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BGB § 463
Zur Frage, ob eine Eigenschaft der Kaufsache zugesi-

chert ist, wenn diese von dem auslandischen Herstel-
ler als "patentiert" bezeichnet wird.

BGB § 439; PatG § 30 Abs. 1

Der Kdufer kennt einen Mangel im Recht auch dann,
wenn er beim Abschlufl des Kaufvertrages mit einem

auslandischen Hersteller weifl, daB er durch den Ver-

trieb der eingefiihrten Ware gegen ein in Deutschland
angemeldetes und bekanntgemachtes, aber noch nicht
erteiltes Patent verstéft, selbst wenn Kidufer und
Verkdufer geglaubt haben, das Patent werde nicht
erteilt oder vernichtet werden.
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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
VIII ZR 42/72 URTEIL Verkiindet am
16, Mai 1973
Scheibl,
in dem Rechtsstreit Justizhauptsekretéar

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

der Firma Richard F Gl , Inhaber Richard RN,
Rolladenfabrik in M,

Beklagten, Viderkldgerin und
Revisionsklédgerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Kechtsanwalt Dr. (D -

gegen

die Firma COilliiiiPr < C o ., vertreten durch
die Gesellschafter Piero CUllD vnd Vittorio C D
in V. My (Italien), Via S

Kldgerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 16, Mai 1973 durch
die Richter Dr. Gelhaar, Claflen, Braxmaier,

Dr. Hiddemann und Hoffmann

' fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 15. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts Stuttgart, an
Verkiindungs Statt den Parteien am 19. und
20, Januar 1971 zugestellt, wird auf Kosten
der Beklagten zurilickgewiesen. Jedoch wird
die Kostenentscheidung des Berufungsurteils
dahin gedndert, daB die Kosten des ersten
Rechtszuges gegeneinander aufgehoben werden.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klédgerin stellt Rolladenstdbe aus Kunststoff
her und vertreibt sie unter der Bezeichnung "Kosmopla-
stick"., Das Herstellungsverfahren ist fiir die Klégerin
mit Wirkung vom 3. Dezember 1963 durch das italieni-
sche Patent Nr. 41 295 geschiitzt.

Die Beklagte, die Rolldden urspriinglich aus Holz

herstellte, ging spiter zur Kunststoffproduktion iber
und vertrieb auBer kompletten Rolldden auch Rolladen-
stdbe aus Kunststoff an andere Rolladenhersteller.
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Zun8chst auf Grund eines Vertrages mit der italieni-
schen Firma Ty vom 5. August 1964 hatte die Beklag-
te fiir die Bundesrepublik den Alleinvertrieb der von der
Kl&dgerin hergestellten, fir sie in Italien geschiitzten
Kunststoffstibe libernommen. Schon bald war es Jjedoch zu
Meinungsverschiedenheiten gekommen, so daB nach der letz-
ten Lieferung vom 25. April 1965 die Firma TENENEN ihre
Anspriiche gegen die Beklagte im Verfahren LG Heilbronn
1 KfH O 178/67 einklagte; das dort ergangene Urteil vom
L4, Februar 1970 wurde auf Grund eines in der Berufungsin-
stanz geschlossenen Vergleiches schlieBlich rechtskriaf-
tig.

Durch Vertrag vom 1. Dezember 1965, also schon bald
nach Abbruch der Geschédftsbeziehungen zu TEEP, hatte
die Beklagte unmittelbar gegeniiber der Kligerin den Al-
leinvertrieb der fiir die Klagerin in Italien geschiitzten
Rolladenstdbe iibernommen. In der Folgezeit lieB die Be-
klagte allerdings auch Profile, die nach ihrem eigenen
deutschen Gebrauchsmuster 1 944 066 konstruiert waren,
bei der Kldgerin herstellen und vertrieb diese in zuneh-
mendem MaBe. Der Vertrag vom 1. Dezember 1965 sah eine
Laufzeit bis Ende 1970 vor, Jjedoch endeten infolge von
Meinungsverschiedenheiten schon im Jahre 1968 die Ge-
schidftsbeziehungen der Parteien. - '

Mit der Klage hat die Kl&igerin Zahlungsanspriiche
aus den Geschidftsbeziehungen gegeniiber der Beklagten
geltend gemacht. Die Beklagte hat Mangelhaftigkeit der
letzten Lieferungen behauptet und ferner geltend gemdcht,
die von der Klédgerin gelieferten Stédbe verletzten die in
der Bundesrepublik bestehenden Schutzrechte der Firmen
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Dege-PEEEED und RO KG; fir die sich hieraus
ergebenden Schdden habe die Kligerin nach dem Vertrag
vom 1. Dezember 1965 einzustehen.

Das Landgericht hat der Kligerin zuerkannt: 7 932,28
DM nebst Zinsen und 149,10 DM Belastungsspesen sowie wei-
tere 34 791,33 DM nebst Zinsen. Auf die Berufung beider
Parteien hat das Oberlandesgericht unter Abweisung der
Klage im iibrigen der Klidgerin weitere 10 765,43 DM nebst
Zinsen zugesprochen. Die erst in der Berufungsinstanz er-
hobene Widerklage, die auf Zahlung von 139 854,59 DM so-
wie auf Feststellung der Freistellungsverpflichtung der
Kldgerin gegeniiber der Beklagten hinsichtlich etwaiger
Anspriiche der Firmen Dgp-PEEER und RGNS (G
gerichtet ist, hat das Berufungsgericht in vollem Um-
fang abgewiesen,

Mit der Revision, deren Zurilickweisung die Kl&gerin
beantragt, erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung
der Klage und die Verurteilung der Klédgerin gemdsB den
Antrdgen der Widerklage.

Entscheidungsgriinde:

Die Revision ist unbegriindet.

A, Zur Widerklage

Die Revision ist der Auffassung, die Kldgerin habe
fiir die der Beklagten entstandenen "Patentschwierigkei-



ten" einzustehen. Darunter versteht sie zweierlei:

Zum einen das Fehlen eines eigenen wirksamen patent-
rechtlichen Schutzes der Kl&adgerin in der Bundesrepu-
blik fir die von ihr gelieferten St&dbe sowie zum an-
dern die Unbenutzbarkeit dieser St#dbe flir die Verar-
beitung und den Weitervertrieb in der Bundesrepublik
infolge entgegenstehender gewerblicher Schutzrechte
Dritter, némlich der Firmen Dgge-PUENE® sowvie RUNED-
@ KG. Beide Einwidnde sind in der rechtlichen Be-
urteilung zu trennen, denn der erstgenannte Revisions-
angriff betrifft die Frage des Kaufgegenstandes und
hierzu etwa gemachter Zusicherungen (§ 463 BGB), der
letztgenannte Revisionsangriff dagegen die kaufrecht-
liche Gewdhrleistung, nidmlich die Frage, ob die Kl&dge=-
rin einer etwaigen Verpflichtung, den Kaufgegenstand
frei von Rechten Dritter zu verschaffen (§ 434 BGB),ge-
nligt hat.

1. Die Revision behauptet, die Kldgerin habe der
Beklagten zugesichert, die von ihr hergestellten
Kunststoffstébe seien "patentiert". Diese im Vertrag -
der Parteien vom 1. Dezember 1965 verwendete Formulie-
rung will die Revision dahin verstanden wissen, die Klid-
gerin habe dort zugesichert, die von ihr hergestellten
Stdbe gendssen in der Bundesrepublik patentrechtlichen
Schutz, und zwar auch bei etwaigem Vorhandensein von
Schutzrechten dritter Personen wegen dann vorhandener
Vorrangigkeit der Rechte der Klégerin.

Es kann dahinstehen, ob diese erstmals in der Re-
visionsbegriindungsschrift substantiiert vertretene und
deshalb im Berufungsurteil nicht beschiedene Auslegung




des Vertrages vom 1. Dezember 1965 neues Parteivorbrin-
gen enthdlt und deshalb gemdB § 561 ZPO unberiicksich-
tigt zu bleiben hat. In den Vorinstanzen war der Urkun-
de vom 1. Dezember 1965 rechtliche Bedeutung jedenfalls
nur insoweit beigemessen worden, als die Frage zur Klid-
rung stand, ob die Kligerin fiir den ungestérten Ver-
trieb der von ihr hergestellten und eingefiihrten Stibe
in der Bundesrepublik, mithin fiir das Nichtbestehen

von Rechten Dritter einzustehen habe. Die von der Revi-
sion Jetzt erstmals vertretene Vertragsauslegung, die
entscheidend auf den Gebrauch des Wortes "patentiert"
abgestellt ist, widerspricht jedenfalls allgemeinen
Auslegungsgrundsiatzen, wie sie fiir Vertrédge der hier in
Rede stehenden Art gelten: Bezeichnet ein ausliandischer
Verkdufer gegeniiber seinem deutschen Abnehmer seine Wa-~
re ganz allgemein und ohne erlduternden Zusatz als "pa-~
tentiert", so kann letzterer hieraus nicht mehr entneh-
men, als daB der Verkdufer das Bestehen eines Patentes
fiir seine Ware oder deren Herstellung in seinem eigenen
(auslindischen) Heimatstaat behauptet und daB8 er das Be-
stehen eines solchen - fiir den Vertrieb der Ware in der
Bundesrepublik rechtlich ganz unerheblichen - Schutz-
rechtes gerade deswegen hervorkehrt, um seine Ware als
technisch hervorragend und als der Verleihung eines ge-
werblichen Schutzrechtes an sich fdhig in ganz allgemei-
~ner Form seinem Abnehmer anzupreisen (vgl. RGZ 163, 1,7).
Daf3 der Beklagten, wie die Revision in der Sache vor-
bringt, das Territorialitdtsprinzip, welches die Patent-
rechtsordnungen sidmtlicher Kulturstaaten beherrscht, un-
bekannt gewesen widre, so daB die Beklagte die Verwendung
des Wortes "patentiert" im Vertrag vom 1. Dezember 1965
als Hinweis auf das Bestehen eines patentrechtlichen



Schutzes auch in der Bundesrepublik verstanden hitte,
ist nicht dargetan. Hiergegen spricht eindeutig, daf
die Beklagte sich ilberhaupt nicht darum kiimmerte, was
denn eigentlich der Gegenstand des patentrechtlichen
Schutzes war: ob etwa die Vorrichtung Rolladenstab in
der besonderen konstruktiven Gestaltung, oder das Ver-
fahren zu deren Herstellung, oder gar die Verwendung
eines besonderen zur Herstellung benutzten Stoffes.

Wer als Kaufmann Waren kauft, die vom Verkdufer als
"patentiert" bezeichnet werden, und wer solche Anprei-
sung als Zusicherung einer Eigenschaft im Sinne des

§ 463 BGB verstanden wissen will, um gegebenenfalls
gegen seinen Verkidufer Gewdhrleistungsanspriiche her-
zuleiten, legt schon im Interesse einer richtigen
Kenntnis der ihm eingeridumten Monopolstellung und auch
im Interesse einer wirksamen Abwehr etwaiger Verletzungs-
handlungen von dritter Seite HuBersten Wert darauf,die
Art, den Umfang, die Dauer usw, des ihm fir das Kaufob-
jekt angeblichen "zugesicherten" patentrechtlichen
Schutzes genauestens zu erkunden. Dafl aber die Beklag-
te in dieser Richtung sich irgendwie bemiiht hdtte,ist
nicht behauptet; nach dem gesamten Akteninhalt ging es
ihr darum, die Kunststoffstdbe mdglichst preiswert und
frei von Sachméingeln zu erhalten. Hiervon abgesehen,
konnte ein etwaiges MiBverstehen des im Vertrag vom

1. Dezember 1965 gebrauchten Wortes "patentiert®, wie
es die Revision Jetzt fiir die Beklagte behauptet,nicht
zur Folge haben, daB eine solche lebensunwirkliche Aus-
legung nunmehr auch fiir die Kldgerin verbindlich wére,
daB mithin das verwendete Wort "patentiert" als echte
Zusicherung verstanden werden miiBte und nicht als blofe
Anpreisung der eigenen Ware unter Hinweis auf das im Hei-




matland bestehende Schutzrecht. Nur diese letztgenann-
te Auslegung ist mdglich, denn nur sie wird den Grund-
sdtzen gerecht, wie sie unter Kaufleuten bei Importge-
schiaften der hier in Rede stehenden Art gelten.

2. Auch der Angriff der Revision, die Kldgerin
habe die der Beklagten gelieferten Kunststoffstdbe
nicht frei von Rechten Dritter verschafft (§ 434 BGB),
kann keinen Erfolg haben. Zwar kann das Patent eines
Dritten, das der Benutzung des gekauften Gegenstandes -
entgegensteht, ein "Recht" im Sinne des § 434 BGB sein,
fiir dessen Nichtbestehen bzw. umgehende Beseitigung der
Verkiufer grundsdtzlich einzustehen hat (vgl. Palandt/
Putzo, BGB 32. Aufl. § 434 Anm. 2 b sowie RGZ 163, 1,8,
wo der besonders liegende Fall der Generallizenzierung
eines Geheimverfahrens behandelt wird, dessen Benutzung
ein Patent entgegensteht). Gleiches wie fiir das erteil-
te Patent gilt insoweit filir die bekanntgemachte Patent-
anmeldung, da ihr der Schutz des § 30 Abs. 1 PatG zu-
kommt. Die Vorlaufigkeit des dort gewdhrten Schutzes
und der riickwirkende Fortfall des Schutzes bei Nichter-
teilung des Patentes hindern nicht, daB der Schutz aus
einer bekanntgemachten Anmeldung ebenso wie der Schutz,
den das erteilte Patent gewdhrt, von Jjedermann zu beach-
ten ist; demgemdB steht zumal im Verletzungsprozef die
bekanntgemachte Anmeldung dem erteilten Patent ranglich
véllig gleich (vgl. Benkard, PatG 5. Aufl. § 30 Rdn 12
und die dort mitgeteilte umfangreiche Rechtsprechung
und Literatur).

a) Rechte aus § 434 BGB stehen der Beklagten je-.
doch nicht zu, weil sie bei Abschlufl des Vertrages vom



1. Dezember 1965 wuBte, daB eine bekanntgemachte, so-
mit nach § 30 Abs. 1 PatG geschiitzte Anmeldung der Fir-
na DEip-PEIED bestand. Soweit dies fiir die Beklagte
von Nachteil war, hatte die Kldgerin den Mangel im
Recht, d.h. die von der Firma Dyyys-PUlllll ausgehende
Gefahr, bei einem Weiterverkauf der Stdbe gegen die Be-
klagte als Verletzerin des Schutzrechtes vorzugehen,
nicht zu vertreten (§ 439 Abs. 1 BGB).

Unstreitig hatte die Firma Dgge-PEIEE bereits
mit Schreiben vom 5. Mai 1965 - also fast 7 Monate vor
AbschluB des Vertrages der Parteien vom 1. Dezember 1965 -
darauf hingewiesen, daB die von der Beklagten in der Bun-
desrepublik vertriebenen Rolladenstdbe die Rechte aus
ihrer eigenen in Deutschland bekanntgemachten Patentan-
meldung verletzten. Dieses Schutzrecht von Dgy- D
war am 18. Oktober 1956 unter Inanspruchnahme einer Uni-
onsprioritdt vom 3. Februar 1956 angemeldet und schon am
14, Médrz 1963 - mithin mehrere Jahre vor dem Vertrags-
abschlufl der Parteien vom 1. Dezember 1965 und selbst
noch vor dem Vertrag, den die Beklagte zuvor mit Tamar-
co am 5. August 1964 abgeschlossen hatte - in der deut-
schen Auslegeschrift 1 145 342 bekanntgemacht worden.
Es genofl von diesem Zeitpunkt an den vorldufigen Schutz
nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG.

DaB bel solcher Sachlage Dyna-Plastik gegen die Be-
klagte vorgehen konnte und auch vorgehen werde und daB
Dgme-PEIP bei sachlicher Berechtigung ihrer Verwar-
nung dabei auch Erfolg haben muBte, bedarf keiner wei-
teren Darlegung. Der Revisionseinwand, die Parteien h#t-
ten damit gerechnet, daB die Anmeldung von Dgugy-PUINED
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nicht zur Erteilung eines Patentes filhren und daB der
vorldufige Schutz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG riick-
wirkend wieder fortfallen werde, hatte, wie librigens
das im Rechtsstreit gip-P@D ./. Beklagte ergange-
ne Urteil erweist, schon fir die Frage der Haftung

der Beklagten gegeniiber der Firma Dggge-FENEED ange-
sichts der sehr strengen Anforderungen, welche die
Rechtsprechung an die Sorgfaltspflicht des Schutz-
rechtsbenutzers nach Erhalt einer Verwarnung stellt,
keinen Erfolg. Der Einwand kann aber hier, wo es um die
Rechtsbeziehungen des Schutzrechtsbenutzers (Beklagte)
gegeniiber seinem Lieferanten (Kligerin) geht, als recht-
lich unerheblich auf sich beruhen. Von Bedeutung sind
ndmlich allein die Rechtsbeziehungen der Parteien zu-
einander, und insoweit ist entscheidend, dafl eine Ge-
widhrleistungspflicht der Kldgerin nach § 434 BGB durch
den Vertrag vom 1. Dezember 1965 nicht begriindet wurde,
weil die Beklagte im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
den hinsichtlich des Kaufgegenstandes Jjetzt beanstande-
ten Mangel im Recht (ndmlich die bekanntgemachte Patent-
anmeldung der Firma Dgge-PENNR) kannte.

b) Nun glaubt allerdings die Beklagte, ungeachtet
ihrer eigenen Haftung gegeniiber Dgguy-FUMD - oder bes-
ser: gerade wegen dieser ihrer Haftung gegeniiber Dggmp~
PEEEED» - Ausgleichsanspriiche gegen die Kldgerin nach
§ 840 BGB zu haben, da auch die Kligerin die fir die
Firma Dggyp-PElB geschiitzte Patentanmeldung verletzt
habe. Dieser Einwand ist unbegriindet.

Entsprechend dem das Patentrecht beherrschenden
Territoritédtsprinzip ist der Schutz, den das erteilte

ke
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Patent und die bekanntgemachte Patentanmeldung gewsdhrt,
grundsdtzlich auf solche Verletzungen begrenzt, die im
Inland begangen werden. Diese Voraussetzung ist in der
Regel allerdings auch dann erfiillt, wenn im Ausland
hergestellte, durch ein deutsches Patent (bzw. durch

eine bekanntgemachte deutsche Patentanmeldung) geschiitz-
te Gegenstidnde in das Inland geliefert werden (vgl.hier-
zu die bei Benkard aa0 § 6 Rdn 10 und 11 zusammengestell-
te umfangreiche Judikatur und Literatur). Das Berufungs-
gericht (BU S. 37) hat auch richtig erkannt, daB die
Entfaltung der geschédftlichen Tatigkeit vorwiegend im
Ausland eine von der Klidgerin durch Import begangene
Verletzung des D@P-PEIID - Schutzrechtes nicht ausschliest,
Das gleiche gilt, soweit die Revisionserwiderung unter
Hinweis auf den hier zwischen den Parteien vereinbarten
auslindischen Erfiillungsort eine von der Klidgerin began-
gene Verletzung des Dgiip-PEND-Schutzrechtes in Abrede
stellen m&chte.

Zweifelhaft k&nnte Jjedoch schon sein, ob bei der
Klédgerin auch die subjektiven Voraussetzungen flir eine
Haftung aus einer von ihr begangenen Verletzung des
I.—P-Schutzrechtes gegeben sind, denn immerhin
wurde nur die Beklagte und nicht die Klégerin von Dgiey-
PP vervarnt. Dieser Frage der Verantwortlichkeit
der Kligerin fiir eine etwa von ihr selbst begangene
Verletzung des Dggy-Fllll-Schutzrechtes wirde fiir
den mit der Widerklage geltend gemachte Ausgleichsan-
spruch Bedeutung dann zukommen, wenn die Rechtsbezie-
hungen der Parteien zueinander als "nebeneinander ver-
antwortliche" Verletzer des Dgiii-PUlD-Schutzrechtes
sich nach der Grundregel des § 840 BGB bestimmen wiirden.
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Gerade dies aber ist, wie das angefochtene Urteil
(8. 37 ff) iUberzeugend ausfiihrt, hier nicht der Fall.
Entscheidend ist, wie das Berufungsgericht richtig er-
kannt hat, die besondere Art der hier getroffenen ver-
traglichen Regelung. Wiederum wird bedeutsam, dafl die
Kenntnis der Beklagten von der Schutzrechtsanmeldung
der Firma Dggp-PUl in Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses mit der Kligerin nach dem Gesetz (§ 439 Abs.4
BGB) zur Folge hatte, daB eine Verpflichtung der Kli-
gerin nach § 434 BGB, der Beklagten die verkauften
Kunststoffstdbe frei von Rechten Dritter zu verschaf-
fen, nicht entstand. Hat aber die Beklagte trotz ihrer
Kenntnis von der geschlitzten Patentanmeldung der Fir-
ma DEp~-FQI Riickgriffsanspriiche dieserhalb gegen-
ilber der Kligerin im Vertrag vom 1. Dezember 1965
sich nicht ausdriicklich einrdumen lassen, sondern statt
dessen ~ mdglicherweise in Erwartung einer spidteren Ver-
sagung der Patenterteilung und des riickwirkenden Fort-
falls des fiir die Anmeldung gewdhrten Schutzes - die
mit dem Rechtsmangel der D@p-PUEIEEP Anneldung "bela-
steten" Kunststoffstdbe als vertragsgemdBe Leistung
hingenommen, so hat sie damit nicht nur in eine Uber-
nahme der von der Firma Lgjj)-PE® ausgehenden Risi-
ken eingewilligt, sondern auch in einen vdlligen und
endgililtigen Verbleib dieser Risiken bei ihr selber und
nur bei ihr allein; von anderer Seite aus betrachtet:
Sie hat eingewilligt in eine gidnzliche und endgliltige
- freilich nur intern zwischen den Parteien wirksame -
Freistellung der Kligerin von Risiken, welche fir die
eine oder die andere Partei mdglicherweise dann bestan-
den, wenn die importierten und weiterverarbeiteten
Kunststoffstdbe eine Verletzung des Dijs-PEINEED-Schutz-
rechtes darstellen sollten. Die gegenteilige, von der
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Revision vertretene Auffassung, die Hinnahme der mit
einem Rechtsmangel behafteten Kaufgegenstidnde als ei-
ner vertragsgemdBen Leistung habe gleichwohl Jjeden-
falls interne Ausgleichsanspriiche gegen die Klédgerin
im Falle der Inanspruchnahme der Beklagten aus Patent-
verletzung unberiihrt gelassen, wilirde bedeuten, daf

die Beklagte bei AbschluB ihres Vertrages mit der Kla-
gerin dieser gegeniiber arglistig h&dtte handeln diirfen,
indem sie - entgegen der im Vertrag erklédrten Hinnah-
me der mit dem Rechtsmangel behafteten Gegensténde

als einer vertragsmédfBigen Leistung - im Endergebnis
schlieBlich doch die Folgen einer etwaigen eigenen In-
anspruchnahme aus der Schutzrechtsanmeldung Dg)-P@-
@ sanz oder teilweise wirtschaftlich auf die Klige-
rin hitte abwdlzen dirfen. Dies kann schon um deswil-
len nicht Rechtens sein, weil die Kligerin nur daran
interessiert war, die von ihr hergestellten Kunst-
stoffstdbe glinstig zu verkaufen, auf die Weiterverar-
beitung und den Vertrieb der Kaufgegensténde aber kei-
nen EinfluB hatte. Zutreffend fiihrt das angefochtene
Urteil (S. 38) aus, der Inhaber der Beklagten habe
schon bei VertragsabschluB voraussehen konnen, dafB,
falls Uberhaupt eine der Parteien von der Firma Dgy-
P kinftig in Anspruch genommen werde, dies die
Beklagte und nicht die Kligerin sein werde. Dem ist
zuzustimmen: Die Beklagte, die fertige Rollidden her-
stellte, stand dem umworbenen inlindischen Kundenkreis
ndher und war somit fiir die Firma D@} PEENEEED der ge-
fdhrlichere Wettbewerber, verglichen mit der Kl&gerin,
die nur ein Halbfabrikat (die St#be) lieferte.

c) Auch soweit mit der Widerklage die Feststel-
lung verlangt wird, die Klidgerin miisse der Beklagten
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die mbglicherweise in Zukunft zu erbringenden Leistun-
gen wegen einer etwaigen Verletzung des Reifenhduser-
Patentes ersetzen, sind die gegen die ablehnende Ent-
scheidung des Berufungsgerichts erhobenen Revisions-
angriffe unbegriindet. Das Berufungsgericht (BU S. 39)
stellt hierzu fest, die genannte Firma habe fiir das
Jahr 1969 Lizenzgebiihren verlangt, nicht aber fiir die
vorangehende Zeit. Wegen der Beendigung der Vertrags-.
beziehungen der Parteien schon im Jahre 1968 kénne
aber die Kligerin fiir etwa erst im Jahr 1969 oder gar
in der Folgezeit begangene Patentverletzungen der Be-
klagten auf keinen Fall in Anspruch genommen werden.

Nun ist der Revision zuzugeben, daB das an die Be-
klagte gerichtete Verwarnungsschreiben der Firma R@-
G G vom 21. Juli 1969 auch ein Verlangen nach
Auskunft iiber die UmsHtze der durch das REINEGEGGNG-
Patent angeblich geschiitzten Artikel fir die vorange-
henden Jahre enth#lt. Die Firma RN XG hat
Jjedoch - aus welchen Griinden auch immer - in der ver-
h#dltnismdfBig langen, seit ihrem Verwarnungsschreiben
verflossenen Zeit keine irgendwie gearteten MaBnahmen
gegen die Beklagte wegen der angeblichen Patentverlet-
zung in der Zeit vor 1969 ergriffen. Der Revision kann
nicht darin gefolgt werden, daB die Beklagte noch fiir
die Zukunft eine Inanspruchnahme seitens der Firma R‘b—
G XC zu besorgen habe, wogegen sie sich schon
Jetzt im Wege der begehrten Feststellung schiitzen miis-
se. Ein solches Verlangen ist - jedenfalls bel der der-
zeitig gegebenen Lage - sachlich unberechtigt, weil die
Firma RGP KC in der Vergangenheit von einem Zu-
griff gegen die Beklagte abgesehen hat, obwohl erfah-
rungsgemdB unmittelbar nach begangener Patentverletzung
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bessere Beweismittel als erst in spdterer Zeit verflig-
bar sind, die den Nachweis der begangenen Patentver-
letzung und der Verantwortlichkeit des Verletzers ge-
statten.

B. Zur Klage

Mit den gegeniiber der Klageforderung zur Aufrech-
nung gestellten Gegenforderungen befaBt sich das Beru-
fungsgericht auf Seite 27 bis 34 seines Urteils. Die
Feststellungen des Berufungsgerichts zu den einzelnen
Posten beriicksichtigen eingehend das Ergebnis der um-
fangreichen, in erster Instanz durchgefiihrten Beweis-
aufnahme. Von besonderer Bedeutung ist die auf Seite
40 des angefochtenen Urteils getroffene Feststellung,
es sel erwiesen, daBl die Beklagte Rolladenstd@be auch
von anderer Seite bezogen habe, insbesondere in der |
letzten Zeit vor Beendigung der Vertragsbeziehungen mit
der Klagerin. Diese Feststellung nimmt den Ausfiihrun-
gen Seite 11 der Revisionsbegriindungsschrift, die Be-
klagte sei wegen laufender Schlechtlieferungen der
Klédgerin gezwungen gewesen, den Vertrag vorzeitig zu
kiundigen, und sie habe dadurch betrichtliche Schéden
erlitten, ihr Gewicht. Auch im iibrigen schlagen die
zur Klage gebrachten Verfahrensriigen, mit denen die
Revision ihre eigene Auffassung an die Stelle der vom
Berufungsgericht vorgenommenen Wertung zu setzen sucht,
nicht durch. Der Senat hat diese Verfahrensriigen gepriift
und sieht von einer Bescheidung im einzelnen ab (Art.I
Nr. 4 BGHEntlG vom 15. August 1969 idF des Gesetzes vom
7. August 1972).
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C. Nach allem ist die Revision als unbegriindet
zurickzuweisen. Lediglich beziiglich der Kosten er-
ster Instanz war das Berufungsurteil von Amts wegen
abzuéndern, denn das Berufungsgericht hat - entgegen
dem BeschluB des Groflen Senats filir Zivilsachen vom
16, Mai 1972 - GSZ 1/72 = BGHZ 59, 17 - bei Errech-
nung des Kostenstreitwertes fiir die erste Instanz
die zur Aufrechnung gestellten Forderungen nicht
auBler Betracht gelassen, sondern dem Wert der Klage-
forderung hinzugerechnet.

GemdB § 97 Abs. 1 ZPO hat die Beklagte die Ko-
sten der Revision zu tragen.
Dr. Gelhaar ClaBen Braxmaier

Dr .,Hiddemann Hoffmann
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