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Stabilisierung der Wasserqualitat

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2

a) Ob eine Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fach-
mann sie ausfuhren kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob
dem Gegenstand eines Patents Patentfahigkeit zukommt.

b) Die Ausfuhrbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen
Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt wer-
den, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben werden.

BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13 - OLG Brandenburg
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin
Dr. Kober-Dehm

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 23. April 2013 im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage in H6he von
25.143,45 € sowie hinsichtlich des Feststellungsantrages abge-

wiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung
und Entscheidung, auch tber die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zuritickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin verlangt von dem Beklagten Schadensersatz wegen
Schlechterfillung eines zwischen den Parteien geschlossenen Patentanwalts-

vertrages.

Die Klagerin war Inhaberin des deutschen Patents 100 44 261, das der

Beklagte am 7. September 2000 in ihrem Auftrag anmeldete und dessen Ertei-
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lung am 9. Januar 2003 ver6ffentlicht wurde. Patentanspruch 1, dem funf weite-

re Sachanspriiche nachgeordnet sind, hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualitat fremdwasserge-
fluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

im Kippengelande (2) in GrundwasserflieRrichtung (F) vor dem zu
schitzenden Gewasser (S) in einer quer zur Grundwasserflief3-
richtung verlaufenden Reihe eine Anzahl von Einrichtungen zum
Eintrag von alkalischen Flussigkeiten in den Grundwasserbereich
angeordnet sind,

deren Auslasséffnungen (41) im Bereich der Grundwasserschich-
ten angeordnet sind, deren Zulauf Giber eine Pumpe (3) und Rohr-
leitungen (4) mit einem Behalter (1) oder einer L&sestation fur
Kalkmilch verbunden ist.

Das Patent ist ferner mit finf Verfahrensansprichen erteilt worden, die

wie folgt lauten:

7. Verfahren zur Stabilisierung der Wasserqualitat fremdwasser-
gefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch
gekennzeichnet, dass schwefel-saure Kippen-Grundwasser im
angrenzenden Kippengelande (2) saniert werden, indem quer
zur Grundwasserflielrichtung (F) in ein flachiges Volumen zur
Immobilisierung von im Grundwasser vorhandenen und im
Restlochsee schadigend wirkenden Substanzen ein geeigne-
tes Neutralisationsmittel in angemessener Menge als wassrige
Lésung oder Suspension eingepresst wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
als Neutralisationsmittel kalziumhydroxid- und/oder kalzium-
karbonathaltige wassrige Lésungen oder Suspensionen ver-
wendet werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 und/oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Sub-
stanzen kontinuierlich Uber einen langeren Zeitraum bis zum
Abschluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewas-
serqualitat erfolgt.
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10. Verfahren nach Anspruch 7 und/oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Sub-
stanzen als Depot erfolgt, indem bei der Verdichtung der rut-
schungsgefahrdeten Zonen der spateren Uferbereiche mittels
Rutteldruckverdichtung Uber die verwendeten Rduttellanzen
Suspensionen von langsam léslichen, zur Neutralisation ge-
eigneten Substanzen in die durchstromten Schichten eingela-
gert werden.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der voranstehenden
Anspriiche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl bei
der Eigenwasser- als auch bei der Fremdwasserflutung von
Tagebaurestlochseen nach Einstellung der fur die Sulfatreduk-
tion erforderlichen Redoxpotential-Bereiche die Kippen-Grund-
wasserleiter Uber die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit
sulfatreduzierenden Bakterien geimpft werden.

Infolge eines Versehens bezahlte der Beklagte die Jahresgebihr fir das
Jahr 2002 auch innerhalb der Nachfrist nicht, weshalb das Patent mit Wirkung
vom 1. April 2003 erlosch. Einen Antrag des Beklagten auf Wiedereinsetzung in
die versaumte Zahlungsfrist wies das Deutsche Patent- und Markenamt be-
standskraftig zurlick. Gegen das Patent war am 7. April 2003 unmittelbar beim
Bundespatentgericht Einspruch erhoben worden. Im Hinblick auf das Erléschen
des Patents behandelte das Bundespatentgericht das Einspruchsverfahren als

in der Hauptsache fir erledigt.

Im Frihjahr 2004 veranlasste die Klagerin, die von dem Beklagten vom
Erléschen des Patents nicht unterrichtet worden war, die praktische Erprobung

der Erfindung in einer Versuchsanlage.

Die Klagerin hat vom Beklagten die Erstattung fur Arbeiten Dritter gezahl-
ter 7.980,13 € zuziglich Umsatzsteuer sowie eigener Kosten in H6he von
15.599,50 € begehrt, die sie nutzlos fur die Erprobung aufgewandt habe. Ferner
hat sie Schadensersatz fur entgangene Lizenzgebihren in Hoéhe von

25.143,45 € sowie die Feststellung begehrt, dass der Beklagte zum Ersatz
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samtlicher weiterer Schaden durch das Erloschen des ihr erteilten Patents ver-
pflichtet ist.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klagerin
hat nur insoweit Erfolg gehabt, als das Berufungsgericht den Beklagten zur
Zahlung von 7.980,13 € verurteilt hat.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klagerin die An-
trage auf Verurteilung des Beklagten zur Zahlung weiterer 25.143,45 €, die sie
in erster Linie auf entgangene Lizenzgebihren, hilfsweise in Hbéhe von
15.599,50 € auf die geltend gemachten nutzlosen Aufwendungen stiitzt, sowie
auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten weiter. Der Beklagte

tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hat zur Begrindung seiner Entscheidung im

Wesentlichen ausgefiihrt:

Die Klage sei nur begriindet, soweit die Klagerin vom Beklagten die Er-
stattung von 7.980,13 € fur vergebliche Entwicklungskosten verlange. Denn der
Beklagte sei der Klagerin nach den auf den Fall anwendbaren Vorschriften des
Birgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fas-
sung unter dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung des zwischen
den Parteien bestehenden Geschaftsbesorgungsvertrages zum Ersatz ver-
pflichtet. Der Beklagte habe es versdumt, die Klagerin unverzuglich tber das
Erléschen des Patents zu unterrichten. Wéare der Beklagte dieser Pflicht recht-

zeitig nachgekommen, hatte die Klagerin nach ihrem vom Beklagten nicht wi-
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derlegten Vorbringen die praktische Erprobung der patentgeméaf3en Lehre nicht
mehr in Auftrag gegeben und die diesbeziglichen Aufwendungen erspart. Da
die Klagerin vorsteuerabzugsberechtigt sei, kénne sie indessen lediglich Ersatz
des Nettobetrages verlangen. Soweit sie die Erstattung von Personalkosten in
Hoéhe von 15.599,50 € geltend gemacht habe, sei diese Schadensposition nicht

hinreichend substantiiert dargetan worden.

Eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz weiterer Schaden bestehe
nicht. Inshesondere seien der Klagerin keine Lizenzgebiihren oder sonstige
Verwertungserlése entgangen. Denn es stehe aufgrund des schriftlichen Gut-
achtens des gerichtlichen Sachverstandigen und dessen Ausfihrungen in der
mindlichen Verhandlung zur Uberzeugung des Gerichts fest, dass die durch
das Patent geschitzte Erfindung weder ausfiihrbar noch neu sei und das Pa-
tent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ware, wenn sich das Verfahren

nicht infolge seines Erldschens erledigt hatte.

II. Diese Beurteilung héalt, soweit sie angefochten wird, der revisions-

rechtlichen Nachprifung nicht stand.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, das vom Beklagten verschul-
dete vorzeitige Erléschen des Patents habe deshalb nicht zum Verlust von Li-
zenzgebuhren gefiihrt, weil das Patent andernfalls in dem anhangigen Ein-
spruchsverfahren zu widerrufen gewesen ware, ist in mehrfacher Hinsicht nicht

rechtsfehlerfrei.

a) Ohne Erfolg rugt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe
den entscheidungserheblichen Umstand Gbergangen, dass der Einspruch hatte
verworfen werden mussen, da er an das Patentgericht gerichtet und nicht beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei.
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aa) Zutreffend ist der Ausgangspunkt der Revision. Fir das am 9. Januar
2003 erteilte Patent und den am 7. April 2003 beim Patentgericht eingegange-
nen Einspruch galt § 147 PatG in der Fassung vom 19. Juli 2002. Nach
§ 147 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 PatG dieser Fassung hatte zwar das Patentgericht Gber
Einspriiche zu entscheiden, wenn die Einspruchsfrist wie hier nach dem
1. Januar 2002 begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 einge-
legt worden ist. Eingelegt werden musste der Einspruch aber nach § 147 Abs. 3
Satz 3 PatG beim Deutschen Patent- und Markenamt. Dies ist ausweislich des
Einspruchsschreibens, auf das das Berufungsurteil Bezug nimmt, nicht gesche-

hen.

bb) Wegen der Einreichung unmittelbar beim Patentgericht hatte der
Einspruch aber schon deshalb nicht als unzulassig verworfen werden dirfen,
weil die Einspruchsfrist bei Eingang des Einspruchs noch zwei Tage lief. Der
Einspruch hétte in dieser Zeit an das Patentamt weitergeleitet werden kénnen

und missen.

In Fallen offensichtlich fehlender eigener Zustandigkeit stellt es fir die
Funktionsfahigkeit des Gerichts keine Uberméalige Belastung dar, in Firsorge
fur die Verfahrensbeteiligten einen fehigeleiteten Schriftsatz im Rahmen des
Ublichen Geschéftsgangs an das zustandige Gericht weiterzuleiten (BVerfG,
NJW 2006, 1579). Ist eine Rechtsbehelfsschrift an das mit dem Ausgangs-
rechtsstreit befasste Gericht statt an das zustandige Rechtsmittelgericht gesen-
det worden, gebietet es die nachwirkende prozessuale Firsorgepflicht generell,
fristgebundene Schriftsétze fur das Rechtsmittelverfahren im Zuge des ordentli-
chen Geschiftsgangs an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten, da die Ermitt-
lung des richtigen Adressaten mit keinen Schwierigkeiten verbunden ist
(BVerfG, NJW 1995, 3173, 3175). Im Anschluss an diese verfassungsgerichtli-
che Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof eine Pflicht zur Weiterleitung
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insbesondere fur den Fall bejaht, dass Ausgangs- und Berufungsgericht Gber
eine gemeinsame Posteingangsstelle verfugen, sodass eine Weiterleitung im
normalen Geschéaftsgang unproblematisch méglich ist (BGH, Urteil vom 1. De-
zember 1997 - Il ZR 85/97, NJW 1998, 908).

Danach hatte es die prozessuale Fursorgepflicht im Streitfall geboten,
den Einspruch im normalen Geschéftsgang an das Patentamt weiterzuleiten.
Fir das Patentgericht wire aufgrund der durch die mit der Ubergangsregelung
des § 147 PatG geschaffenen Rechtslage zweifelsfrei erkennbar gewesen,
dass fur die Entgegennahme eines Einspruchs nach wie vor das Amt zustandig
war. Einer Ermittlung des fur die Entgegennahme der Einspruchsschrift zustan-
digen Adressaten hatte es nicht bedurft. Die Weiterleitung hatte die Ressourcen
des Patentgerichts auch deshalb nicht in unzumutbarer Weise belastet, weil die
Weiterleitung aufgrund der &rtlichen Néhe des Patentgerichts und des Patent-
amtes sowie des zwischen ihnen fur den Postverkehr eingerichteten Pendelver-
kehrs ohne weiteres noch innerhalb der verbleibenden Frist méglich gewesen

ware.

cc) Es kann deshalb offenbleiben, ob, wie die Revision meint, die sich
auf eine zu dieser Frage ergangene Entscheidung des Bundespatentgerichts
(Beschluss vom 15. September 2008 - 17 W (pat) 303/06, juris) beruft, eine Ein-

reichung beim Patentgericht zur Unzuldssigkeit eines Einspruchs gefuihrt hat.

b) Mit Erfolg greift die Revision die Annahme des Berufungsgerichts an,
das Patent sei zu widerrufen gewesen, weil die Erfindung mangels Neuheit
nicht patentfahig und ferner nicht so deutlich und vollstandig offenbart gewesen
sei, dass ein Fachmann sie habe ausfiihren kénnen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2
PatG).
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aa) Das Patent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Sanierung
des Landschaftswasserhaushalts in Gebieten, in denen der Braunkohletagebau

zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels geflhrt hat.

Wie die Beschreibung erlautert, liegen die Sohlen der nach Aufgabe des
Tagebaus entstehenden Seen, deren Uferbéschungen abgeflacht und durch
Verdichtung gegen Abrutschen gesichert werden mussen, in der Regel unter
dem Grundwasserspiegel der Umgebung. Die durch Eigenwasseraufgang ge-
fluteten Seen seien infolge der in den tertidren Sedimenten weit verbreiteten
Eisendisulfide, die bei Sauerstoffzutritt - mikrobiell katalysiert - zu Schwefelsau-
re oxidierten, in der Regel duRerst sauer und mit Schwermetallen kontaminiert.
Die gangigen Methoden zur Alkalisierung solcher Gewésser durch Kalk seien
aus verschiedenen Griinden problematisch. Die aus der Eisendisulfidoxidation
und dem Eintrag schwefelsaurer Sickerwasser in die Kippengrundwasserleiter
resultierenden Belastungen seien solange von wasserwirtschaftlicher Bedeu-
tung, wie sie nicht durch immobilisierende Prozesse, vorzugsweise durch Ei-
sen- und Schwefelreduktion sowie die Bildung von Eisensulfiden, kompensiert
werden kdnnten. Dies sei jedoch zumeist ein sehr langwieriger Prozess, bedingt
durch sehr niedrige pH-Werte, hohe Redoxpotentiale und sehr niedrige Le-

bendzellzahlen sulfatreduzierender Bakterien.

Als Aufgabe der Erfindung nennt die Beschreibung, eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Verfligung zu stellen, mit denen mdéglichst mit Beginn der Flu-
tung ein fur eine wasserwirtschaftliche Nutzung verwendbares Oberflachen-

wasser bereitgestellt wird.

Die "Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualitat fremdwassergeflu-
teter Restlochseen von Braunkohlentagebauen", die hierzu in Patentanspruch 1

vorgeschlagen wird, weist folgende Merkmale auf:
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1. Es ist eine Anzahl von Einrichtungen zum Eintrag von alkali-
schen Flussigkeiten in den Grundwasserbereich vorgesehen.
2. Die Einrichtungen sind
2.1 im Kippengelande (2) in Grundwasserflielrichtung (F)
vor dem zu schitzenden Gewasser (S) und
2.2 in einer quer zur GrundwasserflieRrichtung verlaufenden
Reihe angeordnet,
3. Die Einrichtungen
3.1 weisen im Bereich der Grundwasserschichten angeord-
nete Auslasséffnungen (41) auf und
3.2 haben einen Zulauf, der tiber eine Pumpe (3) und Rohr-
leitungen (4) mit einem Behalter (1) oder einer Lsestati-
on fir Kalkmilch verbunden ist.

Patentanspruch 5 lehrt, dass bei einer solchen Vorrichtung zusatzlich

4. durch den Eintrag von langsam I6éslichen Substanzen zur Neu-
tralisierung passive hydrogeochemische Barrieren im durch-
stréomten Untergrundquerschnitt angeordnet werden.

Nach Patentanspruch 6 kénnen die passiven Barrieren durch aktive aus

kontinuierlich arbeitenden Injektionseinrichtungen erganzt werden.

Die Patentanspriche 7 bis 10 geben den Gegenstand der vorangehen-
den Anspriche im Wesentlichen in Form eines entsprechenden Verfahrens
wieder. Patentanspruch 7 stellt demgeman ein "Verfahren zur Stabilisierung der
Wasserqualitat fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebau-

en" unter Schutz, das sich wie folgt gliedern lasst:

[a] Schwefel-saure Kippen-Grundwasser werden im angrenzen-
den Kippengelande (2) saniert.

[b] Hierzu wird quer zur Grundwasserflief3richtung (F) in ein fla-
chiges Volumen ein Neutralisationsmittel eingepresst,

[ba] das zur Immobilisierung von im Grundwasser vorhande-
nen und im Restlochsee schadigend wirkenden Sub-
stanzen geeignet ist,

[bb] in angemessener Menge

[bc] als wassrige Lésung oder Suspension.
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Patentanspruch 8 lehrt:

[c] Als Neutralisationsmittel werden kalziumhydroxid- und/oder
kalziumkarbonathaltige wassrige Lésungen oder Suspensio-
nen verwendet.

Patentanspruch 9 sieht vor:

[d] Die Einpressung der neutralisierenden Substanzen erfolgt
kontinuierlich Uber einen langeren Zeitraum bis zum Ab-
schluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewas-
serqualitat.

In Analogie zu den Patentanspriichen 5 und 6 gibt Patentanspruch 10

Folgendes an:

[e] Die neutralisierenden Substanzen werden als Depot einge-
presst, das dadurch angelegt wird, dass bei der Verdichtung
der abrutschgefahrdeten Zonen der spateren Uferbereiche
mittels Ritteldruckverdichtung Uber die verwendeten Ruttel-
lanzen Suspensionen von langsam ldslichen, zur Neutralisati-
on geeigneten Substanzen in die durchstromten Schichten
eingelagert werden.

Patentanspruch 11 lehrt schlieBlich, dass in Erganzung mindestens der
Verfahrensmerkmale a und b, gegebenenfalls aber auch der weiteren Verfah-
rensmerkmale ¢ bis e der Patentanspriche 8 bis 10 - sowohl bei der Eigenwas-
ser- als auch bei der Fremdwasserflutung - das Potential zur Sulfatreduzierung

verbessert wird:

[f] Nach Einstellung der fur die Sulfatreduktion erforderlichen Re-
doxpotentialbereiche werden die Kippengrundwasserleiter
Uber die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit sulfatredu-
zierenden Bakterien geimpft.

bb) Das Berufungsgericht hat die Erfindung als nicht ausfiihrbar offenbart
angesehen, weil sie voraussetze, dass eine ausreichende Menge organischer

Kohlenstoff als "chemischer Treibstoff' vorhanden sei, um das Ziel der kurzfris-
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tigen Stabilisierung der Wasserqualitat erreichen zu kénnen. Dies sei aber nach
den Ausfihrungen des Sachverstandigen nicht zwingend gewahrleistet, son-
dern hange von der Beschaffenheit des zu sanierenden Grundwassers ab. Zu-
dem sei nicht praktisch nachgewiesen und durch die Patentschrift nicht belegt,
sondern allenfalls theoretisch méglich, dass mit dem patentgeschitzten Verfah-
ren tatsdchlich eine Verbesserung der Wasserqualitat in einem kurzfristigen
Zeitraum erreicht werden kénne. Auf die Geschwindigkeit der Sulfatreaktion
durch den als vorhanden vorausgesetzten organischen Kohlenstoff werde nicht

eingegangen.

Diese Ausfuhrungen rechtfertigen die Annahme des Berufungsgerichts

nicht, die Erfindung sei nicht ausfiihrbar offenbart.

(1) Ob eine Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein
Fachmann sie ausfuhren kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob
dem Gegenstand eines Patents Patentfahigkeit zukommt (vgl. zur erfinderi-
schen Tatigkeit: BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/12, GRUR
2012, 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung Il). Die Priifung dieser Rechtsfrage darf
daher nicht einem gerichtlichen Sachverstandigen tberlassen werden (vgl. im
Hinblick auf die Auslegung eines Patentanspruchs: BGH, Urteil vom
11. Oktober 2005 - X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; Urteil vom
22. Dezember 2009 - X ZR 56/08, BGHZ 184, 49 - Kettenradanordnung Il). Die
Inanspruchnahme sachverstandiger Beratung kann vielmehr nur dazu dienen,
das Gericht in die Lage zu versetzen, den fir die Bejahung oder Verneinung der
Ausfuhrbarkeit malRgeblichen (technischen) Sachverhalt festzustellen und zu
verstehen. Welche Sachverhaltselemente insoweit von Bedeutung sind, hangt
davon ab, was Gegenstand der Patentanspriiche ist. Denn es ist die in den An-
spriichen in ihrer allgemeinsten Form umschriebene technische Lehre, welche

dem Fachmann in der Patentschrift so deutlich und so detailliert offenbart sein
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muss, wie er dies bendtigt, um mit Hilfe seiner als vorhanden vorausgesetzten
Fachkenntnisse diese technische Lehre der Erfindung zumindest auf einem
praktisch gangbaren Weg auszufiihren und hierdurch den technischen Erfolg
der Erfindung zu erzielen (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR
2010, 901, 903 - polymerisierbare Zementmischung). Die Ermittlung des Inhalts
der Patentanspriche ist ihrerseits Rechtserkenntnis, denn sie setzt voraus,
dass die Patentanspriiche unter Heranziehung der Beschreibung und der

Zeichnungen (§ 14 PatG) ausgelegt werden.

(2) Die Beurteilung der Ausfuhrbarkeit durch das Berufungsgericht leidet
zunachst daran, dass das Berufungsurteil sich nicht im Einzelnen mit dem Inhalt
der Patentanspriiche und der Beschreibung befasst und nicht ermittelt, was
hiernach Gegenstand des Patents ist. Das Berufungsgericht unterscheidet auch
nicht zwischen der Lehre der Verfahrens- und der Sachanspriiche des Patents.
Schon weil dem Berufungsurteil damit nicht zu entnehmen ist, was der Fach-
mann Uberhaupt ausfihren muss, um den Gegenstand eines der Sachanspru-
che herzustellen oder ein Verfahren anzuwenden, das in Patentanspruch 7 oder
einem der ihm nachgeordneten weiteren Patentanspriiche unter Schutz gestellt
ist, fehlt den Ausfihrungen des Berufungsgerichts zu den nicht nachgewiese-
nen und ungepriften Voraussetzungen der "fir die Ausflihrung des Patents er-
forderlichen komplizierten chemischen Reaktionen" der unerlassliche Bezugs-

punkt.

(3) Das Berufungsgericht beachtet auch nicht, dass die Ausfuhrbarkeit
der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre nicht mit der
Erreichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden darf, die dieser Lehre in
der Beschreibung zugeschrieben werden. Kann ein solcher Vorteil - grundsatz-
lich oder unter den in der Praxis zu erwartenden Bedingungen - nicht erreicht

werden, bedeutet dies jedenfalls nicht notwendigerweise, dass die technische
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Lehre der Erfindung nicht ausfiihrbar offenbart ist. Dies ist sie vielmehr grund-
satzlich bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in der
Lage ist, den in den Sachanspriichen beschriebenen Gegenstand herzustellen
und diejenigen Verfahrensschritte auszufiihren, die in den Verfahrensanspri-
chen bezeichnet sind (BGH, Beschluss vom 28. April 1999 - X ZB 12/98, GRUR
1999, 920, 922 - Flachenschleifmaschine). Ergibt die Auslegung des Patentan-
spruchs, dass eine bestimmte Wirkung nicht nur ein Vorteil ist, der der Befol-
gung der technischen Lehre der Erfindung zugeschrieben wird, sondern not-
wendiger Bestandteil dieser Lehre ist und deshalb erzielt werden muss, soll die
Erfindung als ausgefiihrt gelten, kann es gleichwohl geniigen, wenn die Wir-
kung nur in geringem Male oder nur unter bestimmten Bedingungen eintritt,
sofern der erzielbare Erfolg noch praktisch erheblich ist. Nur wenn sich aus der
Auslegung des Patentanspruchs auch ein oberhalb dieser Untergrenze prakti-
scher Relevanz angesiedeltes qualitatives oder quantitatives Minimum ergibt,

kann dieses den Malstab fir die Priifung auf Ausfiihrbarkeit bilden.

(a) Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung der Ausflhrbarkeit im
Wesentlichen darauf gestutzt, dass es ohne Prifung ihrer patentrechtlichen Er-
heblichkeit der Einschatzung des gerichtlichen Sachverstandigen gefolgt ist.
Dieser hat - aus wissenschaftlicher Sicht - an der Beschreibung des Ausfih-
rungsbeispiels 1 Anstol3 genommen. Dort wird ausgefiihrt, die Kalkmilchgabe
fuhre zunachst zur Neutralisierung von Schwefelsaure unter Gipsbildung. Uber-
schissiger Kalk werde in den grundwasserabstromigen Bereich verlagert und
allmahlich stiege auch hier der pH-Wert. Nach einer gewissen Zeit wirden sich
die fir die mikrobiell katalysierte Reduktion von drei- zu zweiwertigem Eisen
und in der Folge sukzessiv von Sulfaten zu Schwefelwasserstoff notwendigen
Redoxpotentiale einstellen, und es komme zur Sulfidbildung. Diese Redukti-
onsprozesse wurden durch Bakterien vermittelt, die nahezu ubiquitéar seien und

sich vermehrten, sobald sich fir ihre Stoffwechselaktivitat geeignete Redoxpo-
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tentialbereiche eingestellt hatten. Das wichtigste Reduktionsmittel sei dabei "der
in tertiaren Aquiferen reichlich vorhandene organische Kohlenstoff'. Der Sach-
verstéandige hat zum einen eine quantitative Beschreibung der Wirkungen der
Erfindung vermisst und beanstandet, dass die sich aus hydrogeochemischen
Wirkprinzipien ergebenden Reaktionen und deren Auswirkungen lediglich pos-
tuliert oder rein qualitativ hergeleitet wirden. Von zentraler Bedeutung sei, ob
die Erfindung einen Antrieb bereitstelle, der es ermdgliche, dass die zum Ziel
des Verfahrens filhrenden Reduktionsprozesse wie die Reduktion von Sulfat-
schwefel zu Sulfid- bzw. Disulfid-Schwefel mit einem bestimmten notwendigen
Umsatz ablaufen kénnten. Dies sei nicht der Fall; vielmehr gehe das Patent un-
gepruft davon aus, dass der organische Kohlenstoff als wichtigstes Redukti-
onsmittel in ausreichender Menge verfugbar sei und auch tatsachlich umgesetzt
werde. Dass fur die Praxis ausreichende Stoffumsétze in angemessener Zeit

erreicht warden, sei unbelegt.

(b) Eine tragfahige Verbindung zwischen dieser wissenschaftlichen Be-
urteilung durch den Sachverstandigen und der Frage der Ausfiihrbarkeit der
technischen Lehren, die die verschiedenen Anspriche des Patents unter
Schutz stellen, wird vom Berufungsgericht nicht hergestellt. Ein Zusammenhang
mit den Sachanspriichen ist in keiner Weise erkennbar, und auch ein Zusam-
menhang mit den Verfahrensmerkmalen a bis e wird vom Berufungsgericht

nicht hergestellt.

(c) Was das in Patentanspruch 11 dem geschitzten Verfahren hinzuge-
fugte Merkmal f anbelangt, betreffen die Ausfuhrungen des gerichtlichen Sach-
verstandigen die dort so bezeichnete "Einstellung der fur die Sulfatreduktion
erforderlichen Redoxpotentialbereiche", nach der die (zusatzliche) Impfung mit
sulfatreduzierenden Bakterien erfolgen soll. Das Berufungsgericht hat nicht ge-

pruft, was aus der Sicht des von der Patentschrift angesprochenen Fachmanns
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(den das Berufungsgericht gleichfalls nicht bestimmt hat) unter dieser "Einstel-
lung" zu verstehen ist und welche Bedeutung ihr im Zusammenhang der Lehre
des Patentanspruchs 11 zukommt. Ausfihrungsbeispiel 1 geht, wie bereits er-
wahnt, davon aus, dass die notwendigen Redoxpotentiale sich "nach einer ge-
wissen Zeit" wirden eingestellt haben und der als Reaktionsmittel bendtigte
organische Kohlenstoff "reichlich" vorhanden sei. Es geht insoweit von dem
Vorhandensein von Bedingungen aus, unter denen die Impfung sinnvoll ist, um
den Reduktionsprozess zu katalysieren. Die vom Berufungsgericht in Bezug
genommenen Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen schlieBen
schon nicht aus, dass diese Voraussetzungen jedenfalls in bestimmten, prak-
tisch relevanten Fallen gegeben sein kénnen, wenn es in seinem Gutachten
hei3t, dass die Funktionsfahigkeit des Verfahrens im Wesentlichen von den
geologisch, also von der Natur, bestimmten und technisch durch den Braunkoh-
leabbau modifizierten Eigenschaften eines zu sanierenden Kippengrundwasser-
leiters abhénge. Daruber hinaus schlief3t jedenfalls der Wortlaut des Patentan-
spruchs 11 es nicht aus, die notwendigen Vorbedingungen der Impfung - etwa

bei einem Mangel an organischem Kohlenstoff - zu modifizieren.

cc) Auch die Verneinung der Patentfahigkeit des Gegenstands der Erfin-
dung ist rechtsfehlerhaft. Das Berufungsgericht hat sie mit der pauschalen Be-
grindung verneint, nach den in sich stimmigen Ausfihrungen des Sachver-
standigen sei die Neuheit zu verneinen, weil das in der Patentschrift dargestell-
te Verfahren und die ihm zugrunde liegenden Wirkprinzipien bereits aus For-
schung, Lehre und wasserwirtschaftlicher Praxis bekannt seien. Ahnliche Pro-
jekte seien im Zusammenhang mit Untersuchungen von Abraumkippen im rhei-
nischen Braunkohlerevier durchgefiihrt worden. Die betreffenden Verfahren
setzten ebenso wie das von der Klagerin entwickelte dem Prinzip nach Injekti-
onsbrunnen ein, uber die mittels Pumpen und Rohrleitungen wassrige Lésun-

gen mit hydrogeochemisch reaktiven Stoffen in einen Grundwasserleiter einge-
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leitet wiirden. Hierbei werde das gleiche Wirkprinzip genutzt, jedoch seien diese
Verfahren nicht vom ausreichenden Vorhandensein der nach dem Patent erfor-

derlichen reaktiven Stoffe abhéngig.

Diese Ausfuhrungen lassen wiederum die erforderliche Differenzierung
zwischen den verschiedenen Patentansprichen, insbesondere auch zwischen
Sach- und Verfahrensanspriichen vermissen. Vor allem aber fehlt es an einer
Prufung, fir welche Patentanspriiche gesagt werden kann, dass ein Gegen-
stand mit allen seinen Merkmalen in einer einzelnen konkreten Entgegenhal-
tung - sei es eine vorveroffentlichte Druckschrift, sei es eine offenkundige Vor-
benutzung - vor dem 7. September 2000, dem Anmeldetag des Patents, der
Offentlichkeit in einer Weise zuganglich gemacht worden ist, die die Gesamtheit
der erfinderischen Lehre fir einen Fachmann unmittelbar und eindeutig offen-
bart hat. Die Aussage des Sachverstandigen, ihm seien "alle Verfahren" be-
kannt gewesen, reicht dafiir nicht aus, da dies weder eine Uberpriifung noch
eine Zuordnung zu einem bestimmten vorbekannten Stand der Technik ermég-
licht. Zudem lassen die Ausflihrungen des Berufungsgerichts besorgen, dass es
nicht ausreichend zwischen der Prifung auf Neuheit nach § 3 PatG und derje-
nigen auf erfinderische Tatigkeit nach § 4 PatG unterschieden hat. Denn es
verneint die Neuheit unter Berufung auf dem Sachversténdigen bekannte "ahn-
liche" Verfahren und hat dem Sachverstandigen in seinem Beweisbeschluss
aufgegeben, sich dazu zu aufiern, ob die Erfindung "bekannte Verfahren zur

Grundwassersanierung lediglich vereinige".

Ill. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben, und die Sache ist zur
erneuten Prifung, ob und gegebenenfalls inwieweit das Patent im Einspruchs-
verfahren zu widerrufen gewesen waére, an das Berufungsgericht zuriickzuver-

weisen, das den Parteien Gelegenheit zu geben haben wird, erganzend zur
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Ausfuhrbarkeit und zur Patentfahigkeit der Gegenstande der einzelnen Pa-

tentanspriiche vorzutragen. Dazu weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Soweit es auf die Ausfuhrbarkeit der Erfindung insgesamt oder der
technischen Lehre einzelner Anspriiche des Patents ankommen und sich weder
die Ausfuhrbarkeit noch fehlende Ausfuhrbarkeit feststellen lassen sollten, gin-
ge dies zu Lasten des Beklagten. Die Beweislast fur die mangelnde Ausflhr-
barkeit trifft im Patentnichtigkeitsverfahren den Klager (BGH, Urteil vom
11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, 903 - polymerisierbare Zement-
mischung), und auch im Einspruchsverfahren liegt die materielle Beweislast
beim Einsprechenden, da das Patent nur dann widerrufen werden darf, wenn
feststeht, dass es zu Unrecht erteilt worden ist. Es obliegt daher entgegen der
Auffassung des Berufungsgerichts im Haftungsprozess dem Beklagten, die
mangelnde Ausfuhrbarkeit der patentierten Lehre darzutun und zu beweisen, da
er sich auf diesen ihm gunstigen Umstand beruft (BGH, Urteil vom 22. Juni
1959 -1l ZR 52/58, BGHZ 30, 226, 232; Urteil vom 14. November 1978
-VIZR 112/77, BGHZ 72, 328, 330; Urteil vom 6. Mai 2004 -1X ZR 211/00,
NJW-RR 2004, 1649).

2. Weiter wird das Berufungsgericht dem Beklagten Gelegenheit zu ge-
ben haben, denjenigen Sachverhalt vorzutragen, aus dem sich ergeben soll,
dass die im Patent unter Schutz gestellte Lehre nicht patentfahig ist. Zwar ist
es, wie ausgefuhrt, eine Rechtsfrage, ob der Gegenstand eines Patents patent-
fahig ist. Ihre Beantwortung setzt jedoch Feststellungen dazu voraus, was am
Prioritatstag Stand der Technik gewesen ist und auf welche technischen Er-
kenntnisse oder Fahigkeiten der Fachmann zurtickgreifen konnte, der eine im
Stand der Technik bekannte technische Lésung weiterentwickeln wollte. Diese
Sachverhaltselemente hat der Beklagte darzulegen, da er, wie bei der Ausfuhr-

barkeit der Erfindung, die tatsachlichen Voraussetzungen eines Widerrufs des
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Patents wegen fehlender Patentfahigkeit seines Gegenstands darzutun hat.
Hierzu wird im Einzelnen aufzuzeigen sein, inwiefern die im Einspruch eher
kursorisch behandelten, vornehmlich aus Patentverdffentlichungen bestehen-
den Entgegenhaltungen es gerechtfertigt hatten, das der Klagerin erteilte Patent
ganz oder teilweise zu widerrufen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 2. Dezember
2014 - X ZR 151/12, juris - Zwangsmischer).

3. Bei der Prifung dieses Vortrags wird sich das Berufungsgericht zu-
nachst den Sinngehalt der in den einzelnen Patentanspriiche unter Schutz ge-
stellten Lehre zu erschlieRen und sodann zu untersuchen haben, ob sie in ihrer
Gesamtheit durch eine der in der Einspruchsschrift angefuhrten Entgegenhal-
tungen neuheitsschadlich getroffen wird. Es wird dabei zu beachten haben,
dass die Neuheit nur verneint werden kann, wenn einer einzigen Entgegenhal-
tung samtliche Merkmale des Patentanspruchs zu entnehmen sind. MaRgeblich
ist dabei der Sinngehalt der Verdffentlichung, d.h. diejenige technische Informa-
tion, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund sei-
nes Fachwissens entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07,
BGHZ 179, 168 - Olanzapin; Urteil vom 18. Marz 2014 - X ZR 77/12, GRUR
2014, 758 Rn. 39 - Proteintrennung).

4. Sollte die Lehre des Patents oder einzelner seiner Anspriiche sich
nicht unmittelbar und eindeutig aus einer einzelnen zum Stand der Technik zah-
lenden Schrift oder einer offenkundigen Vorbenutzung ergeben, wird das Beru-
fungsgericht zu beurteilen haben, ob die Lehre fir den angesprochenen Fach-
mann durch den vom Beklagten vorgetragenen und gegebenenfalls bewiese-
nen Stand der Technik nahegelegt war. Insoweit wird es insbesondere darauf
ankommen, ob der Fachmann Veranlassung hatte, die im Stand der Technik
bekannten Elemente der erfindungsgemalen Lehre in einer Weise zu verarbei-

ten und gegebenenfalls mit Hilfe seines Fachwissens abzuandern oder weiter-
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zuentwickeln, dass sich hieraus der Gegenstand der Erfindung ergab (s. etwa
BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 16
- Installiereinrichtung I, auch mit weiteren Erlauterungen zur Prifung der erfin-

derischen Tatigkeit).

5. Sollte sich ergeben, dass das Patent im Einspruchsverfahren nur be-
schrankt aufrechtzuerhalten gewesen ware, wird das Berufungsgericht zu prii-
fen haben, welche Verwertungsmdéglichkeiten fiir das Patent bei dieser Sachla-

ge voraussichtlich bestanden héatten.

6. Sollte sich das Klagebegehren hiernach als mit der Hauptbegriin-
dung nicht gerechtfertigt erweisen, wird das Berufungsgericht zu beachten ha-
ben, dass der Klagerin der nunmehr nur noch fur diesen Fall begehrte Ersatz
eines weiteren Schadens durch nutzlose Aufwendungen fiir die Erprobung der
Erfindung nicht mit der Begriundung versagt werden kann, die Klagerin habe

einen solchen weitergehenden Schaden nicht substantiiert dargetan.

Denn nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(s. nur BGH, Urteil vom 29. Februar 2012 - VIII ZR 155/11, NJW 2012, 1647
Rn. 16) genigt eine Partei ihrer Darlegungslast bereits dann, wenn sie Tatsa-
chen vortragt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das gel-
tend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Ge-
nigt das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die Substantiierung, so
kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen nicht verlangt werden. Aus den von
der Revisionsbegriindung in Bezug genommenen Schriftsdtzen und deren An-
lagen ist eine detaillierte Auflistung der Personalkosten ersichtlich, die die Kla-
gerin als frustrierte Entwicklungskosten geltend macht. Folglich darf der Vortrag
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nicht als unsubstantiiert behandelt werden. Soweit eine Aufklarung des Perso-
nalaufwands nicht oder nicht vollstandig mdéglich sein sollte, ware gegebenen-

falls ein Mindestschaden zu schatzen.

Meier-Beck Richter Dr. Grabinski ist erkrankt Bacher
und kann deshalb nicht unter-
schreiben.

Meier-Beck

Hoffmann Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG Cottbus, Entscheidung vom 25.02.2009 - 4 O 328/06 -
OLG Brandenburg, Entscheidung vom 23.04.2013 - 6 U 35/09 -
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