BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 77/72 URTEIL Verktindet am
30. November 1976

Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Helene QNN MUEN @llPstrace @,

Kldgerin und Revisionskldgerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt (NG -

gegen

die Firma Ol Gesellschaft mit beschrénkter Haftung,
gesetzlich vertreten durch ihren Geschédftsfilhrer Gerhard

i@, Q. “QPstrase §,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwilte (SR vnd



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 30. Novem-
ber 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die
Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und
BrodeBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandes-
gerichts Minchen vom 21. September 1972 aufge-
hoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch {iber die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

vVon Rechts wegen

Lo



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand

Der Rechtsvorgénger der Kligerin, Carl L
betrieb in Nl eine Kunst- und Verlagsanstalt.

Am 23.

Juli 1954 schloB8 er iilber diesen Betrieb einen

auf dessen Erwerb gerichteten Optionsvertrag mit der

Beklagten ab. Der Vertrag enthdlt u.a. folgende Be-

stimmungen:

"1.

Herr Carl L{JJJ® betreibt die Herstellung
von Kopien von Meisterwerken und anderen
Bildern im Wege der Veredelung von Bild-
reproduktionen nach einem eigenen, von ihm
als Geheimverfahren bezeichneten Verfahren,
welches einen wesentlichen Gegenstand dieses
Vertrages bildet ...

Herr LU ibernimmt mangels eines Patentes
die volle Gewdhr dafiir, daB8 das in Ziff. 1
erwdhnte, von ihm entwickelte und verwendete
Verfahren sein alleiniges geistiges Eigentum
ist und in vollem Umfang bis zur Unterzeich-
nung dieses Vertrages nur ihm, seiner Ehefrau
und dem bei ihm angestellten Fré&ulein

bekannt ist. Er iibernimmt die volle Haftung
dafiir, daB8 mit Unterzeichnung dieses Vertrages
die drei genannten Personen unter keinen Um-
stdnden in Zukunft das Verfahren im ganzen
oder irgendwelche Einzelheiten desselben
dritten Personen im In- oder Ausland bekannt-
geben werden."

i

Fir den Fall der Ausilbung des Optionsrechts sagte die
Beklagte LYl als Entgelt unter anderem eine am
Umsatz orientierte Gewinnbeteiligung fiir die Erzeugnisse
nach dem L' schen Verfahren von 5 %, mindestens
14.400 DM jd@hrlich zu.
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Nachdem die Beklagte von ihrem Optionsrecht Ge-
brauch gemacht hatte, iiberlies ihr carl L{JF in
Erfiillung des Vertrages eine grﬁﬂére Anzahl Patrizen
und Metall-Platten (Matrizen), die zur Herstellung von
Bildreproduktionen nach seinem Verfahren geeignet waren.
Die Kligerin und die bei L{JJJJ beschiftigten Maler

Schif und W@} wurden in ein Beschiftigungsverh#ltnis
bei der Beklagten {ibernommen.

Am 8. Mai 1963 schlossen Carl LUl una die
Beklagte einen weiteren Vertrag, dessen hier wesent-
liche Bestimmungen wie folgt lauten:

“1.

Der Vertrag vom 23. Juli 1954 wird im
gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.
Mit sofortiger Wirkung wird folgendes
vereinbart:

Obpacher bezahlt fiir das im Jahre 1954
zur Verfilgung gestellte 'sche
Verfahren Herrn elne Lizenz; sie
betrégt 5 % von dem Nettoumsatz der nach
diesem Verfahren hergestellten Erzeugnisse
und ist so lange zu bezahlen, wie (b
oder ein Rechtsnachfolger im Besitz der Her-
stellungsrechte ist. ...

Die Mindestgarantiesumme wird ab 1. Dezem-
ber 1962 auf DM 24.000 jdhrlich festgesetzt,
sie ist in monatlichen Raten von DM 2.000
im voraus zu bezahlen. ...

Nach dem Tode des Herrn LP sind in
der Reihenfolge der Aufz&dhlung folgende
Personen unabhidngig von einer Erbfolge
Anspruchsberechtigte nach Ziff. 2:

Frau Margarete
und nach deren Tod Fr#ulein Helene KD

L



LI starb am 25. Januar 1964, nachdem seine
Ehefrau Margarete bereits vorher verstorben war. Die
Kldgerin ist seine Alleinerbin.

Unter dem 8. Dezember 1967 kiindigten die Rechts-
vertreter der Beklagten in deren Namen den Vertrag
vom 8. Mai 1963 zum 31. Dezember 1967 und gaben als
wichtigen Grund "zundchst lediglich" an,

verpflichtet sich fiir den Fall der
Einstellung oder Aufgabe des Reproduktions-
verfahrens Herrn oder den in
Ziff. 3 bestimmten Rechtsnachfolgern alle
mit dem Faksimile-Verfahren in Zusammen-
hang stehenden Rechte unentgeltlich zurtick-
zuilbertragen. OP ist verpflichtet,
die Einstellung des Faksimile-Verfahrens
mit einer Frist von einem Jahr, gerechnet
von dem ndchsten Monatsersten an, aufzu-
kiindigen. Bis zum Ablauf dieses Jahres ist

verpflichtet, die Lizenz bzw. die
Mindestgarantiesumme zu. bezahlen. Von der
Ubertragung der Rechte an ist Herr
bzw. dessen Rechtsnachfolger nach Ziff. 3

wieder alleiniger Inhaber der Herstellungs-
rechte.

Die Verpflichtungen von aus diesem
Vertrag werden dadurch nicht berithrt, das
das '*sche Verfahren durch
eine Weiterentwicklung erfdhrt, solange
noch Bestandteile des *schen Ver-

fahrens Verwendung finden. Ist dies nicht

der Fall, so gilt Ziff. 4 dieses Vertrages."

"daB das angebliche Geheimverfahren bereits
zum Zeitpunkt des Abschlusses des ersten
Vertrages zum Stande der Technik gehdrte

A0S



und in verschiedenen deutschen und ausléndischen
Patentschriften beschrieben wurde".

Nachdem die Kldgerin den Umfang der Vollmacht der
Anwdlte angezweifelt hatte, kiindigten diese den Vertrag
mit Schreiben vom 15. Dezember 1967 unter Vorlage einer
neuen Vollmachtsurkunde "noch einmal ... aus wichtigem
Grunde zum 31. Dezember 1967". Die Beklagte stellte mit
Ablauf dieses Tages die Lizenzzahlungen ein.

Auf Antrag der Kldgerin verurteilte das Landgericht
Miinchen I die Beklagte zur Entrichtung der Mindestlizenz
von 24.000 DM fiir das Jahr 1968. Die Berufung der Be-
klagten blieb erfolglos.

In dem vorliegenden Rechtsstreit macht die Kldgerin
die Mindestlizenz fiir die Zeit vom 1. Januar 1969 bis
zum 30. Juni 1970 geltend. Sie hat beantragt,

die Beklagte zur Zahlung von 36.000 DM nebst
8 % Zinsen seit dem 31. August 1970 und 5 DM
Mahnauslagen zu verurteilen.

Die Beklagte hat
Klagabweisung

beantragt und behauptet: Das lizenzierte Verfahren sei
vorbekannt gewesen. Sie arbeite schon seit vielen Jahren
nicht mehr danach. Jedenfalls, so hat sie gemeint, sei
die Kindigung vom 8./15. Dezember 1967 in eine ordent-
liche Kiindigung zum 31. Dezember 1968 umzudeuten.



Landgericht und Oberlandesgericht haben die
Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die
Kldgerin ihr Begehren weiter. Die Beklagte mdchte
die Revision zuriickgewiesen haben.

Entscheidungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zurilickver-
weisung.

I. Das Berufungsgericht hat die aus wichtigem Grunde
zum 31. Dezember 1967 ausgesprochene Kiindigung als eine
ordentliche Kiindigung zum Ende des folgenden Jahres
aufgefaBt. Deren Wirksamkeit, so hat es ausgefiihrt,
héinge nicht ab von einer - unter Nr. 4 des Vertrages
fiir den Fall der Vertragsbeendigung vereinbarten -
Rickilbertragung von Rechten, die mit dem lizenzierten
Verfahren in Zusammenhang stiinden; denn dem Lizenz-
vertrag hdtten keine formellen Schutzrechte zugrunde
gelegen. Die Beklagte sei zu der Kiindigung berechtigt
gewesen, weil sie spiitestens seit dem Kiindigungs-
schreiben von dem I_—Verfahren keinen Gebrauch
mehr gemacht habe. Gegenstand der Lizenz sei nur, was
zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht vorbekannt ge-
wesen sei. Die Verfahrensschritte des L{jJjjjjJ-Verfahrens
seien aber in der deutschen Patentschrift 312 216 aus
dem Jahre 1919 beschrieben; neu sei lediglich die Ver-
wendung bestimmter Materialien gewesen; gerade hiervon
sei jedoch die Beklagte abgegangen.




II. Die Revision ist der Auffassung, das Berufungs-

gericht habe den Lizenzgegenstand verkannt. Die Lizenz

betreffe nicht ein objektiv neues Verfahren, sondern

nur ein Verfahren, das der Lizenzgeber geheimgehalten

habe und das allein von der Lizenznehmerin angewendet

werde. Zudem seien der Beklagten nicht nur die allge-

meinen Verfahrensregeln iiberlassen worden, sondern sie

sei auch in die fiir die Qualitdt der Bildreproduktionen
maBSgebenden geheimen nicht nur technischen, sondern auch
kiinstlerischen Einzelheiten seiner Anwendung eingeweiht

worden. Das Berufungsgericht habe daher weiter zu Un-

recht angenommen, das L{{JJJll-Verfahren unterscheide

sich von dem Verfahren nach der deutschen Patentschrift

312 216 nur durch die Verwendung anderer Materialien.

Unbeachtet sei auch geblieben, daB sich das patentierte
Verfahren offenbar nicht durchgesetzt habe, widhrend die |
Anwendung des L{JJllB-Verfahrens zu hervorragenden |
Ergebnissen gefilhrt habe. Schon daraus habe das Beru-
fungsgericht den SchluB8 ziehen miissen, daB sich die beiden
Verfahren nicht nur hinsichtlich der verwendeten Stoffe
wesentlich voneinander unterschieden. Deshalb sei auch
die Ansicht des Berufungsgerichts, die Beklagte mache

von dem Verfahren keinen Gebrauch mehr, weil sie fir

die Malpaste und die Matrizen den Kunststoff Palatal

an Stelle der von LY vorgeschlagenen Materialien

- eine Paste anderer Zusammensetzung fiir den Struktur-
auftrag sowie Blei zur Herstellung der Matrize - verwende,
unzutreffend.

Das Berufungsgericht habe die Kiindigung zu Unrecht
in eine ordentliche Kiindigung umgedeutet. Eine solche
sei ndmlich nur zuldssig gewesen im Zusammenhang mit



der Aufgabe der Benutzung des L{JJJJ-Verfahrens und

der Rilckgabe des Lizenzgegenstandes, das bedeute: mit

der Wiedereinrdumung der Mtglichkeit, das Verfahren zu
benutzen und mit der Einstellung jeder weiteren eigenen
Nutzung. Diese allein zuldssige Aufkiindigung habe die
Beklagte aber nicht ausgesprochen und auch nicht aus-
sprechen wollen; sie habe sich vielmehr das Recht vorbe-
halten wollen, nach dem - durch die Materialvertauschung
unwesentlich - gednderten L{JJJJ-Verfahren weiterzu-
arbeiten. Damit habe sie aber, wie Nr. 8 des Vertrages
zeige, gerade nicht der Zahlungspflicht entgehen kdnnen.
In diesem Zusammenhang sei das Berufungsgericht zu Unrecht
dem Vorbringen der Kldgerin, die Beklagte benutze Patrizen
und Pridgeplatten, die sie von L- erhalten habe,
nicht nachgegangen. SchlieBlich habe sich das Berufungs-
gericht auch nicht mit dem Vorwurf der Sittenwidrigkeit
der Vertragsauflésung auseinandergesetzt, die darin liege,
daB8 die Beklagte, gestiitzt auf einen belanglosen Stand der
Technik, die Vorteile, die ihr die Benutzung des L{JJJIIR-
Verfahrens gebracht habe, kiinftig unentgeltlich zu nutzen
trachte.

III. Die Angriffe der Revision haben Erfolg. Die Auffas-
sung des angefochtenen Urteils, die Kl&gerin kdnne infolge
der Kiindigung seit dem 1. Januar 1969 keine Lizenzzah-
lungen mehr beanspruchen, ist nicht gerechtfertigt.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht von der Wirk-
samkeit des Lizenzvertrages ausgegangen.

a) Die Beklagte vertritt die Aufassung, der Vertrag
sei wegen anfé@nglicher Unmdglichkeit nichtig gewesen
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(§ 306 BGB) . Sie leitet dies aus der angeblich voll-
sténdigen Vorwegnahme des LY’ schen Verfahrens
durch die deutsche Patentschrift 312 216 und seiner
darauf beruhenden Offenkundigkeit her. Sie geht hierbei
davon aus, das L{JJJR verpflichtet gewesen sei, ein
Geheimverfahren zur Verfiigung zu stellen, dem Neuheit
im patentrechtlichen Sinne zuzuerkennen sei. Dieser Aus-
gangspunkt ist nicht zu beanstanden. In dem Optionsver-
trag vom 23. Juli 1954 hat LUl die volle Gewdhr dafir
ibernommen, da8 das von ihm entwickelte Verfahren sein
alleiniges geistiges Eigentum sei. Damit ist ausge-
sprochen, er wolle dafiir einstehen, daB es frilhere oder
gleichzeitige Entwicklungen gleichen Inhalts nicht gebe,
dag8 also dem I.—' schen Verfahren nicht nur der
Charakter eines Geheimnisses, sondern auch der der Neu-
heit zukomme. Durch den Lizenzvertrag vom 8. Mai 1963
ist der Optionsvertrag zwar aufgehoben worden. Lizenz-
gegenstand ist aber weiterhin "das im Jahre 1954 zur
Verfiigung gestellte L{JJll'sche Verfahren" geblieben.
Da8 sich hinsichtlich der Gewdhrpflichten des Lizenz-
gebers durch den Austausch der vertraglichen Grundlage
etwas gedndert h#tte, ist nicht zu erkennen. Es ist
deshalb anzunehmen, da8 Gegenstand der Lizenz nach dem
Vertrag vom 8. Mai 1963 gleichfalls das von L{JJD
als neu gewdhrleistete Verfahren sein sollte.

Die Beklagte liBt mit ihrer Auffassung, das Ver-
fahren sei nicht neu gewesen, jedoch auBer Acht,
daB8 das Berufungsgericht einen Unterschied zwischen dem
vorbekannten Reproduktionsverfahren nach der deutschen
Patentschrift 312 216 - andere Vorver&ffentlichungen
hat es nicht behandelt; die Beklagte hat auch im zweiten
Rechtszuge keine mehr geltend gemacht - und dem von
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LR angewendeten Verfahren festgestellt hat, der
darin besteht, das LY die Verwendung einer Paste
bestimmter Zusammensetzung bei der Herstellung der
Patrize und die Verwendung von Blei zur Herstellung

der Matrize vorgeschlagen hat, wdhrend die Patentschrift
von der Verwendung von Metallen ausdriicklich abrit.
Wenn daher auch der von der Beklagten fiir richtig ge-
haltenen Vertragsauslegung - dag die Lizenz ein nicht
nur geheimes, sondern auch im patentrechtlichen Sinne
objektiv neues Verfahren betroffen habe - zu folgen ist,
gestatten die Feststellungen, die das Berufungsgericht
-~ in dieser Hinsicht fehlerfrei - getroffen hat, nicht
den SchluB, das8 es dem L{Jllll-Verfahren zur Zeit des
Vertragsabschlusses an der Neuheit gefehlt habe oder
das es den Mitbewerbern ohne besondere Opfer und Milhen
zu jener Zeit mdglich gewesen widre - etwa durch Unter-
suchung des Verfahfenserzeugnisses - die Verfahrens-
schritte und die dabei verwendeten Werkstoffe in ihrer
Gesamtheit zu ermitteln.

b) Die Beklagte zweifelt die Rechtsverbindlichkeit
des Lizenzvertrages unter Hinweis auf die §§ 20, 21 GWB
ebenfalls zu Unrecht an. Wie vorstehend dargelegt,
bieten die in dieser Beziehung ohne Versto8 getroffenen
Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Anhaltspunkt
dafiir, daB zur Zeit des Vertragsschlusses ein Betriebs-
geheimnis nicht vorhanden gewesen sei.

2. Die Auffassung des Berufungsgerichts, dag die
Beklagte infolge einer zum 31. Dezember 1968 ausge-
sprochenen Kiindigung von ihrer Pflicht zur Lizenz-
zahlung frei geworden sei, vermag der Senat nach den
bisher getroffenen Feststellungen dagegen nicht zu teilen.
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a) Das Berufungsgericht hat in dem Urteil des
Vorprozesses ausgefiihrt, die Kiindigung vom 8;/15. Dezem-
ber 1967 sei als Kiindigung aus wichtigem Grunde un-
wirksam gewesen, weil der Beklagten ein solcher Grund
nicht zur Seite stehe. Von dieser Auffassung geht es
in dem hier zur Uberpriifung gestellten Urteil offen-
sichtlich ebenfalls aus. Dieser Standpunkt ist zu
billigen, und zwar auch dann, wenn man die Auffassung
des angefochtenen Urteils iiber das Verhdltnis des
Langguth'schen Verfahrens zum Stande der Technik zu-
grunde legt. Denn auch danach konnte, wie bereits er-
brtert, von einer Vorwegnahme des L' schen ver-
fahrens durch den Stand der Technik oder von seiner
Offenkundigkeit keine Rede sein. Der von der Beklagten
angegebene Kiindigungsgrund lag in Wahrheit nicht vor;
einen weiteren Grund fiir eine fristlose Kiindigung hat
sie in ihrem Kﬁndigungsschreiben nicht genannt; das
sie dies bis zum Ablauf des Zeitraums, fiir den die
Kl&gerin Lizenzzahlungen begehrt, getan habe, hat sie
nicht behauptet. Danach kann die Kiindigung dem Ver-
tragsverhdltnis, wie das Berufungsgericht zutreffend
erkannt hat, nur dann ein Ende gesetzt haben, wenn
sie in eine wirksame ordentliche Kiindigung umgedeutet
werden kann.

b) Bereits die Annahme, die am 8. Dezember 1967
ausgesprochene und am 15. Dezember 1967 wiederholte
Kiindigung zum Ende des Jahres 1967 aus wichtigem
Grunde sei - mangels Vorliegens eines solchen Grundes -
in eine ordentliche Kiindigung zum n#chst zuldssigen Termin
umzudeuten, begegnet jedoch Bedenken. Die Beklagte hat
sich zur Begriindung ihrer Kiindigung ausschlieflich auf
das angebliche Vorbekanntsein des ]’._schen Verfahrens
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im Stande der Technik berufen. Fir seine Auffassung, die
Beklagte habe damit eindeutig zu erkennen gegeben, sie wolle
an dem Vertrag unter keinen Umstdnden festhalten, auch dann
nicht, wenn der von ihr angegebene Kiindigungsgrund nicht
zutreffe, hat das Berufungsgericht keine ausreichenden An-
haltspunkte festgestellt. Dem Kiindigungsschreiben vermag
auch der Senat nicht ohne weiteres Anzeichen dafiir zu ent-
nehmen, daB die Beklagte mit ihren Schreiben den unbedingten
Willen zum Ausdruck hdtte bringen wollen, den Vertrag auch
ohne das Vorhandensein des angegebenen wichtigen Grundes
aufzuldsen. Bei dieser Sachlage durfte sich das Berufungs-
gericht nicht mit der Wendung begniigen, daB die Kiindigung
aus wichtigem Grunde in eine ordentliche Kiindigung umzu-
deuten sei; es hiitte dies vielmehr einer ndheren Uberpriifung
unterziehen miissen. Dies wird vorab nachzuholen sein. Sollte
das Berufungsgericht im Ergebnis bei seinem Standpunkt blei-
ben, kommt es weiter darauf an, ob eine solche ordentliche
Kiindigung mdglich und wirksam gewesen ist und ob sie die
Lizenzzahlungspflicht beendet hat. Ob die Beklagte den
Vertrag zu einem Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1969

- ausdriicklich oder durch schliissiges Verhalten - wirksam
gekiindigt hat, etwa dadurch, daB8 sie sich die von dem
Berufungsgericht bereits im VorprozeB8 vertretene Auffassung,
das Vertragsverhdltnis sei durch Kiindigung beendet, in

einer fiir die Kldgerin zweifelsfrei erkennbaren Weise zu
eigen gemacht hat, ist hier nicht zu entscheiden, da die
Kldgerin Lizenzen nur fiir die Zeit bis zum 30. Juni 1970
geltend macht.

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, da8 der Lizenz-
vertrag frei kiindbar gewesen sei, weil die Beklagte von dem
Lizenzgegenstand keinen Gebrauch mehr mache.
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aa) Zutreffend geht das Berufungsgericht zundchst
davon aus, daB die Wirksamkeit einer ordentlichen Kiindi-~-
gung jedenfalls nicht von der vorherigen Riickiibertragung
der das Verfahren betreffenden Rechte abhdngig sei. Diese
Auffassung ist nicht zu beanstanden, denn die "Riickilber-
tragung” - was immer die VertragschlieSenden darunter
verstanden haben - ist nicht zur Wirksamkeitsvoraussetzung
fiir eine Kiindigung erhoben, sondern als die Folge einer
etwaigen Vertragsbeendigung aufgefagt worden.

bb) Das Berufungsgericht nimmt ersichtlich an,
daB8 das ordentliche Kiindigungsrecht der Beklagten
zwar nicht ausgeschlossen ist, dag8 aber die Wirksamkeit
einer ordentlichen Kiindigung an die Einstellung der
Benutzung des lizenzierten Verfahrens gekniipft ist.

Diese Auslegung begegnet rechtlichen Bedenken.
Grundsdtzlich darf die Wirksamkeit einer einseitigen
rechtsgestaltenden Willenserkldrung wie einer Kiindigung
aus Grinden der Rechtsklarheit nicht an Bedingungen
gekniipft sein. Die Rechtsprechung hat Ausnahmen von
diesem Grundsatz nur in Fdllen sogenannter Potestativ-
bedingungen gemacht, in denen die Wirksamkeit der
Willenserkldrung von einem Verhalten des Erkldrungs-
empfidngers abhing, so das8 dieser sich in eigener freier
Entscheidung die erforderliche Klarheit tiber die Wirk-
samkeit der rechtsgestaltenden Erkldrung verschaffen
konnte. Um einen solchen Fall wiirde es sich hier aber
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nicht handeln. Hdtten die Parteien die Wirksamkeit der
Kiindigung von der Einstellung der Verfahrensbenutzung
abhdngig machen wollen, so wiirde dies zur Folge gehabt
haben, daf LYJJllll und die Kligerin als seine Rechts-
nachfolgerin aus der Kiindigungserkldrung allein keine
GewiBheit liber die Rechtslage hdtten gewinnen k&nnen,
und sie h&dtten diese GewiBheit auch nicht durch eigenes
Handeln herbeifilhren k&nnen; vielmehr wédre die Wirksam-
keit der Kiindigung in der Schwebe gewesen, und es hdtte
stets im Belieben der Beklagten als der kiindigenden
Partei gelegen, ob sie durch Einstellung der Benutzung
des lizenzierten Verfahrens ihrer eigenen Kiindigung zur
Wirksamkeit verhelfen oder ob sie durch Fortsetzung der
Benutzung den Schwebezustand fortdauern lassen wollte.
Die Kl&gerin widre dadurch in ihrer rechtlichen Hand-
lungsfreiheit unangemessen eingeschrdnkt gewesen: Sie
hdtte das Verfahren weder selbst nutzen noch anderweitig
Lizenzen darauf vergeben k&nnen, ohne sich der Gefahr
auszusetzen, von der das Verfahren weiterbenutzenden
Beklagten wegen Verletzung des Lizenzvertrages in An-
spruch genommen zu werden. Hitten die Parteien die Be-
stimmungen ilber die Beendigung des Vertragsverh#dltnisses
so aufgefast, so widre diesen aus den vorstehenden Er-
wdgungen die rechtliche Anerkennung zu versagen.

Eine solche Auslegung ist indes nicht die einzig
mbgliche. Dem Parteiwillen kann auch durch ein anderes
Verstidndnis der vertraglichen Bestimmungen Rechnung ge-
tragen werden, und zwar in einer Weise, der rechtliche
Bedenken nicht entgegenstehen.
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Nach Nr. 4 des Vertrages hat die Beklagte die
"Einstellung” des L' schen Verfahrens mit einer
Frist von einem Jahr "aufzukiindigen". Diese Bestimmung
wird unter Ziff. 8 durch die Vorschrift ergénzt, das
die Beklagte so lange zur Zahlung des vereinbarten Ent-
gelts, also auch unabhdngig von den erzielten Umsédtzen
der Mindestlizenzen, verpflichtet sein soll, wie sie
noch Bestandteile des L{JJ' schen Verfahren verwendet.
-Der Parteiwille geht demnach jedenfalls dahin, daB8 eine
fristgemdfe Kilndigung die Zahlungspflicht der Beklagten
nicht beriihren soll, wenn diese nicht die Benutzung des
lizenzierten Verfahrens aufgibt, sondern entgegen ihrer
Verpflichtung fortsetzt. Es ist aus den angegebenen Grilnden
nicht m&glich, in dieser Verkniipfung der Lizenzzahlungs-
pflicht mit der Verfahrensbenutzung trotz erfolgter Kiin- '
digung eine Bedingung zu sehen. Vielmehr sind diese Ver-
einbarungen so zu verstehen, daB8 zwar mit Ablauf der
Kindigungsfrist der Vertrag beendet ist, daB aber die
Beklagte, wenn sie das Verfahren oder Teile davon weiter-
benutzt, als auBervertragliche Nutzungsentschddigung
die Betrdge schuldet, die sie auch bei Fortdauer des
Vertrages zu entrichten verpflichtet gewesen wire.

Diese Auslegung wird dem Willen der Parteien gerecht
und stdB8t, anders als die vom Berufungsgericht getrof-
fene Auslegung, nicht auf rechtliche Bedenken.

cc) Es hdngt deshalb - falls eine Umdeutung
der wirkungslosen Kindigung aus wichtigem Grunde
zuzulassen ist - alles davon ab, ob die Beklagte
in dem Zeitraum, fiir den die Kl&dgerin Entgelte
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verlangt, von dem Lizenzgegenstand noch - ganz oder
teilweise - Gebrauch macht. Die Feststellung des
angefochtenen Urteils, dies sei nicht der Fall, hilt
einer Uberpriifung nicht stand. '

Die Ansicht des Berufungsgerichts, das Lang-
guth'sche Verfahren sei, von der Verwendung bestimmter
Materialien bei der Herstellung der Patrizen und Ma-
trizen abgesehen, durch die deutsche Patentschrift
312 216 vorweggenommen, so daB8 - da Langguth die Neu-
heit seines Verfahrens zugesichert habe - von einer
Benutzung des Lizenzgegenstandes keine Rede mehr sein
kdnne, sobald die Benutzung dieser Werkstoffe bei Bei~
behaltung der Verfahrensweise im {ibrigen aufgegeben
werde, kann nicht gebilligt werden. Diese Feststellung
beruht auf einer Wilrdigung des Lizenzgegenstandes, der
wesentliche Teile des unter Beweis stehenden Vortrags
der Kldgerin nicht genligend beachtet. Nach diesem Vor-
trag geht das von L{JJJJll8 angewendete Verfahren in
Einzelheiten iiber das durch die deutsche Patentschrift
312 216 Gelehrte hinaus, und zwar nicht nur hinsichtlich
der Verwendung bestimmter Materialien. Die genannte
Patentschrift schldgt vor, Geméldekopien mit Relief~-
muster auf folgende Weise zu vervielfdltigen:

1. Zur Herstellung der Patrize (Anspruch 1)

a) wird eine beliebige Leinwand (beliebiges Ge-
webe) zundchst mit Leim und dann mit einer
(weiBen, nach dem Auftragen erstarrenden)
Grundschicht versehen;

aa) die Grundschicht besteht aus Kaolin oder
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Kreide, weiBer Gelatine und Glyzerin
(Anspruch 4);

bb) die Grundschicht wird nach dem Auf-
tragen durch Auflegen auf ebene Unter-
lagen (Metall, Glas oder sonstige glatte
Flachen) unter Druck geglédttet;

b) die mit der glatten trockenen Grundschicht
versehene Leinwand wird
aa) mit dem Mehrfarbendruck versehen,
bb) dann gegen eine Platte mit Leinwand-
musterung gepre8St und
cc) auf eine starre Unterlage aufgezogen;

c) von (Kinstlers) Hand werden die dem Original
entsprechenden Erhdhungen mit einer besonderen
Masse aufgetragen, die nach dem Auftragen
steinhart wird:;

d) die besondere Masse bésteht aus einem Gemisch
von Schellack und BleiweiB (Anspruch 5);

e) nach dem Trocknen wird die Oberfliche
schellackiert.

Unter Verwendung der Patrize wird die Matrize
hergestellt (Anspriiche 2 und 3).

a) Die Matrize besteht aus einer in der Kilte
weichen, allmdhlich erhirtenden und schlief-
lich steinhart werdenden Formmasse;




b)

c)

d)

e)
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die Formmasse wird durch eine Mischung von
Kaolin, Leim, Glyzerin und Alaun erhalten

(Anspruch 6);

die Patrize und die Formmasse der Matrize
werden geblt;

die Patrize wird unter Druck auf die Matrize
gelegt;

die Matrize wird nach dem Erhdrten schellackiert.

3. Positive Vervielfdltigungen werden hergestellt,
indem

a)

b)

c)

4d)

die Vorgdnge wie bei der Herstellung der
Patrize (Merkmale 1 a bis 1 b bb) wiederholt
werden,

die so behandelte Leinwand angefeuchtet wird;

das Leinwandblatt auf die Matrize gebracht
und unter Druck geprédgt und

nach dem Trocknen gefirniBt wird.

Die Kl&égerin hat demgegeniiber das Langguth'sche
Verfahren - teilweise unter Bezugnahme auf ihr Vor-
bringen in dem Vorproze8 7 O 227/69 LG Minchen I -
wie folgt beschrieben: '

Ein dem Gemélde, das reproduziert werden soll,
entsprechendes farbiges Kunstblatt wird auf eine
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finnische Pappe kaschiert. Sodann wird es gegen eine
bleierne Matrize gepreft und erhilt auf diese Weise
die Struktur des originalen Maluntergrundes (Holz,
Leinwand usw). Das Blatt wird danach grundiert und
bildet den Untergrund fiir den Auftrag der plastischen
Struktur des Originalgem#ildes. Diese Ubertragung wird
als ein komplexer und langwieriger Vorgang geschildert:
Der hiermit beschdftigte Kiinstler hat sich in Vor-
studien mit dem maltechnischen Aufbau und der Rhythmik
des maltechnischen Vortrags des Originals zu befassen.
Dabei macht er Aufzeichnungen {iber die Oberflidchenbewe~
gungen der sichtbaren und erfasbaren Struktur. Das
Kunstblatt dient zum Festhalten und zur Korrektur der
originalen Farbwerte. Zur Festlegung der Strukturauf-
zeichnungen wird eine Schwarz-WeiB-Schrédglichtaufnahme
angefertigt. Die Malschicht -~ zur Herstellung der
Patrize - wird in vielen verschiedenen Auftrdgen auf
die vorprédparierte Pappe aufgebracht. Beim Auftragen
der Struktur ist bereits zu beriicksichtigen, dag bei
der aus Metall (Blei) hergestellten Matrize Schwund-
erscheinungen auftreten. Als Material fiir den Struktur-
auftrag wird eine undurchsichtige Paste verwendet, die
aus Wasser, Glyzerin, China-Clay und Perlleim in be-
stimmtem Verhdltnis. besteht. Das so behandelte Kunst-
blatt ist die fertige Patrize. Die Patrize wird als-
dann mit flissigem Blei iiberzogen. Nach dem Erkalten
stellt die Bleiplatte die Matrize dar, mit deren Hilfe
die Vervielfdltigungen hergestellt werden. Dies ge-
schieht in der Weise, daB8 das zu veredelnde Kunstblatt
mit seiner Vorderseite in die Matrize gepreBt wird,
die so entstandenen Vertiefungen von der Riickseite
mit einer Kaschiermasse aus Champagnerkreide und Leim
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ausgefiillt werden und das Blatt auf einer Leinwand be-
festigt wird. Es folgen abschlieBende Arbeiten: Spannen
des Blattes in einen Keilrahmen, Zaponieren, Retusche,
Wachsen und Firnissen.

Der Beklagten ist zwar zuzugeben, daB8 schwerwiegende
Unterschiede der beiden Verfahren in der Verwendung unter-
schiedlicher Materialien fir den Strukturauftrag und fiir
den MatrizenguB8 bestehen und da8 sich andere Abweichungen
zwangsléufig aus diesen Unterschieden ergeben. Darin er-
sch8pft sich die Unterschiedlichkeit der beiden Verfahren
jedoch nicht. Das Ll sche Verfahren beschreibt dariiber
hinaus die Vorbereitung und Durchflihrung des Strukturauf-
trags - Vorgdnge, von denen angenommen werden muB, daB sie
flir den Grad der Originaltreue der Wiedergabe von erheb-
licher Bedeutung sein k&nnen - in einer Ausfiihrlichkeit,
die in der Patentschrift kein Vorbild hat. Dort heisBt
es vielmehr lediglich, auf die Unterlage wiirden "in
an sich bekannter Weise von Kiinstlers Hand gemds8 dem
wiederzugebenden Original die ErhShungen, die sich durch
die verstédrkten Farbenauftragungen auf dem Original er-
geben, ebenfalls aufgetragen" (S. 1 Z. 58 - 63), ohne das
mitgeteilt wird, ob und ggf. durch welche besonderen
MafSnahmen die Ubereinstimmung des Strukturauftrags mit
dem Original gefdrdert wird. Auch in diesen MaSnahmen
kann sich aber eine Eigentiimlichkeit des LYl schen
Verfahrens ausdriicken. Es handelt sich bei diesen Einzel-
heiten nicht, wie die Beklagte meint, um eine Beschrei-
bung der besonderen F&higkeiten der mit dem Struktur-
auftrag betrauten Kiinstler, sondern vielmehr um An-
weisungen an diese, also Verfahrensschritte, wenn auch
deren Ausfilhrung besondere kiinstlerische F#higkeiten
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erfordert. Das Berufungsgericht hdtte es danach nicht
dabei bewenden lassen diirfen, die Unterschiedlichkeit
der verwendeten Werkstoffe zu erdrtern; es h#tte sich
vielmehr zus#tzlich mit der Frage befassen milssen, ob
nicht die gegeniiber der patentierten Lehre differenzier-
teren Beschreibungen einzelner Stufen des Verfahrens-
ablaufs ebenfalls dazu beitragen, das das Langguth'seche
Verfahren als ein Geheimverfahren anzusehen und seine
Neuheit zu bejahen ist.

Das Berufungsgericht wird diese Untersuchung nachzu-
holen haben. Sodann wird es sich erneut mit der Frage
beschidftigen miissen, ob die Beklagte von dem lizenzier-
ten Verfahren in dem Klagezeitraum - ganz oder auch nur
teilweise, vgl. Nr. 8 des Vertrages - Gebrauch gemacht
hat. Um zu einer Bejahung dieser Frage 2zu gelangen, Se-
diirfte es nicht einmal unter allen Umstdnden der Fest-
stellung, daB die Beklagte die dem Langguth'schen Ver-
fahren entsprechenden besonderen Mafnahmen fiir den
Strukturauftrag auf die Patrizengrundlage anwendet.

Es kann sich vielmehr auch die Frage stellen, ob nicht
der von der Beklagten vorgenommene Materialaustausch
lediglich eine sich durch die Entwicklung neuer Werk-
stoffe als selbstverstédndlich anbietende MaBnahme dar-
stellt, die keine beachtenswerte Abweichung von dem
Langguth~-Verfahren ist, insbesondere mit dem sonstigen
Stande der Technik keinen Beriihrungspunkt hat, so das
man sie nach dem Parteiwillen als von der Regelung der
Nr. 8 des Vertrages vom 8. Mai 1963 erfaBt ansehen kann.
Auch dann kdnnte sich ergeben, daf die Beklagte immer
noch von einem "Uberschus" des L{jlll}-Verfahrens iiber
den Stand der Technik Gebrauch macht, der die Anwendung
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der Nr. 8 des Vertrages und damit die Fortdauer der Lizenz-
bzw. Entschiddigungszahlungspflicht rechtfertigen wiirde.

Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls weiter 2zu
erwdgen haben, ob es die zu beantwortenden technischen
Fragen aus eigener Sachkunde wird beantworten kdnnen oder

ob es sich hierbei der Hilfe eines Sachverstdndigen bedienen
sollte.

IV. Da der endgilltige Ausgang des Rechtsstreits nicht
feststeht, ist dem Berufungsgericht auch die Entschei-
dung iiber die Kosten der Revision vorzubehalten.

Ballhaus Bruchhausen Windisch

Hesse BrodeBer




	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	2

	3

	4

	8

	9

	15

	16




