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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die mindliche Verhandlung vom 1. Juli 1975
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Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler
fiir Recht erkannt:
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Beklagten zurlickgewiesen.
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Tatbestand

Der persdnlich haftende Gesellschafter der Kligerin
war Inhaber einer Freilizenz an dem den Farbenfabriken
PEAG zustehenden, inzwischen durch Zeitablauf erlo-
schenen deutschen Patent 842 267, dem.sog. Moroni-Patent,
betreffend Verfahren und Vorrichtung zur fortlaufenden
Herstellung von endlosen Platten, Bahnen oder Folien aus
aufschidumbaren Stoffen, insbesondere solchen auf Polyure-
thanbasis. Am 28. Oktober 1964 schloB die Klagerin mit
der Beklagten einen zum 31. Dezember 1970 erstmels kiind-
baren Vertrag, in welchem es unter anderem heiBt:

Prédambel

... Herr SYJ® hat in langer Arbeit und unter
Aufwendung bedeutender Geldmittel das patentierte
Verfahren (Patentschrift 842 267 Klasse 39 a
Gruppe 19/07) zur fortlaufenden Herstellung von
hartem Moltopren fiir endlose Platten, Bahnen und
besondere Bauelemente (fiir Haus- und Industrie-
bauten) aus aufschiumbaren Stoffen, insbesondere
mit Hilfe der den Farbenfabriken By~
geschiitzten Apparaturen zur Herstellung von Poly-
isocyanaten und Verbindungen (die mindestens zwei
reaktionsfihige Wasserstoffatome) enthalten,
praktiziert.

SENEN st unter den obengenannten Anstrengun-
gen Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt zu einer
industriellen Verwertungsreife. Die hier (unter
Benutzung der von den B@jd-Farbenfabriken SE-
unter bestimmten Bedingungen -~ nicht aus-

schlieBlichen Lizenz -) geschaffenen Herstellungs-
praktiken, die trotz ihrer nach Ansicht S‘
gegebenen Schutzfdhigkeit im Interesse der Geheim-
haltung, die einen besseren Schutz als ein Patent
zu geben verspricht, nicht angemeldet werden sollen,
sollen nun auf breiter Basis commerziell ausgewer-
tet werden., ... Es ist deswegen geplant, in den aus
der Anlage ersichtlichen Gebieten weitere Betriebe
einzurichten, in denen nach den genannten Erkennt-
nissen und Erfahrungen S@jj-Bauelemente aus Molto-
pren hergestellt werden.

* e
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S wird diese Betriebe (Vertragsfirmen)
mit den Erfahrungen vertraut machen und ihnen
die von ihm gewonnenen Erkenntnisse vermitteln,
insbesondere die filir die Montage der Maschinen-
anlagen notwendige Anleitung iibernehmen und die
Produktion durch weitere laufende Beratung fér-
dern.

Im einzelnen wird folgendes festgelegt:

§1

(1) Wtrégt der Vertragsfirma fiir
das Gebiet H , Schleswig-Holstein und in
Niedersachsen fiir den Landkreis Harburg die
Alleinherstellung und den Alleinverkauf fiir die

oben niher bezeichneten Bauelemente (SE#-~Bau-
elemente aus Moltopren).

(3) Mit dieser Herstellungs- und Verkaufsiiber-
tragung werden der Vertragsfirma die Erkennt-
nisse, Erfahrungen und Praktiken fiir die Herstel-
lung der SE-Bauelemente aus Moltopren von

zur Verfiigung gestellt, so daB in dem Be-
trieb der Vertragsfirma ... eine Fabrikation ein-
gerichtet und betrieben werden kann.

(4) SUNENEED ibernimmt enleitungsméBig die voll-
stédndige Montage der Apparatur in den Betriebs-
rdumen der Vertragsfirma.

(5) S ibernimmt ferner die ins einzelne
gehende Unterweisung der Vertragsfirma in die
Fabrikation und {ibernimmt auch die Beratung fiir
die Dauer der Vertragszeit,

§ 2

(1) Als Gegenleistung fiir die gewidhrte Herstellung
und Verkaufsiibertragung zahlt die Vertragsfirma
an Sillho6fer eine einheitliche Vertragsgebilhr von
5 % (...) vom Netto-Fakturenwert aller im Rahmen
dieses Vertrages verkauften SEJl)-Bauelemente aus
Moltopren.

(2) Ein auf die laufende Vertragsgebiihr anzurech-
nender Betrag von DM 50.000,-- %) ist von der
Vertragsfirma an SUNNEEEE sofort nach dem Ab-
schlufl dieses Vertrages zu zahlen.

(3) Bis zur vollsténdigen Tilgung dieses Betrages
ist die laufende, in Abs. (1) vereinbarte Vertrags-
gebiihr nur in Hohe von 2 1/2 % abzufiihren.
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§ 4

SO verpflichtet sich, in dem der Vertrags-
firma abgegrenzten Gebiet keine weiteren Apparatu-
ren zu verkaufen oder Betriebe einzurichten.

¢ 0

§ 6

(1) Die Abrechnung der laufenden Vertragsgebiihr
erfolgt vierteljdhrlich ....

§ 7

(1) Der Vertragsfirma ist die Vereinbarung zwischen
und den B@jjp-Farbenfabriken vom 7.8.1963
bekannt.

LN R N 3

§ 9

Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und wird
bis zum 31, Dezember 1970 fest abgeschlossen. Sofern
nicht 6 Monate vor Ablauf des Vertrages durch einge-
schriebenen Brief gekiindigt wird, verlidngert sich
der Vertrag Jjeweils um 1 Jahr.

* e 00

§ 13

Sollte eine der in diesem Vertrag festgelegten Be-

stimmungen aus irgendeinem Grunde gegen ein Gesetz

verstoflen und deswegen ungiiltig sein, so sollen je-
doch die anderen Bestimmungen in Gliltigkeit bleiben
und der Vertrag entsprechend ausgelegt werden.

Am 22, Juli 1965 meldete der persdnlich haftende
Gesellschafter der Kladgerin ein Patent betreffend
Verfahren und Vorrichtung zur fortlaufenden Herstel-
lung von kaschierten Platten aus Polyurethanhart-
schaum an (sog. SUNEE-Patent). Die Bekanntma-
chung erfolgte am 17. August 1967. Die am 13, Mirz
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1969 ausgegebene deutsche Patentschrift 1 247 612 stimmt
mit der Auslegeschrift liberein. Die Patentanspriiche 1 bisg

3 lauten:

l|1.

Verfahren zur fortlaufenden Herstellung

von auf beiden Seiten mit einer diinnen,
biegsamen Folie kaschierten Platten aus
Polyurethanhartschaum, bei dem die Reak-
tionskomponenten nach ihrer Vereinigung

auf eine der sich mit einer der Reaktions-
geschwindigkeit entsprechenden Geschwindig-
keit fortbewegenden Folien aufgebracht und
aufgeschdumt werden, die R&nder der kaschier-
ten Bahn beschnitten werden und die Bahn auf
Liange geschnitten wird, d adurch
gekennzeichnett, daB die Ran-
der der unabhingig von der oberen, breite-
ren Folie seitlich frei bewegbaren unte-
ren, schmaleren Folie vor dem Aufbringen
der vereinigten Reaktionskomponenten mit

Je einem schmalen Randstreifen unterlegt
werden, die Randstreifen hochgefaltet wer-
den und beide Folien mit den Randstreifen
wihrend des Aufschiumens seitlich frei be-
weglich und iiberfliissigen Schaumstoff seit-
lich zwischen den Randstreifen und der
oberen Folie frei entweichen lassend ge-
fithrt werden.

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1 mit zwei einander gegeniiber
angeordneten Fdrderbdndern deren einander
zugekehrte, durch Platten abgestlitzte Ab-
schnitte den Raum begrenzen innerhalb dessen
der Hartschaum aufgeschiumt wird, dadurch
gekennzeichnet, dafl im Abstand von den Rin-
dern der unteren Folie iiber den Rdndern des
unteren Forderbandes und im Abstand von der
oberen Folie Stollen angeordnet sind, an
welchen die Randstreifen hochgefaltet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Stollen an ihren am Ein-
laufende des Aufschiumraumes gelegenen vor-
deren Enden angeschrégt sind.




-7 -

AuBerdem wurden fiir Heinz S|l die Gebrauchs-
muster 1 933 299 und 1 942 725 eingetragen.

Die Beklagte zahlte die vertraglich vorgesehenen
50,000,-~- DM, aber keine Lizenzgebiihren und legte auch
keine Rechnung.

Die Kl&gerin hat vorgetragen, der Kern ihrer Ent-
wicklungsarbeiten bestehe in den Vorrichtungen und der
Verfahrensweise, die spédter durch das deutsche Patent
1 247 612 geschiitzt worden seien. Die Beklagte habe Bau-
elemente der vom Vertrag umfaBten Art unter Benutzung
der ebenfalls vom Vertrag umfaBten Herstellungseinrich-
tung hergestellt und vertrieben.

Die Kldgerin hat die Verurteilung der Beklagten zur
Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Zahlungspflicht
begehrt.

Die Beklagte hat bestritten, von der Kldgerin ein
know~how erhalten und nach einem im Klageantrag genannten
Verfahren gearbeitet zu haben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen,

Im Berufungsrechtszug hat die Kldgerin ihre Klage-
anspriiche hilfsweise auf die Verletzung ihres vorgenann-
ten Patents und fir die Zeit vom 1. Mirz 1966 bis 7. Juli
1971 auch auf ihr Gebrauchsmuster 1 933 299 gegriindet.

Die Beklagte hat sich ergidnzend auf die Unwirksam-
keit des Lizenzvertrages wegen VerstofBes gegen das Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschrinkungen und die Offenkun-
digkeit des Verfahrens berufen, soweit es Gegenstand des

L



Vertrages gewesen sei. Ferner hat sie der Klidgerin
Vorspiegelung unrichtiger Tatsachen vorgeworfen und
behauptet, die Geschiaftsgrundlage habe sich durch die
von der Klidgerin vorgenommene Patentanmeldung gedn-
dert, so dafl ihr die Fortsetzung des Vertrages nicht
mehr zumutbar gewesen sei.

Das Oberlandesgericht hat nach Erhebung von Zeu-
genbeweis unter Abdnderung des Urteils des Landgerichts
der Klage wie folgt stattgegeben:

Auf die Berufung der Klégerin wird das Urteil
der 4. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf
vom 3. Mdrz 1970 abgedndert.

A. I. Die Beklagte wird verurteilt, der Kl&dgerin
unter Vorlage eines Verzeichnisses dariiber
Abrechnung zu erteilen, in welchem Umfange
und zu welchem Preis, kalendervierteljdhr-
lich aufgeschliisselt und unter Beifiigung
der jeweiligen Rechnungen, die Beklagte
plattenformige Flachdachelemente seit dem
28. Oktober 1964 gewerbsmdBig in den Verkehr
gebracht hat,

die aus zwei im Abstand angeordneten Folien
bestehen, die durch Polyurethan-Hartschaum
miteinander verbunden sind, wobei eine Folie
eine genoppte Aluminiumfolie ist, deren Nop-
pen mit Polyurethan-Hartschaum ausgeschdumt
sind, insbesondere wenn die andere Folie eine
Bitumendichtungsbahn ist, die die Platte
zwelseitig iliberlappt, und zwar auch dann,
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wenn sich in dem Polyurethan-Hartschaum eine
Textileinlage befindet,

sofern die Herstellung mittels einer Vorrich-
tung erfolgte, bei der zwei einander gegen-
iiber angeordnete Forderbdnder und unterhalb
des oberen Forderbandes ein Formgurt zur
Herstellung einer genoppten Oberflidche vor-
handen sind, deren einander zugekehrte, durch
Platten abgestiitzte Abschnitte den Raum be-
grenzen, innerhalb dessen der Hartschaum auf-
geschdumt wird, wobei im die freie seitliche
Beweglichkeit der unteren Folie gewdhrleisten-
den Abstand von dieser iiber den Rindern des
unteren Forderbandes und im Abstand von der
oberen Folie Stollen angeordnet und an der
senkrechten Innenseite der Stollen oder dort
verlaufender Transportbidnder Randstreifen
vertikal entlang gefiihrt sind,

und sofern die Herstellung in einem Verfahren
zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden
Seiten mit einer biegsamen Folie kaschierten
Platten, Bahnen und Folien aus Polyurethan-
Hartschaum erfolgte, bei dem die Reaktions-
komponenten nach ihrer Vereinigung auf einer
der sich mit einer der Reaktionsgeschwindig-
keit entsprechenden Geschwindigkeit fortbe-
wegenden Folien aufgebracht und aufgeschidumt
werden, die Rénder der kaschierten Bahnen be-
schnitten werden und die Bahn auf Linge ge-
schnitten wird, insbesondere wenn letzteres
unter Belassung einer zweiseitigen Uberlappung
der Bitumendichtungsbahn geschieht, und bei
dem ferner die obere Folie in dem Spalt ober-
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halb der Stollen unabhiingig von der unteren
Folie seitlich frei bewegbar ist, die untere
Folie unabhi@ngig von deren oberen Folie seit-
lich frei bewegbar ist und vor dem Aufbrin-
gen der vereinigten Reaktionskomponenten ver-
tikale Randstreifen so eingelegt werden, daB
beide Folien mit den Randstreifen wihrend des
Aufschidumens seitlich frei beweglich und {iber-
fllissigen Schaumstoff seitlich zwischen den
Randstreifen und der oberen Folie frei ent-
weichen lassend gefiihrt werden.

IT. Es wird festgestellt, daB die Beklagte ver-
pflichtet ist, der Kl&dgerin einen Betrag von
5 % vom Nettofakturenwert der zu A I bezeich-
neten plattenférmigen Flachdachelemente zu
zahlen, jedoch mit der MafBgabe, daB bis zur
Tilgung einer bereits geleisteten Zahlung
von 50,000,-~ DM nur ein Betrag von 2,5 %
abzufiihren ist.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit
dem Antrag,

das angefochtene Urteil aufzuheben und nach den
Antrdgen der Beklagten in der Berufungsinstanz
zu erkennen.

Die Kligerin beantragt,

die Revision zuriickzuweisen.
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Entscheidungsgriinde

Die Revision hat keinen Erfolg.
I.

Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit es sich
un die Flachdachelemente im allgemeinen und nicht um
ihre Ausstattung mit Noppen handelt, aus dem Vertrag
vom 28. Oktober 1964 fiir begriindet erachtet,

1. Es ist von dessen Wirksamkeit ausgegangen, soweit
die Vereinbarungen fiir diesen Rechtsstreit wesentlich
sind. Einzelne kartellrechtlich unzulidssige Vertrags-
bestimmungen hatten nicht die Nichtigkeit oder die Un-
durchfiihrbarkeit der librigen Vereinbarungen zur Folge
gehabt. Die Parteien hdtten in § 13 des Vertrages die
Fortgeltung flir einen solchen Fall ausdriicklich verein-
bart. Die Beklagte habe auch weder eine Anfechtung wegen
arglistiger THduschung erkl&drt, noch sei ein solcher Sach-
verhalt festzustellen. Gegenstand des Vertrages zwischen
den Parteien sei die Vermittlung eines know-how gewesen,
das der Lehre des dem persdnlich haftenden Gesellschafter
der Kligerin spiter erteilten Patents 1 247 612 entspro-
chen habe. Die Bekanntmachung der DAS dieses Patents

sei flir die Fortgeltung des Lizenzvertrages ohne Bedeu-
tung gewesen, da es sich lediglich um die Umwandlung
einer Schutzart (Schutz des Betriebsgeheimnisses) in
eine andere (Schutz des Patents) gehandelt habe. Fiir

die Beklagte habe sich dadurch nichts geandert. Beim Li-
zenzvertrag an einem know-how sei das entscheidende Ele-
ment nicht die Mitteilung des Betriebsgeheimnisses, son-
dern die Erlaubnis, es zu benutzen. "An der Monopolstel-
lung der Beklagten" habe sich dadurch nichts gedndert,
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daB anstelle des durch die Geheimhaltung geschiitzt
gewesenen know-how der gesetzliche Schutz fiir das
bekanntgemachte und spéter erteilte Patent getreten
sei. Die Beklagte habe keine Umst&nde dafiir genannt,
dafl die Fortsetzung des Lizenzvertrages fiir sie in-
folge der Patentanmeldung unzumutbar geworden sei.
Auch habe sie ihr vertragliches Kiindigungsrecht zum
31. Dezember 1970 nicht ausgeiibt.

2. Die Beklagte habe die wesentlichen Elemente des
ihr von der Kligerin vermittelten know-how benutzt.
Fiir die Zeit nach der Bekanntmachung der DAS am

17. August 1967 kdnne die Kldgerin das Klagebegehren
auBerdem auf § 47 PatG in Verbindung mit § 242 BGB
stiitzen.

Das Berufungsgericht ist von dem Stand der Technik
nach den Angaben in der Patentschrift 1 247 612 ausge-
gangen., Die Aufgabe des know-how hat es entsprechend
der Lehre dieses Patents dahin verstanden, beiderseitig
kaschierte Platten aus Polyurethan-Hartschaum ohne Fal-
tenbildung des Kaschiermaterials und mit einem méglichst
geringen Raumgewicht von nur 25 kg/m3 fortlaufend her-
zustellen. Die LOsung liege darin, die Rinder der unab-
héngig von der oberen breiteren Folie seitlich frei be-
wegbaren unteren schmaleren Folie vor dem Aufbringen der
vereinigten Reaktionskomponenten mit je einem schmalen
Randstreifen zu unterlegen, die Randstreifen hochzufal-
ten und beide Folien mit den Randstreifen wdhrend des
Auf schidumens seitlich frei beweglich - und iliberfliissigen
Schaumstoff seitlich zwischen den Randstreifen und der
oberen Folie frei entweichen lassend - zu fiihren., Die
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Lehre des know-how weise, so hat das Berufungsgericht
weiter ausgefiihrt, die folgenden Merkmale auf, soweit
es sich um den Hauptanspruch des spédteren Patents

handele:

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

£1)

£g)
hh)

ii)
33)

kk)

Die
der

Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von
kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum,

mit einer diinnen, biegsamen Folie auf beiden
Seiten,

bei dem die Reaktionskomponenten nach ihrer
Vereinigung auf eine der sich mit einer der
Reaktionsgeschwindigkeit entsprechenden Ge-
schwindigkeit fortbewegenden Folien aufgebracht
und aufgeschdumt wiirden,

die R#énder der kaschierten Bahn beschnitten
wiirden und

die Bahn auf Linge geschnitten werde und

bei der die untere Folie unabhdngig von der
oberen Folie seitlich frei bewegbar und

schmaler als die obere Folie sei und

die Rd@nder der unteren Folie mit je einem
schmalen Randstreifen unterlegt wiirden, die

hochgefaltet wiirden,

bei der ferner beide Folien mit den Randstreifen
wdhrend des Aufschdumens seitlich frei beweglich
seien und

so gefiihrt wiirden, dafB iiberfliissiger Schaumstoff
seitlich zwischen den Randstreifen und der oberen
Folie frei entweichen ktnne.

Merkmale zu aa) bis ee) giben den bekannten Stand
Technik wieder.
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Die im Unteranspruch 2 des spdteren Patents wieder-~
gegebene Lehre des know-~how weise folgende Merkmale auf:

11) Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1,

mm) Anordnung von Stollen,
nn) an welchen die Randstreifen hochgefaltet seien,

oo) und die im Abstand von den Rindern der unteren
Folie

pp) iiber den Rindern des unteren F&rderbandes und

qq) im Abstand von der oberen Folie angeordnet seien.

Das Berufungsgericht hat nach Priifung im einzelnen
festgestellt, daB die Beklagte die ihr von der Klédgerin
"im wesentlichen" vermittelten Merkmale des know-how,
die in den Anspriichen 1 - 3 der spdteren Patentschrift
niedergelegt worden seien, teils wortlich, teils glatt
dquivalent benutzt habe. Soweit die Kligerin ihre An-
spriiche auch auf Flachdachelemente ausgedehnt habe, die
eine Textileinlage enthielten, bediirfe es keiner besonde-
ren Begriindung dafiir, ob die Beklagte auch Flachdachelemen-
te ohne Textileinlage in den Verkehr gebracht habe; denn
das werde die Rechnungslegung erbringen. Ahnlich verhalte
es sich mit dem in den "insbesondere"- Teilen des Antrages
aufgefiihrten Merkmal des zweiseitigen Uberlappens der Bitu-
menbahn sowie dem Merkmal "Noppen". Solche Gestaltungsfor-
men fielen auch unter die Lizenzpflicht.

3. Soweit die Beklagte nach dem know-how hergestellte
Platten aufBlerhalb des Vertragsgebietes in Verkehr ge-
bracht habe, habe sie schuldhaft gegen ihre Vertrags-
pflicht verstofBlen und schulde dafiir der Kldgerin Schadens-
ersatz,

A
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II.

Die Revision erhebt dagegen Riigen aus den §§ 6 PatG,
242 BGB und 286 ZP0O. Sie meint, das Berufungsgericht habe
rechtsfehlerhaft sowohl die Vertragsgrundlage gewlirdigt
als auch die Benutzung des know-how und des Patents der
Kldgerin durch die Beklagte festgestellt. Im einzelnen
tréagt sie vor:

1. Das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des
Lizenzvertrages wesentliche Umstdnde nicht beriicksichtigt.

a) Vertragsgegenstand sei ein vom Moroni-Patent ab-
hidngiges know-how gewesen, das sich auf die Art der An-
wendung eines anderen Patents bezogen habe. Benutzbar sei
dieses know~how nur fir den gewesen, der ein Benutzungs-
recht am Grundpatent erhalten habe. Daher beinhalte der
Vertrag auch eine Lizenz am Moroni-Patent, zu deren Ver-
gabe die Kligerin aber nicht berechtigt gewesen sei. Es seil
fehlerhaft, wenn das Berufungsgericht meint, die Beklagte
hdtte die Unrichtigkeit solcher Angaben ohne weiteres aus

dem Lizenzvertrag Bl - SSENP crkennen konnen,

b) Die Firma B.habe der Beklagten nach Vertrags-~
schluf} eine Freilizenz am Moroni-Patent erteilt. Das hatte
die Beklagte auch schon vor VertragsschluB und ohne Zah-
lung erhalten konnen, wenn nicht die Kl&gerin ihr zuge-
sichert hitte, ihr ein Alleinrecht zu verschaffen, das
konkurrenzlos sei. Am Moroni-Patent habe Jjeder eine Frei-
lizenz erhalten konnen. Auch an ihrem Patent 1 247 612
habe die Kligerin Freilizenzen vergeben. Damit habe sie
die Geschidftsgrundlage des Vertrages ausgehohlt und sei
ihrer Verpflichtung zur Verschaffung und Aufrechterhal-
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tung eines konkurrenzlosen Alleinrechts nicht nachge-
kommen, Der Beklagten stehe daher ein Leistungsverwei-
gerungsrecht zu.

c) Die Revision bittet die Ansicht des Berufungsge-
richts zu iiberpriifen, das Lizenzverhdltnis am know-how
habe sich spidter in ein solches am Patent der Klégerin
umgewandelt. Nach der Prdambel des Vertrages sei das
Vertragsverhiltnis ausdriicklich auf die Geheimhaltung
abgestellt gewesen. Die Kl&gerin sei nicht berechtigt
gewesen, die Geheimhaltung ohne Zustimmung der Beklag-
ten durch Anmeldung und Bekanntmachung von Schutzrechten
zu durchbrechen. Das sei bereits am 21, Juli 1966 durch
Bekanntmachung der Eintragung des Gebrauchsmusters
1 942 725 geschehen.

2. Bei der Beurteilung der Benutzung des know-how
und des Patents der Klé&gerin durch die Beklagte habe
das Berufungsgericht Rechtsfehler begangen:

a) Es habe die Behauptung der Beklagten fiir unbe-
achtlich gehalten, daB das SEJEN-Patent der Klige-
rin offenkundig vorbeschrieben und vorbenutzt worden
sei. Es habe auch die Beiziehung der Erteilungsakten
abgelehnt. | '

b) Die Beklagte lose mit ihrer Ausfilhrungsform
nicht die Aufgabe des SEND-Paterits der Kligerin,
die die Faltenbildung im Kaschiermaterial vermeiden
will, weil sie als untere Deckschicht eine Bitumen-
bahn von der Dicke normaler Dachpappe aufbringe, die
keine Falten werfe. Das Berufungsgericht habe nicht ohne
technischen Sachversténdigen die Frage beantworten kon-
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nen, ob eine Bitumenbahn technologisch noch als Folie
anzusprechen sei und ob bei ihr die Faltenbildung iiber-
haupt auftreten konne,

c) Mit ihren weiteren Ausfilhrungen riigt die Re-
vision im einzelnen, daB das Berufungsgericht die beim
Verfahren und der Vorrichtung der Beklagten festgestellten
Abweichungen gegeniiber dem SUED-Patent als lizenz-
pflichtige und als patentverletzende Benutzung angesehen
hat. In diesem Zusammenhang macht sie auch geltend, daB
das Berufungsgericht nicht durch bloBlen Augenschein und
ohne Sachverstidndigen allein nach dem Aussehen eines
als Muster vorgelegten Plattenstiickes Riickschliisse auf
die technischen Vorgiénge bei der Herstellung hiétte ziehen
und eine dquivalente Benutzung hdtte bejahen diirfen.

III.

Das angefochtene Urteil h#lt den Angriffen der Revi-
sion stand.

1. Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag hat-
te nach seinem Wortlaut ein auf Kenntnissen, Erfahrungen
und Praktiken der Kl&igerin beruhendes Verfahren und die
entsprechenden Vorrichtungen zur Herstellung von endlosen
Platten, Bahnen und besonderen Bauelementen aus aufschidum-
baren Stoffen zum Gegenstand, die beide ein Betriebsge-
heimnis darstellten und inhaltlich nach iibereinstimmen-
dem Vortrag im wesentlichen der Lehre des spdteren Pa-
tents 1 247 612 des persdnlich haftenden Gesellschafters
der Kligerin SUlNEPentsprachen, Dieses know-how ist
der Beklagten zur Herstellung und zum Vertrieb in einem
bestimmten Bezirk allein iiberlassen worden. Ein solcher
Vertrag ist grundsidtzlich nach den allgemeinen Bestimmungen
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iber gegenseitige Vertrédge zu beurteilen. Nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte ihn
weder zu einem vor der letzten miindlichen Verhandlung
vor dem Berufungsgericht liegenden Zeitpunkt gekiindigt,
noch hat sie ihn wegen arglistiger Tduschung angefochten,

2. Soweit das Berufungsgericht den Vertrag fiir wirk-
sam angesehen hat, sind kartellrechtliche Bedenken
nicht erkennbar, Die Revision beruft sich in diesem
Zusammenhang ohne Erfolg auf eine Verletzung des § 286
ZP0O, denn ihre Behauptung von der offenkundigen Vorbe-
nutzung der als know-how vermittelten Lehre war unsub-
stantiiert. Das Berufungsgericht brauchte daher wegen
dieses Vortrags die miindliche Verhandlung nicht fortzu-
setzen, um die Beiziehung der Erteilungsakten zu be-
schlieflen., Der darauf gerichtete Antrag der Beklagten war
kein schliissiger Beweisantrag, sondern zielte auf eine
Hilfe des Gerichts ab, ihr bei der Beschaffung von Tat-
sachen 2zu helfen. Die Beklagte hoffte, den Erteilungs-
akten Informationen entnehmen zu kdénnen, um ihre Behaup-
tung von der Vorbenutzung substantiieren zu kénnen. Das
tlbergehen eines einen solchen Zweck verfolgenden un-
schliissigen Antrags stellt keinen Verfahrensverstof
nach § 286 ZPO dar. Nach dieser Sach- und Rechtslage
ergeben sich keine Umstédnde dafiir, daB kartellrechtli-
che Bedenken gegen den vom Berufungsgericht filir wirksam
erachteten Teil des know-how-Vertrages erhoben werden
kénnten,

3. Der Vertrag endete auch nicht durch Wegfall der
Geschdftsgrundlage oder aus anderem Grunde vorzeitig.
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a) Die Tatsache, daB der Inhaber des Moroni-
Patents Lizenzen - nach dem Vortrag der Beklagten
Freilizenzen - vergeben hat, hat die Geschiaftsgrund-
lage des Vertrages nicht beriihrt. Das know-how be-
stand, wie die spdtere Erteilung von Schutzrechten
fiir die Lehre des know-how deutlich macht, in einer
Verbesserung der dem Moroni-Patent zugrunde liegenden
Erfindung. Diese neue Lehre war im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses das Betriebsgeheimnis, das den Gegen-
stand des Vertrages bildete. Es spielt dabei recht-
lich keine Rolle, daB die Lehre des know-how mégli-
cherweise vom Moroni-Patent in patentrechtlichem Sinne
abhdngig war, denn damit wiirde sich die Beklagte unzu-
ldssigerweise auf Rechte Dritter berufen. Nach der Pria-
ambel des know-how-Vertrages kam es entscheidend auf
die Verbesserung und Weiterentwicklung dieses Patents
an, Das war das Neue und das Betriebsgeheimnis, das
der Beklagten zur Benutzung von der Kldgerin iiberlas-
sen worden war und das ihr eine besondere wirtschaft-
liche Position verschafft hat. Das Schicksal des Moro-
ni-Patents hat die Geschidftsgrundlage des know-how-Ver-
trages daher nicht beriihrt,

b) Auch die weitere Riige der Revision, der know-
how-Vertrag habe spédtestens mit der Bekanntmachung
der DAS 1 247 612 aufgehdrt zu bestehen, bringt das
Berufungsurteil nicht zu Fall.

aa) Der Revision ist zwar zuzustimmen, daB das
dem Beklagten auf Grund des Vertrages iibermittelte
know-how seine wesentliche Eigenschaft als Betriebs-
geheimnis durch die Bekanntnmachung der von der Kl&-
gerin zum Schutzrecht angemeldeten Lehre verloren
hatte. Dadurch wurde es der Kl&igerin unmdglich, ihre
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Vertragsleistung in der urspriinglich vereinbarten
Form fortzusetzen, § 325 BGB.

bb) Die Beklagte hat aber von den ihr nach die-
ser Bestimmung zustehenden Rechten keinen Gebrauch
gemacht, so dafl der Vertrag als solcher - jedenfalls
zZu einem vor der letzten miindlichen Verhandlung vor
dem Berufungsgericht liegenden Zeitpunkt - aus die-
sem Gesichtspunkt nicht beendet worden ist. Zum glei-
chen Ergebnis wiirde man gelangen, wenn man nicht
einen Fall des § 325 BGB annehmen, sondern vom Weg-
fall der Geschdftsgrundlage ausgehen wollte. Auch in
diesem Falle wiirde eine Aufldsung des Vertrages nicht
von selbst eingetreten sein. Eine solche hdtte die
Beklagte unter beiden rechtlichen Gesichtspunkten
nur durch eine eigens darauf gerichtete Willenser-
kldrung herbeifiihren konnen. Das hat sie nicht getan;
insbesondere kann in der bloBen Einstellung ihrer
vertraglichen Leistungen eine solche Willenserklirung
nicht erblickt werden. Das ergibt sich daraus, daB
die Beklagte die ihr {ibermittelte Lehre, die nunmehr
Gegenstand von Schutzrechten geworden war, weiterbe-
nutzt hat. Wenn das Berufungsgericht daraus den Wil-
len der Beklagten zur Umwandlung des know-how-Vertrages
in einen Lizenzvertrag iiber das Patent 1 247 612 ge-
folgert hat, so ist dem im Ergebnis zuzustimmen.

cc) Grundsitzlich ist zwar davon auszugehen, daf
die Umwandlung einer Vertragsart in eine andere nur
im Einverstdndnis beider Vertragsteile mdglich ist.
Auf Grund besonderer Umstinde kann aber im Einzelfall
Jeder Vertragspartner, so insbesondere der Nutzungsbe-
rechtigte eines know-how-Vertrages nach Treu und Glauben
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(§ 242 BGB) verpflichtet sein, den Vertrag auch dann
fortzusetzen, wenn innerhalb der vereinbarten Vertrags-
dauer die Lehre des know-how ohne seine Zustimmung Ge-
genstand eines gewerblichen Schutzrechts geworden ist,
Zwar darf niemand aus einem von ihm vertragswidrig
geschaffenen Zustand Rechte fiir sich herleiten. Pafit
sich aber der Vertragspartner dieser Situation dadurch
an, da3 er aus der herbeigefiihrten Verdnderung sein
Recht auf Beendigung des Vertragsverhdltnisses nicht
wahrnimmt, sondern die ihm auf Grund des bisherigen
Vertrags liberlassenen Rechte weiter ausiibt, so ver-
st68t er gegen Treu und Glauben, wenn er trotzdem seine
Leistung mit der Begriindung ablehnt, der Vertrag sei
infolge der vom anderen Teil herbeigefiihrten Verdnde-
rung beendet., Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn
das Berufungsgericht aus einer solchen von beiden Ver-
tragsteilen geschaffenen neuen Lage gefolgert hat,

daB3 der Schutzrechtsinhaber den know-how-Vertrag nun-
mehr als Lizenzvertrag liber sein gewerbliches Schutz-
recht fortsetzen wollte, und dafl es andererseits dem
Nutzungsberechtigten am know-how zuzumuten war, sich
diesem Verlangen nicht zu widersetzen,

dd) Es kann nicht iibersehen werden, daB sich der
Nutzungsgegenstand gedndert hat, und dal sich die wirt-
schaftliche Stellung des Nutzungsberechtigten zu seinen
Ungunsten verschieben kann, etwa wenn der Schutzrechts-
inhaber nunmehr anderweit Lizenzen vergeben und sich die
Wettbewerbslage dadurch verschlechterm sollte. Nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts hat sich die Be-
klagte indessen nicht darauf berufen, dafl es ihr nicht
zuzumuten sei, an den bisherigen Vertragsbedingungen
festzuhalten. Thre Behauptung, die Kligerin habe Frei-
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lizenzen vergeben, ist insoweit unsubstantiiert ge-
blieben, als nicht dargelegt ist, welchen Einfluf

die Lizenzvergabe auf den der Beklagten iiberlassenen
Bezirk gehabt haben soll. Es kann daher kein Rechts-
fehler darin gesehen werden, daB das Berufungsgericht
die Fortsetzung des Vertrags zu den alten Bedingungen
festgestellt hat.

4, Auch die Angriffe der Revision gegen die Fest-
stellungen des Berufungsgerichts dariiber, welche Lehre
die Klidgerin der Beklagten mitgeteilt und inwieweit
diese sie benutzt hat, greifen nicht durch.

a) Auszugehen ist davon, daB die Beklagte fiir alles
bezahlen und Rechnung legen muB, was sie im Rahmen des
Vertrages erhalten und benutzt hat (§ 2 des Vertrages).
An die Stelle der identischen oder der &quivalenten
Benutzung sowie der Benutzung eines allgemeinen Erfin-
dungsgedankens tritt beim know-how-Vertrag die vertrags-
geméfe Benutzung, die im Wege der Vertragsauslegung zu
ermitteln ist. Unter die vertragsgemdBe Benutzung fallt
alles, was der Fachmann als vertragsgemédfBe Abwandlung
erkennen konnte. Nach Bekanntmachung der DAS hat sich
an dieser Beurteilung nichts gedndert. Das entspricht
unter den gegebenen Umstidnden dieses Falles dem Willen
der Vertragsteile. Davon ist das Berufungsgericht mit
Recht ausgegangen.

b) Demzufolge liegen alle Angriffe der Revision,
die sich dagegen richten, daf das Berufungsgericht
mehrere - im einzelnen angegebene - Merkmale des von
der Beklagten angewandten Verfahrens und der Vorrichtung
als den ihr von der Kl&igerin mitgeteilten &quivalent



- 23 -

beurteilt hat, auf dem dem Revisionsgericht verschlos-
senen Gebiet der Tatsachenfeststellung. Ein Rechtsfeh-
ler kénnte nur vorliegen, wenn das Berufungsgericht bei
der Auslegung des Vertrages nicht alle Umstdnde beriick-
sichtigt, Erfahrungssétze auBler Betracht gelassen oder
gegen die Denkgesetze verstoflen hdtte. Auf solche Fehler
beruft sich die Revision nicht; auf die Ausfilhrungen zu
den einzelnen Merkmalen braucht daher nicht eingegangen
zu werden.

Soweit die Revision in diesem Zusammenhang Riigen
aus § 286 ZPO erhebt, sind auch diese unbegriindet. Das
Berufungsgericht konnte hier ohne Hinzuziehung eines
technischen Sachverstidndigen auf Grund eigener Sachkunde
urteilen; es handelt sich um ein Uberschaubares tech-
nisches Gebiet; der Sachverhalt wurde von den Parteien
ausfiijhrlich erdrtert.

Ao
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IV.

Die Revision war mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.

Triustedt Ballhaus RiBGH Dr. Bruchhsausen
ist infolge Urlaubs an
der Unterschrift ver-
hindert

Triistedt

Ochmann Bendler
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