweitert (Artikel 138 Absatz 1 lit. d) EPU
i. V. m. Artikel 1l 8 6 Absatz 1 Nr. 4 IntPatUG).
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Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 7 verteidigten Fassung lautet gegliedert:

S1 Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Oberteil aus

wasserdicht gemachtem Leder (1) oder
S1.1 eine Sohle aus wasserdicht gemachtem Leder (1) umfasst,
wobei das Leder (1) wasserdicht gemacht wird

und die Bildung von Wasserkissen vermieden wird,
M2 durch ein Verfahren, das das Aufpressen von wenigstens ei-
ner semi-permeablen Membran (2) auf die Innenflache des

Leders (1) umfasst,

welche die Innenseite des Leders (1) vollstandig bedeckt,

wobei die Gesamtheit des Leders und der Membran mittels
einer mit einem Heizsystem versehenen Flachbettpresse
oder Walzenpresse gepresst wird, und

M3 wobei die das Leder (1) berihrende Oberflache derselben

mit einem Klebermuster versehen ist, dadurch gekennzeich-

net, dass

M4 die semi-permeable Membran (2) mit einem Dehnungsgrad
grofRer als 50% elastisch ist

M5 und dass die semi-permeable Membran (2) nicht pords ist

M6 und der Austrag des Wasserdampfs durch Osmose erfolgt,

und wobei ein Gewebe als inneres Futter fest an der Memb-

ran (2) befestigt ist.

Der danach geltende Anspruch 1 bertcksichtigt nicht, dass urspringlich die
Membran (2) mit einer Tragerschicht (support sheet) (3) kombiniert gewesen ist
(vgl. WO 00/22948 Al, S. 3, Z. 16 bis 22). Diese Tragerschicht kann zwar aus ei-
nem fest an der Membran befestigten Gewebe bestehen. Damit ist aber nur eine
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Tragerschicht aus Gewebe und nicht ein Gewebe an sich offenbart. Die Trager-
schicht ist - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht vom hinzugekomme-
nen Merkmal, wonach ein Gewebe als inneres Futter fest an der Membran (2)
befestigt ist, mit umfasst, da nicht jedes beliebige Gewebe, das zwar fest, aber auf
beliebige Art an der Membran befestigt wird, die Eigenschaften einer Trager-
schicht aufweist.

Die urspringliche Offenbarung (WO 00/22948 Al) beschreibt eine auf der nicht
mit Kleber versehenen Seite der Membran aufzubringende Tragerschicht (,The
surface of the semi-permeable membrane 2 which is not provided with glue is ge-
nerally fastened to a support sheet 3“), die dazu dient, Beschadigungen und Ver-
biegungen der Membran vor deren Aufbringen zu vermeiden (,which avoids pos-
sible accidental breakage or bendings before application®, WO 00/22948 A1, S. 3
Z. 16 bis 18). Diese Tragerschicht, deren raumliche Position festgelegt ist, kann
auch aus einem Gewebe bestehen, das an der Membran befestigt wird
(WO 00/22948 A1, S. 3 Z. 19 bis 22). In Patentanspruch 8 der ursprunglichen Of-
fenbarung wird ein Verfahren zur Wasserabdichtung von Leder beansprucht, bei
dem die Tragerschicht (3) aus Gewebe hergestellt und fest an der Membran be-
festigt ist (,Process according to the preceding claim, characterized in that the
support sheet (3) is made of fabric and is firmly fastened to the Membrane (2)).
Damit ist aber nicht irgendein Gewebe offenbart, sondern lediglich ein solches,
das als Tragerschicht fungiert. Eine Tragerschicht (support sheet) dient als Trager
bzw. Auflage. Was dartber hinaus unter einer Tragerschicht (support sheet) zu
verstehen ist, definiert die Beschreibung des Patentes, die insoweit ihr eigenes
Lexikon darstellt (vgl. BGH GRUR 2015, 875 (Rd. 16) - Rotorelemente; BGH
GRUR 2015, 972 (Rd. 22) - Kreuzgestange; BGH GRUR 1999, 909 - Spann-
schraube). Die Auslegung mittels der Beschreibung dient insoweit der Klarstellung
der in den Patentansprichen verwendeten technischen Begriffe (BGH
GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube). Ausweislich der Beschreibung ist die
Tragerschicht so ausgestaltet, dass sie Beschadigungen oder Verbiegungen der
Membran vor ihrem Aufbringen verhindert (WO 2000/22948 Al, S. 3 Z. 16 bis 18).
Demgegenuber wird mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ganz allgemein ein
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,Gewebe als inneres Futter” beansprucht, das fest an der Membran (2) befestigt
ist. Demnach ware auch ein Gewebe erfasst, dass nicht als Tragerschicht im
Sinne des Streitpatents zu definieren ware, weil es entweder keine Schicht dar-
stellt und/ oder nicht als Trager bzw. Auflage der Membran dient oder weil es nicht
die erforderliche Eignung zur Verhinderung von Beschadigungen oder Verbiegun-
gen der Membran (WO 2000/22948 Al, S. 3 Z. 16 bis 18) aufweist. Das Merkmal,
dass das Gewebe ,als inneres Futter fest an der Membran (2) befestigt ist“, besagt
insoweit nichts dartiber, ob es sich um eine Schicht handelt oder ob das Gewebe
die Membran tragt. Der so formulierte Anspruch wirde vielmehr auch ein Gewebe
erfassen, das bspw. als Innenfutter bzw. Innensocke ausgestaltet ist und lediglich
punktuell fest mit der Membran verbunden ist, ohne diese als Schicht zu tragen.
Durch die Entkoppelung des Gewebes von der Tragerschicht wird somit ein
Merkmal beansprucht, das weiter ist als die ursprianglich offenbarte ,Tragerschicht

aus Gewebe" (,support sheet made of fabric").

Damit ist zugleich der Schutzbereich des geltenden Streitpatents
(EP 1139 805 B 2) gemalR Artikel Il §6 Absatz1 Nr.4 IntPatUG i. V. m. Arti-
kel 138 Absatz 1 lit. d) EPU erweitert, da auch der geltende Patentanspruch 7 le-
diglich eine Tragerschicht (3) aus Gewebe offenbart und nicht irgendein Gewebe,
das nicht als Tragerschicht fungiert. Durch das Weglassen der Tragerschicht als
beschrankendes Merkmal erhalt der Anspruch eine allgemeinere Fassung und

folglich einen weiteren Schutzbereich.

Die Beklagte hat die gednderte Fassung des Hilfsantrags 7, der mehrere neue
Merkmale beinhaltet, erst nach der Frist zur Stellungnahme auf den rechtlichen
Hinweis des Senats vom 29. Juni 2015 und damit verspatet vorgebracht, ohne die
Verspatung zu entschuldigen. Eine Zurtickweisung des Hilfsantrags 7 gemaf 8§ 83
Abs. 4 PatG war jedoch nicht geboten, weil die Zurlickweisung wegen der Unzu-
lassigkeit des Hilfsantrags 7 erfolgen konnte, ohne dass eine Vertagung (8 83
Abs. 4 Nr. 1 PatG) notwendig war.
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Mit den jeweiligen Ansprichen 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage fallen
auch die jeweils auf sie rickbezogenen Unter- und Nebenanspriche der mit
Haupt- und Hilfsantrag begehrten Anspruchssétze. Indem die Beklagte erklart hat,
dass sie die Anspriiche in dem Hauptantrag und in den Hilfsantragen jeweils als
abgeschlossene Anspruchsséatze betrachtet, hat sie zum Ausdruck gebracht, dass
sie das angegriffene Streitpatent in dieser Form nur insgesamt aufrechterhalten
mochte. Weil keinem der gestellten Antrage entsprochen werden konnte, war das
Patent vollumfanglich fur nichtig zu erklaren. Davon abgesehen weisen diese An-

spruche auch keinen selbsténdig patentfahigen Gehalt auf.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf 884 Abs.2 PatG i.V.m. 891 Abs.1

Satz 1 ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99
Abs. 1 PatGi. V. m. 8 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemall § 110 PatG
statthaft.
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Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils - spatestens nach Ablauf von finf Monaten nach Verkindung -
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt  schriftich  beim  Bundesgerichtshof,  HerrenstraRe  45a,

76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie

- die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Mdglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit 8§ 2 der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes-

gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www. bundesgerichtshof.de/erv.html).

Dr. Hoppe Paetzold Dr. Fritze Fetterroll Wiegele
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