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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die miindliche Verhandlung vom 11. Mdrz 1980 durch
die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse
und von Albert

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerin wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 22. Februar 1979
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch liber die Kosten der

Revision, an das Berufungsgericht zurick-
verwlesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Beide Parteien fertigen und vertreiben Mischvorrich-
tungen flir die Herstellung von Mehrkomponenten-Kunststoffen.
Die Kldgerin ist Inhaberin des Patents 2 007 935, dem das
Gebrauchsmuster 7 006 182 entspricht, und des Patents
2 117 533, das als Zusatzpatent zu dem erstgenannten
Patent erteilt ist und dem das Gebrauchsmuster 7 113 860
entspricht.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Das Patent 2 007 935 (Hauptpatent) und das Gebrauchs-
muster 7 006 182 wurden am 20. Februar 1970 angemeldet; die
Patentanmeldung wurde am 9. September 1971 offengelegt und
am 9. Oktober 1975 aufgrund des Beschlusses des Bundespatent-
gerichts vom 18. April 1975 bekanntgemacht, nachdem die Anmel-
dung zundchst durch BeschluB8 des Patentamts vom 9. Juli 1973
zuriickgewiesen worden war. Die Eintragung des Gebrauchs-
musters 7 006 182 erfolgte am 29. Oktober 1970. Das Ge-
brauchsmuster ist durch einen zundchst nicht rechtskrdfti-
gen BeschluB des Patentamts vom 25. Oktober 1973 auf Antrag
der Rechtsvorgdngerin der Beklagten teilweise geldscht wor-

den.

Der Anspruch des Patents 2 007 935 lautet wie folgt:

"VWorrichtung zum Erzeugen eines vorzugsweise chemisch
reaktionsfidhigen Gemisches aus mindestens zwei Kunst-
stoffkomponenten, mit einer Mischkammer, die Eintritts-
6ffnungen fir die einzelnen Kunststoffkomponenten und
eine Austrittstéffnung fiir das Kunststoffkomponenten-
Gemisch besitzt, sowie mit einem in der Mischkammer
angeordneten Steuerorgan, das aus einer die Eintritts-
6ffnungen offenlassenden Stellung bis in den Bereich
der Austrittstffnung, dabei die Eintrittsbffnungen
gegeniiber der Mischkammer gleichzeitig absperrend,

hin und her bewegbar ist, dadurch g e -
kennzeichnet, daB am Steuerorgan (19)

an sich bekannte Uberstrtmkandle (14) vorgesehen

sind, durch die die Eintrittsdffnungen (9) zeit-
synchron mit ihrem AbschluB von der Mischkammer (2)
mit Riickfiihrleitungen (16) verbindbar sind."
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Bei der Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels der
Erfindung heift es in der Spalte 4 der Beschreibung:

"Zum Verhindern eines Leckflusses einer Komponente
von einer Eintritts6ffnung (9) zur anderen sind
zwischen den Uberstrotmkanilen (14) zu diesen parallele
Dichtrillen (17) vorgesehen, die endseitig von um-
laufenden Dichtrillen (18) abgeschlossen sind. In

den Dichtrillen (17, 18) sammelt sich als Dicht-
material dienendes ausgehédrtetes Komponentengemisch
an." (z. 2 - 8).

Die Dichtrillen 17 und 18 sind in der Patentzeichnung
dargestellt. Der zitierte erste Satz befindet sich auch auf
Selite 10 der Offenlegungsschrift 2 007 935 und auf Seite 10
der Unterlagen des Gebrauchsmusters 7 006 182, deren Figur 1

insoweit mit der Patentzeichnung ilibereinstimmt.

Das Patent 2 117 533 (Klagepatent) und das Gebrauchs-
muster 7 113 860 wurden am 10. April 1971 angemeldet; die
Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 19. Oktober 1972
und dessen Bekanntmachung am 8. April 1976. Die Eintragung
des Gebraucﬁsmusters erfolgte am 10. Februar 1972. Der An-
spruch 1 des Patents 2 117 533 enthdlt als Oberbegriff den
Wortlaut des Anspruchs des Hauptpatents; der kennzeichnende
Teil lautet:

"gekennzeichnet durch die Anordnung von L&ngs-
nuten (11 bzw. 17) zwischen den einzelnen Uber-
stromkandlen (7, 8 bzw. 20, 21) an der Innenwand
des Mischkammergehduses (2) oder an der Mantel-
fldche des Steuerschiebers (1 bzw. 16)."



Die Parteien stritten seit 1972 mit verschiedenen
Klagen vor dem Landgericht Miinchen I und in Verfahren vor
dem Patentamt und vor dem Bundespatentgericht um die Ver-
letzung und den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters 7 006 182
der Kldgerin und um die Verletzung und den Rechtsbestand des
Patents 1 282 522 der Firma Gusmer Coatings Inc., an dem
die Beklagte eine ausschlieBliche Lizenz besaB8. Die seiner-
zeit von der Kldgerin aus ihrem Gebrauchsmuster 7 006 182
angegriffene Mischvorrichtung der Beklagten wies unstreitig
keine auf dem Steuerschieber angebrachten Dichtnuten auf.

Zur Beilegung dieser Streitigkeiten schlossen die Par-
teien am 18. Februar/4. Miarz 1975 zwei Lizenzvertrdge, von
denen der die Patentanmeldung 2 007 935 und das Gebrauchs-
muster 7 006 182 betreffende unter anderem folgende Be-
stimmungen enthidlt: |

"ARTIKEL 1
I. Abgrenzung der Lizenz in technischer Hinsicht.

Die Lizenz erstreckt sich auf folgenden Gegenstand:

Vorrichtung zum Einleiten und Erzeugen eines vor-
zugsweise chemisch reaktionsfdhigen Gemisches aus
zwel oder mehr Kunststoffkomponenten in den Hohl-
raum einer Form, mit einer - Eintrittstéffnungen

fir die einzelnen Kunststoffkomponenten und eine
gemeinsame Austritts6ffnung zur Form aufweisenden -
Mischkammer, in der ein Steuerschieber angeordnet
ist, durch den das Zusammentreffen der aus den
einzelnen Eintrittsdffnungen zuflieBSenden Kunst-
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stoffkomponenten zeitsynchron aufsteuerbar sowie
unterbrechbar und der Zulauf jeder dieser Kompo-
nenten zur Austrittséffnung in der Unterbrechungs-
stellung absperrbar ist, wobei der Steuerschieber
die Eintrittstffnungen umgreifende Dichtfl&chen
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB der Steuer-
schieber mit Uberstrémkandlen oder Uberstrémnuten
versehen ist, die in der Unterbrechungsstellung
jede Eintrittstffnung flir eine Komponente mit
einer Riickfiihrleitung fiir diese verbinden.

Bei der vorstehend definierten Vorrichtung handelt es
8ich um die von den Parteien in der Praxis vertriebene
Vorrichtung zum GieBen von Polyurethan-Kunststoffen.

IXI. Art der Lizenz

Die Lizenz erstreckt sich auf die Herstellung, auf den
Gebrauch und auf den Verkauf der vorstehend definier-

ten Vorrichtungen.

LR I )

ARTIKEL 4
Verbesserungen und Anderungen des Lizenzgegenstandes.
Die Lizenz beschrédnkt sich auf den in Artikel 1 definier-
ten Gegenstand. Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet,

Anderungen und Verbesserungen dem Lizenznehmer mitzutei-
len oder ihm zur Verfigung zu stellen.



Die Beklagte fertigt und vertreibt Maschinen zur
Kunststoffverarbeitung, die eine (Misch)Vorrichtung auf-
weisen, bei der -~ nach ihrer Behauptung schon seit
Md&rz 1974 - (auch) Dichtnuten gemds dem Klagepatent
(Zusatzpatent) vorhanden sind.

Die Kldgerin sieht hierin ungeachtet des Lizenzvertrages
eine Verletzung ihres Patents 2 117 533 (Zusatzpatent) und
nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-
stellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch. Sie hat be-
hauptet, die Beklagte sei bereits am 24. Oktober 1973 von
ihr darauf aufmerksam gemacht worden, daB sie - die KI1l&-
gerin - ihr den Bau der Dichtnuten nicht gestatte; ihr sei
erst Anfang 1976 bekannt geworden, daB die Beklagte solche
verwende. Bei den Vertragsverhandlungen selbst sei - wie ein
Schreiben der Beklagten vom 28. Oktober 1976 ergebe - iiber

die Frage der Dichtnuten nicht gesprochen worden.

Die Beklagte verteidigt sich damit, daB sie aufgrund
des Lizenzvertrages iliber das Patent 2 007 935 zur Benutzung
auch der Dichtnuten nach dem Zusatzpatent berechtigt sei.
Sie sei bei AbschluB des Lizenzvertrages davon ausgegangen,
daB8 dieser ihr die Benutzung der seit 1974 von ihr verwen-

deten Dichtnuten gestatte.

Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung des
Klagepatents verurteilt. Das Oberlandesgericht hat auf die
Berufung der Beklagten dieses Urteil abgedndert und die
Klage abgewiesen.



A

Mit der Revision strebt die Kldgerin die Wiederher-
stellung des landgerichtlichen Urteils an. Die Beklagte be-

antragt die Zurlickweisung der Revision.

Wdhrend des Revisionsverfahrens ist die von der Beklag-
ten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage rechts-
krdftig abgewiesen worden (Urteil des Senats vom 13. Dezem-
ber 1979 - X ZR 78/78).

Entscheidungsgriinde

Die Revision fihrt zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Zuriickverweisung der Sache an das Berufungs-
gericht.

I.

Das Berufungsgericht h&dlt die Beklagte aufgrund des
Lizenzvertrages filir berechtigt, die beanstandete Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Klagepatents herzustellen und
zu vertreiben. Zur Begriindung hat es ausgefiihrt:

Der Gegenstand der Lizenz erstrecke sich auf die von
der Beklagten bei der beanstandeten Ausfiihrungsform verwen-
deten Lingsnuten, die zwischen den Uberstrdmkandlen auf
der Mantelfldche des Steuerschiebers angeordnet seien,
well es sich dabei um die in Art. 1 I des Lizenzvertrages
erwdhnten, die Eintrittsdffnungen umgreifenden Dichtfl&a-
chen am Steuerschieber handele. Die Beklagte habe bei Ver-
tragsabschlu8 die gewdhrte Lizenz in bezug auf die die



Eintrittsdffnungen umgreifenden Dichtfl&dchen nur so auf-
fassen k6nnen, daBf sie, wenn sie Lingsnuten am Steuerschie-
ber anbringe, von dem Merkmal "Dichtfldchen" im Sinne des
Lizenzvertrages Gebrauch mache. Die von ihr verwendeten
Lingsnuten seien an der Oberflidche des Steuerschiebers
zwischen den Uberstrtmkandlen angebracht, so dag8 sie der
Lbsung der Aufgabe dienten, durch eine Fldche im Sinne des
Erfindungsgedankens abzudichten. Das ergebe sich auch daraus,
daB8 in den dem Lizenzvertrag zugrunde liegenden Schutzrech-
ten, ndmlich in der Patentanmeldung P 2 007 935.0-16 und

in dem dieser entsprechenden Gebrauchsmuster 7 006 182 andere
Dichtungen, insbesondere Dichtfldchen, als die Ausfiihrungs-
form mit den zwischen den einzelnen UberstrOmkandlen an der
Mantelfldche des Steuerschiebers angeordneten Léngsnuten
nicht angesprochen seien. Dadurch, da8 der Beklagten Ende
1973 mitgeteilt worden sei, die Kldgerin sei nicht bereit,
den Bau von Dichtnuten zu gestatten, sei nicht bewiesen, das
dieser Wille bei AbschluBf des Lizenzvertrages am 18. Februar/
4, Mdrz 1975 fir die Beklagte erkennbar fortbestanden habe
und noch Gegenstand des Lizenzvertrages sein sollte. Ein
substantiierter Vortrag der Kldgerin, daB8 bei VertragsschluB
ein solcher Vorbehalt erkldrt worden sei, fehle. Ohne Bedeu-
tung filir die Auslegung des Lizenzvertrages sei ferner, wann
die Kldgerin erfahren habe, daB die Beklagte die beanstan-
dete Ausfilhrungsform erstmals gebaut und vertrieben habe.
Denn durch den Lizenzvertrag sei der Beklagten durch die
Worte "wobei der Steuerschieber die Eintrittséffnungen um-
greifende Dichtfl&dchen aufweist" gestattet worden, an der
Mantelfl&che des Steuerschiebers Ld&ngsnuten anzuordnen.

Ferner habe auch die Klidgerin zur Zeit des Vertrags-
abschlusses bereits Dichtrillen verwendet. Nach dem Schlu8-
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satz des Art. 1 I handele es sich bei dem lizenzierten
Gegenstand um eine Vorrichtung, die von der Kldgerin in der
Praxis vertrieben worden sei; eine solche habe auch die

Beklagte durch Einrdumung der Lizenz bauen diirfen.

Das Berufungsgericht hat schlieflich angenommen, der
Gegenstand der Lizenz betreffe die Erfindung, wie sie in
der gesamten Patentschrift und in den gesamten Unterlagen
des Gebrauchsmusters beschrieben sei, also unter Einbezie-
hung des darin erwdhnten Merkmals der Dichtnuten (Dicht~
rillen, Langsnuten); die Lizenz sei nicht auf den Wortlaut

des Anspruchs von Patent oder Gebrauchsmuster beschrénkt.

IT.

Die Revision richtet gegen das Berufungsurteil An-
griffe aus sachlichem Recht und riigt ferner die Verletzung
der §§ 282, 286 ZPO. Diesen Angriffen hdlt das angefochtene
Urteil nicht stand. Die Auslequng des Lizenzvertrages durch
das Berufungsgericht ist teilweise wvon Rechtsfehlern beein-
flugt. Das Berufungsgericht hat auBerdem wesentliche Um-

stidnde auBer acht gelassen.

1. Soweit das Berufungsgericht bei der Auslegung der
Vertragsbestimmung des Art. 1 I die Begriffe "Dichtfl&dchen"
und "Dichtnuten" unter technischen Gesichtspunkten in ihrer
Bedeutung als Merkmale der Lehren von Klage~ und Hauptpatent
gleichgesetzt und damit die gewdhrte Lizenz auch auf die von
der Beklagten verwendeten Ld&ngsnuten erstreckt hat, die
"zwischen den Uberstrtmkandlen an der Mantelfldche des Steuer-
schiebers angeordnet" sind (Dichtnuten), verstéB8t die Aus-
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legung gegen die Denkgesetze. Die dort genannten Dichtfldchen
sind das gerade Gegenteil von Dichtnuten. In der Technik

wird unter dem Begriff "Flache" eine - ebene oder gekriimmte -
rdumliche Ausdehnung in zwei Dimensionen verstanden. Dafiir,
das die Patentanmeldung 2 007 935 und das Gebrauchsmuster

7 006 182 der Klidgerin den Begriff der "Dichtfldche" in

einem anderen Sinne verwendeten, ist kein Anhalt ersicht-
lich. Unter einer Nut (oder Rille) im technischen Sinne
versteht man eine l&dngliche, durch Fr&dsen, StoBen oder R&au-
men hergestellte Vertiefung in einer Fl&dche. In begriff-
licher Hinsicht ebenso wie aufgrund der baulichen Gestal-
tung ist eine Nut oder Rille als ein von einer Fldche wesent-
lich verschiedenes Element anzusehen (vgl. Meyers Lexikon der
Technik und der exakten Naturwissenschaften, 2. Bd. S. 972,
1833). Das Berufungsgericht hat die von ihm zur Stiitzung
seiner Auffassung angefihrten Erkl&rungen der Kl&gerin er-
sichtlich miBverstanden. Die Kl&dgerin hat unter Hinweis

auf die baulichen Verschiedenheiten von Dichtfl&chen und
Dichtnuten vor dem Berufungsgericht lediglich einger&umt,

das auch die bei der Ausfiihrungsform der Beklagten verwen-
deten Dichtnuten die Eintritts6ffnungen "im Sinne des Lizenz-
vertrages" umgreifen. Damit hat die Kldgerin diese beiden
Ausdriicke nicht in ihrer maB8gebenden technischen Bedeutung
gleichgesetzt.

Das Berufungsgericht hat auch den Gegenstand der
Patentanmeldung 2 007 935 und des Gebrauchsmusters 7 006 182
verkannt, wenn es ausfiihrt, dort seien andere Dichtungen,
insbesondere Dichtfl&dchen, als solche, bei denen zwischen
den einzelnen Uberstr®mkanidlen an der Mantelfldche des
Steuerschiebers Ldngsnuten angeordnet seien, nicht ange-

sprochen. In den genannten Schutzrechten ist der Begriff
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der "Dichtfldchen" ersichtlich in dem in der Technik iib-
lichen Sinne einer glatten Manteloberfl&dche des Steuer-
schiebers verwendet worden. DaB bei der Schilderung des
Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung auf den Seiten 10 der
Offenlegungsschrift und der Gebrauchsmusterunterlagen Dicht-
rillen (17/18) erwdhnt sind, die nach der zeichnerischen
Darstellung in die Manteloberfl&dche des Steuerschiebers
eingearbeitet sind, macht die normale Ausgestaltung der
Dichtfldchen als glatte Fldche noch deutlicher. Erst nach-
dem gemdf dem Ausfiihrungsbeispiel in die glatte Oberflé&che
des Steuerschiebers die "Dichtrillen" (17/18) eingearbeitet
sind, gehen die glatten Dichtfldchen verloren. Es kann dem-
nach keine Rede davon sein, daB8 die Patentanmeldung 2 007 935
und die Unterlagen des Gebrauchsmusters 7 006 182 keine Dich-
tung durch Dichtfldchen ansprechen.

Die auf der Gleichsetzung von "Dichtfl&chen”" mit "Dicht-
rillen" beruhende Auslegung des Berufungsgerichts ist des-
halb rechtsfehlerhaft und vermag das von ihm gewonnene Ergeb-
nis, daB die Beklagte die Dichtrillen aufgrund des Lizenzver-
trages benutzen diirfe, nicht zu tragen.

2. Bei seinen zus#dtzlichen Erwdgungen, die Beklagte
diirfe die in Rede stehenden Dichtrillen im Hinblick auf den
letzten Satz von Art. 1 I des Lizenzvertrages benutzen, weil
die Kladgerin derartige Dichtrillen bereits zur Zeit des Ver-
tragsabschlusses verwendet habe, und der Lizenzvertrag er-
strecke sich nicht nur auf die im Patentanspruch der Anmel-
dung 2 007 935, sondern auch auf die in dessen Beschreibung
und Zeichnung dargestellte Erfindung mit den Dichtrillen,
hat das Berufungsgericht den fir die Auslegung des Lizenz-
vertrages in Betracht zu ziehenden ProzeB8stoff nicht voll-
stidndig beriicksichtigt (§ 286 ZPO), wie die Revision zu
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Recht riigt. So ist zundchst auBer Betracht geblieben, daB

die Steuerorgane der Mischvorrichtungen der Beklagten, die
die Kldgerin in dem ProzeB beanstandet hatte, der durch den
Lizenzvertrag vom 18. Februar/4. Miarz 1975 beigelegt wurde,
keine Dichtrillen aufwiesen. Weiter hat das Berufungsgericht
den Umstand nicht bericksichtigt, daB zur Zeit des Abschlusses
des Lizenzvertrages Anfang 1975 die Patentanmeldung 2 117 533,
die allein auf die Dichtnuten des Steuerorgans gerichtet war,
bereits offengelegt und daB8 das mit dieser Patentanmeldung
korrespondierende Gebrauchsmuster 7 113 860 der Kl&dgerin seit
dem 10. Februar 1972 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen
und bekanntgemacht worden war, was der Beklagten im Zeit-
punkt des Abschlusses der Lizenzvereinbarung bekannt gewesen
ist.

AuBerdem deckt der Wortlaut des Art. 1 I letzter Satz
des Lizenzvertrages, wo von der von "den Parteien ... ver-

triebenen Vorrichtung" die Rede ist, und damit dem Sinn

nach auf eine Ausfiihrungsform verwiesen wird, die jede
Partei fiir sich fertigt und vertreibt, nicht ohne weiteres
den Standpunkt des Berufungsgerichts, die Beklagte diirfe
ein Steuerorgan mit Dichtrillen benutzen, weil die Kldgerin
ein derart gestaltetes Steuerorgan bereits zur Zeit des
Abschlusses des Lizenzvertrages verwendet habe. Aus diesem
Schlufsatz lieBe sich ein Anhalt fiir den Umfang der verein-
barten Lizenz nur gewinnen, wenn feststiinde, daB auch der
Kldgerin im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon bekannt
war, das8 die Beklagte bereits damals eine Mischvorrichtung
mit Dichtrillen benutzte. Hierzu hat das Berufungsgericht
jedoch keine Feststellungen getroffen.
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SchlieBlich hat das Berufungsgericht die Tatsache,
daB8 die Kldgerin nach ihrer Behauptung gegeniiber dem Inhaber
der Beklagter am 24. Oktober 1973 geduBert hat, der Bau
der Dichtrillen werde der Beklagten nicht gestattet, aus
rechtlich fehlsamen Erwdgungen unberiicksichtigt gelassen.
Im Hinblick auf die der Beklagten bekannten Schutzrechte,
mit denen die Kldgerin fiir das Merkmal der Dichtrillen
in getrennten Schutzrechten Schutz beanspruchte, und die
vorstehende AuBerung der Klidgerin war es Sache der Beklag-
ten, bei Vertragsabschluf fiir Klarheit zu sorgen, wenn sie
dieses Merkmal benutzen wollte. Da sich die Beklagte
gegeniiber Anspriichen aus dem Patent 2 117 533 der Klé&-
gerin auf ein durch den Lizenzvertrag vom 18. Februar/
4. Midrz 1975 begriindetes Benutzungsrecht beruft, obliegt
ihr entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts die Dbar-
legungs— und Beweislast fiir Umstd@nde, aus denen sich der
Umfang ihres Benutzungsrechts ergibt. Es wdre demnach Sache
der Beklagten gewesen, Tatsachen darzulegen, aus denen sich
ergibt, daB die AuBerung der Klidgerin vom 24. Oktober 1973
beim AbschluB des Lizenzvertrages im Frithjahr 1975 in ihren
rechtlichen Wirkungen fiir den Umfang des ihr durch den
Lizenzvertrag eingerdumten Benutzungsrechts iiberholt war
und nicht mehr fortwirkte.
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III.

Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand
haben. Es ist aufzuheben und die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung ~ auch iiber die Kosten der

Revision - an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Bruchhausen Ochmann Windisch
Hesse von Albert
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