BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 110/19
vom
1. Dezember 2020

in dem Rechtsstreit

ECLI:DE:BGH:2020:011220BXZR110.19.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. Dezember 2020 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und

Dr. Deichfuld sowie die Richterin Dr. Marx
beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klagerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 23. Okto-
ber 2019 aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch tber
die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens, an das Be-

rufungsgericht zurickverwiesen.

Der Gegenstandswert fir das Beschwerdeverfahren betragt
100.000 Euro.



Grinde:

l. Die Klagerin macht als Inhaberin einer ausschliel3lichen Lizenz ge-
gen die Beklagten Anspriiche wegen Verletzung des europaischen Patents
596 939 (Klagepatents) geltend.

Das Klagepatent betrifft ein Luftkappensystem fir eine Farbspritzpistole.
Die Beklagten zu 2 und 3 bieten in Deutschland ein Farbspriihsystem an, das sie

von der Beklagten zu 1 beziehen.

Das Berufungsgericht hat zunachst Anspriiche der Klagerin mangels Ver-
letzung des Klagepatents verneint. Auf die Revision der Klagerin hat der Senat
diese Entscheidung aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zurtickverwiesen (BGH, Urteil vom 13. Okto-
ber 2015 - X ZR 74/14, GRUR 2016, 169 - Luftkappensystem).

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klagerin erneut zuriickgewie-
sen und die Revision nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulas-

sungsbeschwerde der Klagerin, der die Beklagten entgegentreten.

Il. Zur Begrindung seiner Entscheidung hat das Berufungsgericht
- soweit im Beschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen Folgendes

ausgefuhrt:

Die angegriffene Ausfiihrungsform mache zwar nach der Auslegung des
Patentanspruchs 1 durch den Bundesgerichtshof, an die das Berufungsgericht

gebunden sei, von samtlichen Merkmalen wortsinngemafen Gebrauch.

Die Klagerin sei aber nicht aktivlegitimiert. In erster Instanz habe die Kla-
gerin vorgetragen, ihr sei bereits in den 1990er Jahren eine ausschlief3liche Li-
zenz am Klagepatent eingeraumt worden. Nachdem die Klagerin jedoch erst seit
2000 bestehe, konne dieser Vortrag ihre Aktivlegitimation nicht begriinden. Die

Klagerin habe diesen Vortrag aufgegeben.
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In zweiter Instanz habe die Klagerin vorgetragen, sie habe die Stellung
einer ausschlief3lichen Lizenznehmerin dadurch erlangt, dass sie im Jahr 2000
das Geschaft eines anderen zum Konzern gehdrenden Unternehmens tibernom-
men habe und in diesem Zusammenhang mit Zustimmung der Patentinhaberin
in den zuvor mit diesem bestehenden Lizenzvertrag eingetreten sei. Dieser Vor-
trag sei neu. Er kénne nicht lediglich als Korrektur ihres erstinstanzlichen Vor-
bringens verstanden werden. Die Voraussetzungen fir eine Zulassung dieses

neuen Vorbringens nach 8 531 Abs. 2 ZPO lagen nicht vor.

Il Die Nichtzulassungsbeschwerde hat Erfolg. Das Berufungsgericht
hat den Anspruch der Klagerin auf rechtliches Gehor in entscheidungserheblicher
Weise verletzt, in dem es das Vorbringen der Klagerin zum Erwerb einer aus-
schlie3lichen Lizenz im Berufungsrechtszug als verspatet zurtickgewiesen hat.
Zur Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens macht der Senat von der
Moglichkeit des 8 544 Abs. 9 ZPO Gebrauch.

1. Nach standiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
und des Bundesgerichtshofs liegt ein Gehdrsverstol3 vor, wenn der Tatrichter An-
griffs- oder Verteidigungsmittel einer Partei in offenkundig fehlerhafter Anwen-
dung einer Préklusionsvorschrift nicht bertcksichtigt (z.B. BGH, Beschluss vom
16. Mai 2017 - VI ZR 89/16, NJW-RR 2017, 1018 Rn. 8 mwN).

So liegt es hier. Die Voraussetzungen fir die Zurtickweisung des Vorbrin-
gens der Klagerin zur Erlangung einer ausschlief3lichen Lizenz nach 8§ 531 Abs. 2
ZPO lagen offenkundig nicht vor.

a) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind im Berufungsverfahren
nur unter den Voraussetzungen des 8 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Ein Vorbrin-
gen ist jedoch dann nicht neu im Sinne dieser Vorschrift, wenn ein bereits schlis-
siges Vorbringen aus erster Instanz im Berufungsverfahren durch weitere Tatsa-
chenbehauptungen konkretisiert, verdeutlicht oder erlautert wird (st. Rspr., z.B.
BGH, Beschluss vom 19. Marz 2019 - XI ZR 9/18, NJW 2019, 2080 Rn. 20).
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b) Die Nichtzulassungsbeschwerde macht zu Recht geltend, dass die
Klagerin das Zustandekommen eines Vertrags, mit dem ihr von der Patentinha-
berin eine ausschlielliche Lizenz am Klagepatent fur das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland eingerdumt wurde, im ersten Rechtszug schliissig vorgetra-
gen hat.

aa) Die Klagerin hat im ersten Rechtszug unter Bezugnahme auf die als
Anlage K17 in Kopie vorgelegte "Lizenzbestéatigung" vom 27. April 2012 vorge-
tragen, die Inhaberin des Klagepatents habe ihr vor dem Jahr 2005 - und damit
vor dem Zeitpunkt, ab welchem die Klagerin Schadensersatz und Auskunft for-
dert - eine ausschlie3liche Lizenz am Klagepatent fir das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland erteilt. Aufgrund dessen sei sie berechtigt, Anspriiche wegen
Patentverletzung in diesem Gebiet im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

geltend zu machen.

Damit hat die Klagerin den Abschluss eines ausschlie3lichen Lizenzver-

trags zwischen der Patentinhaberin und ihr schliissig dargetan.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Vortrag
schlissig und ausreichend substantiiert, wenn die vorgetragenen Tatsachen in
Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht
oder die beanspruchte Rechtsposition zu begrinden. Dies trifft auf das genannte
Vorbringen der Klagerin zu. Wurde ihr bereits vor dem Jahr 2005 fir das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland von der Patentinhaberin eine ausschlief3liche
Lizenz eingeraumt, war sie aus origindrem Recht aktivlegitimiert (vgl. BGH, Urteil
vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 94 = GRUR 2004, 758, juris Rn. 62
- Flugelradzéahler; Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 =
GRUR 2008, 896 Rn. 35 - Tintenpatrone ).

bb) Die Schlussigkeit dieses Vorbringens ist bis zum Zeitpunkt der letz-

ten mandlichen Verhandlung erster Instanz nicht entfallen.
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Nachdem die Beklagte den Abschluss eines Lizenzvertrags bestritten
hatte, hat die Klagerin am Tag vor dem Termin zur mundlichen Verhandlung
einen auf den 23. Juli 2012 datierten Lizenzvertrag in Kopie vorgelegt (Anlage

K23), ohne dessen Inhalt zu erlautern.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts stand der Inhalt dieses
Vertrags mit dem bislang im ersten Rechtszug erfolgten Vorbringen der Klagerin
und der "Lizenzbestatigung" in den wesentlichen Punkten nicht in Widerspruch.
Seine Vorlage konnte dahin verstanden werden, dass die Klagerin an ihrem Vor-
trag festhielt, wonach ihr schon seit geraumer Zeit, jedenfalls vor 2005, aufgrund
einer vertraglichen Absprache mit der zum gleichen Konzern gehérenden Patent-
inhaberin ein ausschlielliches Nutzungsrecht an der durch das Klagepatent ge-

schitzten technischen Lehre zustand.

Das Berufungsgericht hat seine Auffassung, dieses Vorbringen der Klage-
rin sei unzutreffend und von ihr aufgegeben worden, malRgeblich darauf gestutzt,
dass es in der Prdambel des Vertrags gemaf Anlage K23 heif3t, mit diesem Ver-
trag solle ein bereits seit Anfang der 1990er Jahre bestehendes Lizenzverhaltnis
zwischen den Parteien bestatigt werden, die Klagerin aber erst im Jahr 2000 ge-
grundet wurde. Der Zeitpunkt der Grindung der Klagerin wurde jedoch erst nach
dem Schluss der mindlichen Verhandlung von der Beklagten in den Rechtsstreit
eingefuhrt. Er hatte damit fur die Beurteilung der Schlussigkeit des Vortrags der

Klagerin im ersten Rechtszug aul3er Betracht zu bleiben.

C) Trat damit erst nach dem Schluss der mindlichen Verhandlung eine
Unklarheit auf, die sich daraus ergab, dass die Klagerin erst im Jahr 2000 ge-
grindet wurde, in der Praambel des Vertrags gemalRl Anlage K23 jedoch von
einem seit Anfang der 1990er Jahre bestehenden Lizenzverhaltnis zwischen den
Parteien die Rede ist, durfte es der Klagerin nicht verwehrt werden, hierzu weiter

vorzutragen.

Die Klagerin hat im Berufungsrechtszug hierzu ausgefihrt, sie habe eine

ausschlief3liche Lizenz dadurch erlangt, dass sie nach ihrer Grindung im Jahr
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2000 das Geschaft eines verbundenen Unternehmens Gbernommen habe und in
diesem Zusammenhang mit Zustimmung der Patentinhaberin in einen bereits be-

stehenden Lizenzvertrag eingetreten sei.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts war dieser Vortrag nicht
neu im Sinne von 8 531 Abs. 2 ZPO, sondern diente der Erlauterung eines
schlissigen Vorbringens aus erster Instanz. Auf die Frage, ob es auf Nachlassig-
keit beruht, dass die Klagerin das Zustandekommen des behaupteten Lizenzver-
trags nicht bereits im ersten Rechtszug zutreffend dargestellt hat, kommt es in-

soweit nicht an.

2. Der in der Zurickweisung dieses Sachvortrags der Klagerin lie-
gende Gehdorsverstold ist entscheidungserheblich. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass das Berufungsgericht bei Beriicksichtigung dieses Vorbringens zu
dem Ergebnis gelangt ware, dass das Vorbringen der Klagerin zutrifft.

Treffen die Erlauterungen der Klagerin zu, kann die Angabe in der Praam-
bel des Vertrags gemalR Anlage K23, wonach der Lizenzvertrag bereits Anfang
der 1990er Jahre zwischen der Patentinhaberin und der Klagerin geschlossen
wurde, zwar nicht beim Wort genommen werden. Die Prdambel enthalt jedoch
keine Regelung, sondern informiert lediglich tber den Hintergrund der Erklarun-
gen, die die Vertragsparteien abgeben wollten. Danach kommt in Betracht, dass
der Lizenzvertrag mundlich mit einem weiteren verbundenen Unternehmen ge-

schlossen wurde, das damals ebenso firmierte wie spater die Klagerin.
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Einer entsprechenden Deutung der Praambel stiinde auch nicht zwingend
entgegen, dass ein vor dem 1. Januar 1999 geschlossener ausschlief3licher Li-
zenzvertrag nach der damaligen Fassung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen der Schriftform bedurfte. Insoweit ist in Betracht zu ziehen, dass
der Vertrag nach dem Wegfall des Schriftformerfordernisses durch weiteren Voll-
zug bestatigt wurde (BGH, Urteil vom 2. Februar 1999 - KZR 51/97, WRP 1999,
542, 543 - Coverdisk).

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichful? Marx

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 17.08.2012 - 2 O 33/12 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 23.10.2019 - 6 U 92/12 -



