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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ..ZBV:?Z.G_Z ' URTEIL Verkiindet am

' 27. November 1969
Schyiingen,

dugtizhauptisclretii

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Artur H P XG, Metallwarenfabrik

in L ibcr "EEE, ccsctzlich vertreten

durch den perstnlich haftenden Gesellschafter Max AGENGG-

Beklagten, Widerkligerin und
Revisionskligerin,

~ ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsamviilte Prof. Dr. [ D
: und Dr. [ -

gegen

den Architekten Heinrich ¢ (NS i~ SRS
XY -2t

Klager, VWiderbeklagten uvnd
Revisionsbeklagien,

~ Prozefbevollmiichtigter:Rechtsanwalt Dr. -~-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 13. November
1969 unter Mitwirkung des Sematsprasidenten Dr. Spreng
und der Bundesrichter Schneider, firiistedt, Ballhaus und
Dr. Bruchhausecn

flir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Karlsruhe vom 24. Januar 1967 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kliger entwickelte in den Jahren 1956 und 1957
zusammen mit der Beklagten einen Handstrickapparat. Der
Apparat besteht wie andere Gerdte dieser Art aus cinem
Unterbau und einem Schlitten, auch SchloBR genannt. Der
Unterbau, der gegeniiber dem Schlitten betrdchtlich gri-
Ber igt und einen hoheren Herstellungswert hat, cnthilt
zahlreiche, in einem Bett verschiebbar gelagerte Nadeln
(Nadelreihe) und die mit diesen in einer Schwenkbewecgung
zusammenwirkenden Platinen, welche der Festhaltung necu
gestrickter Maschen dienen. Der Schlitten, welcher auf
zvel Gleitschienen des Unterbaues hin und her schiebbar
ist und vom Unterbau abgenommen werden kann, regelt
mittels besonderer Steuerungsorgane die Bewegungen der
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Nadeln und Platinen. Dies geschieht im wesentlichen dagy»
daB beim Uberfahren der Nadelreihe mit dem Schilitten dio
Ans#tze, mit denen jede Nadel der Nadelreihe versehen ins

Yo

CH

in die Nadelflhrung gelangen und entsprechond dem im
Schlitten vorhandencn Nadelweg vor- und zurlickgezogen
werden, 4., h. sich hebon und senken.

Die Beklagte stellte absprachegemif den Handstrick-
apparat her und brachte ihn unter der Bezeichunung "Tricoss!
auf den Markt. Sie stellte ferner ein "Universal'-Schlofl
her, das sic zur Verwendung auf dem Unterbau der von der
Firma St in den Handel gebrachten "Knittax"-Hand-
strickapparate vertrieb.

Nach der urspringlichen Ubereinkunft der Partcicn
vom 17. September 1956 sollte der Kliger fiir die Uber-
lassung sciner Entwicklungsarbeiten und technischen
Ideen dadurch abgefunden werden, daB ihm der Alileinver-
kauf des Handstrickapparates fiir die Bundesrevublik
Deutschland ilibertragen wurde. Am 8. November 1957 trafen
die Partcien jedoch eine anderweite Vercinbarung folgen-
den Inhalts:

"1, Herr § (d. i. der Kliger) erhdlt flir die
beim Handstrickapparat Tricoss eingcbrachten
Leistungen eine Vergitung von DM 6,-~ per Stiick der
verkauften Gerdte. MaBgebend fir Abrechnungen die-
ser Vergiitung 31nd die Geschiftsbiicher der Firme
Artur HJED XG, (d. i. die Beklagte).

2, Die Firma Artur H{JlJ verpflichtet sich, den
gemeinsam entwickelten Handstrickapperat Tricoss
in mb8glichet hohen Stiickzahlen rzustellen. Es
bleibt Sache der Firma Artur H , den Vertrieb
entweder selbst oder durch andere vorzunehmen.

3. Herr S verpflichtet sich, nach wie vor an
der Verbesserung und Veiterentwicklumng des Tricoss
mitzuarbeiten. Simtliche von Herrn S_herausge—~




4,

brachten Neuentwicklungen miissen vor Verkauf
oder Abgabe an andere Firmen der Firma Artur
XG angeboten werden.,

Herrn SN ist es nicht gestattet, fir die
Daver dieses Vertrages Konkurrenzgeschifte fir
eigenc oder fremde Rechnung, weder unmittelbar
noch mittelbar vorzunehmen, noch sich an solchen
Unternehmen zu beteiligen. Ohne Genchmigung der
Pirma Artur U kaun Herr S nicht einen
Handstrickapparat oder ein Haundstrickapparate-
Schlof3 wihrend der Vertragsdauer unmittelbar oder
mittelbar herstellen lassen.

Nachbaurechte ktnnen nur nach vorheriger Absprache
zwischen den Parteien abgegeben werden.
Vorstehende Vereinbarung wird durch cinen von
Herrn Rechtsanwalt , 1“2 Zu er—
stellenden Vertrag ersetzt, der moglichst noch

in dicsem Monat zum Abschlufl gebracht werden soll.

Alle bisherigen Absprachen und Vereinbarungen in
dieser Angelegenhcit werden durch den Abschluf
dieser beiden Vertrige hinf#llig.

Yorbehalt

Sollte eine Herstellung oder der Veritrich des ge-
meingam entwickelten Handstrickapparates Tricons
durch Patentstreitigkeiten eingestellt werden
miissen, verlieren die getroffenem Vercinbvarungen
beider Vertriadge ihre Gultigkeit.

soooe (Detrifft Gerichisstand)."

Der in Ziff. 6 der Vereinbarung vorgesehene weitere

Vertrag kam zwischen den Parteien nicht zustande.

Der Vorbehalt in Ziff. 8 geht darauf zuriick, daB

die Firma St nit Schreiben vom 2. und 3. September
1957 unter Bezugnahme auf ihre sieben den Schlitten (das
SchloB) von Handstrickapparaten betreffende Schutzrechte
und unter Hinweis auf das Gesetz gegen den unlautercn
Wettbewerb die Beklagte verwarnt und aufgefordert hattec,
die Fertigung des "Tricoss''-Gerdtes einschlieBlich des



"Universal"-Schlittens einzustecllen. Die anschliefenden
Verhandlungen zwischen der Beklagten und der Firme SHEjil
@ fibrten am 13. Februar 1958 zu nachsteheunder Verein-
barung:

"Um den Vorwurf der Firma St segen die Firme
HEE XG zuf Verletzung mehrerer Schutzrechte und
auf unlauteren Wettbewerb in Bezug auf die Herstel-
Jung und den Vertrieb von Handstrickapparaten zu
bereinigen, einigen sich die Parteien wie folgt:

1. Firma H{JJJ erkennt die geltend gemachten
Schutzrechte der Firma S’th an unter Offen-
haltung der Frage, ob das sog. Intarsienschlof,
80 wic es abgebildet und beschricben ist im
Handbuch "Strickerci in Industrie und Handwverk"
1951 von Weigkricht, Verlag Dipl.-Ing. Rudolfl
Bohmann, Industrie-~ und Fachverlag Heidelberg,
vom Grund-Patent Nr, 881 984 abhingig ist.

2. Tirma H{jjJli) vvird kinftig die Konstruktion der
Schlitten ihres Apparates wesentlich #dndern und
90 herrichten, daB diec Schlitten auf den Apparat
der Firma St_ und ihrer Iizenznehmer nicht
aufgesetzt werden konnemn.

%. Firma HJJ vird nur vollstidndige Gerdte und
nicht den Schlitten als Einzelteil in den Handel
bringen.

4, Firma HJ kann etwa 1500 Apparate der bisheri-
gen Ari bis 15. September 1958 in eigener Regic
komplett in den Handel bringen, aber nicht nach
England oder Frankreich unmittelbar oder mittel-
bar exportieren. Nach AbschlufBl der Verkaufsaktion
der etwa 1500 Gerdte wird Herr Patent-Ing. P
der Firma St{l cine Bescheinigung zuleiten,
aus der die genaue Stiickzahl ersichtlich ist.

5. Die Firma St verzichtet auf Schadenersatz.

6. Die Firma HEl verpilichted sich, fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Ver-—
pflichtungen cine Konventionalstrafe von DM 1.000,--
zu zahlen,

Zur Erstattung der baren Auslagen zahlt die Firms

H an die ¥irma St ciren Betrag von
DI‘I lOeOOO)_"'o"




In Ausfilhrung dieses Vergleichs brachte die 3eklsg-
te lhrem "Tricoss'"-Handstrickapparat mit einem abgeiin-
derten Schlitten (SchloB) heraus. Sie weigerte sich, hicr-
fiir dem KlHger eine Vergitung nach Z2iff. 1 der Vereinba-
rung vom 8. November 1957 zu gewdhren,

In einem vorausgegangenen Rechtsstreit auf Rechnunga-
legung obsiegte der Kliger (vgl. Urteile des Iandgerichts
Mannheim vom 22. Juli 1960 - 7 0 108/59 ~ und des Ober-
landesgerichts Karlsruhe vom 31. Juli 1962 - 6 U 30/60 -).

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kliger dic
Zahlung der sich aus der Rechnungslegung fiir die Zeit
von August 1958 bis einaschlieflilich August 1959 ergebon-
den Summe von DM 14.604,-~ (2.434 Stiick verkaufter Gerite
je DM 6,--) ncbst 9 % Zinsen aus DM 7.440,-— seit dem
1. Januar 1959 und aus DM 7.164,~- seit dem 1. Januar 1350,

Die Beklagtc wendet in erster Linie ein, dic Vervar-—
nung der Firma St—ha‘be sie zu einecr NeuentwickKlung
und Neukonstruktion des "Tricoss"-Schlossces mit einem
Kostenaufwand von etwaDM 100.000,-- geuwungen, so dail ihrce
Zahlungsverpflichtung gegeniiber dem Kliger nach dem VYorhe-
halt in Ziff. 8 der Vereinbarung vom 8. November 1957 ent-
fallen sei, Hifsweise macht die Beklagte geltend, in jedem
Falle sei wegen Erschiitterung der Geschifisgrundlage eine
Herabsetzung der Stiickgebiihr geboten.

Der Kldger bringt demgegeniiber vor: Die Beklagte
habe an dem "Tricoss"-SchloB unter Beibehaltuung seiner
Grundidee Anderungen vorgenommen, die iiber den durch die
Verwvarnung gebotenen Umfang weit hinausgingen. Die wegen
der Verwarnung wirklich notwendig gewordemen Anderungen



seien in technigcher und kostenmiBiger Hinsichl unbedeu-
tend. Die MaBnahmen der Beklpagten kSnnten sich infolge-
desgen auf seinen vertraglichen Vergitungsanspruch
nicht auswvirken.

Das Landgericht hat dem Hauptanspruch des Kligers
in vollem Umfange und seinem Zinsanspruch in Hohe wvon
4 % unter Abweisung der weitergehenden TForderung cntspro-
chen. Das Oberlandesgericht hat dic Berufung der Beklag-
ten gegen diese Entsecheidung zuriickgewicsen. Es hat fer-
ner die von der Beklagteun wihrend des Berufungsrcchiszuges
ohne Einwilligung des Klidgers erhobenc Widerlklage auf Feot-
stellung, daB dem Kliger aus der Vereinbarung vom 8. No-
vember 1957 keinerlei Anspriiche gegen dic Beklagte mehwr
zustiinden, als unzuldssig abgewiescen. Das Oberlandesge-—
richt hat jedoch dem Kldger auf scine AnschluBberufuug
Zinsen in der verlangten Hshe von 9 4 suerkannt.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte den ursprung-
lichen Antrag auf Klageabweisung und das Begehren der ider-
klage weiter. Der Kléger bittet um Zuriickweisung des Rechts-
mittels,

Die Revision hat in vollem Umfange Erfolg. Weder dic
Entscheidung des Berufungsgerichts zur Klage noch die zur
Widerklage hdlt im Ergebnis der rechtlichen Nachprifung
stand.



A,

I. Das Berufungsgericht ist in Ubereinstimmung mit
dem Landgericht offensichtlich davon ausgegangen, dal
die rechiskriftige Verurteilung der Beklagten zur Rech-
nungsleguug keine Rechtskraftwirkung Ifir den suf Grund
der Rechnungslegung erhobenen Zahlungsanspruch hat.
Diese Annahme entspricht den von der Rechtsprechung =u
§ 322 ZPO aufgestellten Grundsitzen (vgl. BGH NJW 1969,
880 mit weiteren Fundstellen), Die Darlegungen der Re-
vigionserwiderung gecben keine Veranlassung, hiexrvon ab-
zuvweichen.

IT. Ebenso wie das Landgericht het auch das Berufungs--
gericht den vom Kliger verfolgten uud ihm auch zuerkann-
ten Anspruch auf Zahlung von DM 14.604,—— als Erfillungs-—
anspruch aus Ziff. 1 des zwischen den Partcien am 8. HMNo-
vember. 1957 zustande gekommenen Uberlassungsvertrages und
nicht etwa, wie die Revision meint, als Schadensersatz-
anspruch wvegen positiver Verletzung dieses Vertrages ge-
wertet. Dies geht eindeutig aus dem im angefochtenen Ur-
teil (S. 6) gegebenen, von der Revision zu Unrecht als
"dunkel" bezeichneten Hinweis hervor, dafB auch fiir das
sog. neue ‘Schlof (Schlitten) die Zahlungspflicht aus
Ziff. 1 und dexr Vorbehalt aus Ziff. 8 der Vereinbarung
vom 8. November 1957 Ygegenstindlich" seien und dsaf dic-
se Auffassung im Einklang mit der in Ziff. 3 der Vercin-
barung getroffenen Abrede der Weiterentwicklung des
“Tricoss" stehe. Damit will das Berufungsgericht, wic
auch seine zusammenfassende Feststellung (BU S. 11), das
die Beklagte Lizenz gemiB Ziff. 1 der Vereinbarung zu
zahlen habe,zeigt, erkeunnbar zunidchst sagen, dafl die Be-
klagte trots dexr von ihr am "Tricoss"-Handstrickapparat,



d. h. an dessen Schlitten, nachtriglich angebrachten An-
derungen grundsitzlich verpflichtet bleibt, dem Kliger

die versprochene Stiickgebihr von DM 6,-— fir jedes ver-
kaufte Gerdt zu entrichten. Bei dieser Sachlage sfoflen

die Ausfiihrungen ins lLeere, mit welchen die Revigion

dem Berufungsgericht die Verletzung der §§ 139, 286 und 551
Nr. 7 ZPO zur Last legt und ihm unterstellt, die Klage-
hauptforderung unter dem Gesichtspunkt der positiven Ver-
tragsverletzung gewilrdigt und hierbei die rechtlichen
Voraugsetzungen eines solchen Anspruchs verkannt zu haben.

JIT. 1. In seinen weiteren Erorterungen nimmt das Beru-
fungsgericht zutreffend an, daB der vertragliche Erfillungs-
anspruch des Kldgers dann entfiele, wenn der Vorbehalt
gewdB Ziff. 8 der Vercinbarung vom 8. November 1957 cin-
greifen wirde. Das Berufungggericht erachtet jedoch dic
Yoraussetzungen des Vorbehalts nicht fir erfiillt. Zur Ie-
griindung seiner Auffassung stellt es einleitend allgemein
fest (BU S. 6), daB der Vorbehalt nach dem Willen der
Vertragschlieflenden dann zum Zuge koummen solle, wenn
Patentstreitigkeiten eine wesentliche Anderung des Hand-
strickapparates (gemeint ist erkennbar: eine wesentliche
Anderung in technischer und kostenmiéBiger Hinsicht) uncr-
14B81lich machten. Im Streitfall hébe die Firma St-,
‘so legt das angefochtene Urteil dar, patentrechtlich le-
diglich den SchloBiteil des Apparates, nicht aber desgen
Unterbau angegriffen. Es sei unstreitig, daB das Schloef
lediglich ein Drittel bis ein Viertel des VWertes des ge-
samten Strickapparates ausmache. Entscheidend komme es
mithin darauf an, ob infolge der VErwarnung der Firma
St cine vesentliche Anderung - die Beklagte spreche
von einer Neukomnstruktion - des Schlosses erforderlich
gewesen sei.
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An anderer Stelle (S. 7) fiihrt das Berufungsge-
richt hierzu feruner aus: Die unstreitigen Tatsachen, daB
der Unterbau des "Tricoss" ohne Beanstandung geblieben
sei und daB der Wert des Unterbaues swei Drittel bis
drei Viertel des ganzen Apparates ausmache, sel mit von
Bedeutung fir die zu entscheidende Frage, ob infolge
der Verwarnung der Firma St cinc wesentliche Ln-
derung des gemoihsam entwickelten Handstrickapparates
"Pricoss" erforderlich gewesen seci.

Die Revision, welche in diesem Zusammenhang unter
ndherer Begriindung die Verletzung der §§ 157 BGB, 286,
551 Nr. 7 ZPO rigt, hidlt den Ausgangspunkt des Berufungs-
gerichts fiir verfehlt, weil es offensichtlich dem Wert-
verhéltnis der beiden Hauptteile des Handstrickapparetos
Bedeutung beimesse, wihrend der Vorbehalt nach 7Ziff. 8
lediglich im Hinblick auf die ausschlieflich den Schlit--
ten betreffenden Beanstandungen der Firma St in écu
Vertrag der Parteien vom 8. November 1957 aufgenommen wor-
den gei. Der Vorwurf der Revision ist indessen unberechtigt,
Die oben wiedergegebenen Darlegungen des Berufungsgerichts
mégen beli einer Betrachtung fiir sich allein zwar nidver-
gstdndlich sein. Wenn man sie aber im Zusammenhang mit den
zusdtzlichen Erdrterungen sicht, so hat das Berufungsge-
richt in Wirklichkeit entscheidend nur auf die Anderung
des Schlittens abgestellt. S50 hidlt das Berufungsgericht
als Ergebnis seiner Untersuchungen, auf die im eingelncn
noch zuriickzukommen sein wird, fest, daf die St{jjj}
B schc Verwarnung eine wesentliche Anderung des
"Tricoss"-Schlosses nicht erforderlich gemacht habe
(vgl. BU S. 11). Wenn die Dinge aber derart liegen, dann
kann erst recht nicht davon gesprochen werden - so gind



die zus#itzlichen ﬁberiegungen des Berufungsgerichts zwang-
los zu verstehen — , daB eine ins Gewicht fallende Ande-
rung des gesamten Strickapparates in technischer und
kostenmiBiger Hinsicht notwendig geweseun sei.

2, Als MaBstab fiir die Beurteilung der Frage, wel-
che der von der Beklagten vorgenommenen Anderungen an
"Tricoss”~SchloB im Hinblick auf die Verwarnung der
Firma StHENEEN crforderlich gewesen sind, betrachtet
das Berufungsgericht (BU S. 6) die Vertung, die von
ciner auf dem Spezialgebiet der Handstickapparatc, etwa
in der Person des Klidgers und des damaligen Betrichslei-
ters der Beklagten, des Zecugen Scllll', bewanderten und
von Patentanwilten beratenen Partei erwartet werden lkann.
Auf dieser Grundlage gelangt das Berufungsegericht zu nach-
stehenden Feststellungen:

a) Aufgrund der Verwarnung durch die Firma S+
habe die Beklagte wegen des Gebrauchsmusters Nr., 1 691 170,
des Patents Nr. 937 488 und der Auslegeschrift
Nr. 1 006 573 die Ablenkfeder (auch Nadclabweiser genannt)
und wegen des CGebrauchsmusters Nr. 1 719 076 cinen Schwenk-
hebel an der urspriinglichen Ausfiihrungsform des "iricogs"-
Schlosses #ndern miissen. Die von der Beklagten vorgenowmme-
nec Ersetzung der Ablenkfeder durch eine dem Stand der
Technik entsprechende Blattfeder -~ bzw. wie es an andercr
Stelle (S. 11) des angefochtconen Urteils heiBt: durch cin
Ablenkblech - und der ersatzlose Vegfall des Schwenkhe-
bels habe nach dem iiberzeugenden Gutachten des gerichi-
lichen Sachverstiéndigen eine wesemtliche Anderung des
Tricoss-Schlosses (in dem obeun angegebenen Sinne) nicht
notwendig gemacht (BU S. 9 f).
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b) Das den Gegenstand des Gebrauchsmusters
Nr. 1 702 444 der TFirma St{Jll bildendc Xurvenstiick
zur Betdtigung der Abschlagplatinen habe die Beklagte
unverdndert und unbeanstandet auch in das sog. ncue
SchloB eingebaut (BU S. 10).

c) Die Beklagte habe keine Veranlassung gechabt,
mit Riicksicht auf das der Firma St zustchende,
aufgrund des (Ersten) Uberleitungsgesetzes erteilte
Patent Nr. 881 984 betreffend ein Strickverfahren mit
cinem IntarsienschloB eine Anderung des "Tricoss'-—
Schlittens vorzunehmen. Die ihr bekannte Schutzrechts-—
lage hétte vielmehr erfordert, das gering zu WGrtende,
weil kaum zu erwartende Risiko einer prozessualen Auscin~
andersetzung auf sich zu nehmen. Auch das Kostenrisiko
hitte gemdB § 53 Pat@ der wirtschaftlichen Lage des Be-
triebs angepaBt werden konnen (BU S. 3). Diese Ansicht
begriindet das Berufungsgericht (BU S. 8 f) im einselnen
wie folgt: Die Beklagte habe das Schutzrecht bereits
seit dem Jahre 1956 gekannt und auch gewuBt, dalB das im
Hauptanspruch dieses Patents beschriebene Intarsien-
schloB schon dem Oberbegriff nach nicht mit dem doppelt
wvirkenden "Tricosgs"-Schlof iibereinstimme., Der Kliger
selbst habe der Beklagten in dem genannten Jahr dic Un-
terlagen fiir die Beurteilung der Patentfihigkeit des
nach dem in Rede stehenden Patent gebaunten "Knittax'"-
Schlosses iibergeben und seine Zweifel an dessen Schuts--
fihigkeit zum Ausdruck gebracht (vgl. hierzu die Schrei-
ben vom 21. Juni 1956,vom 2. Juli 1956, vom 6. Juli 1956,
vom 9, Juli 1956 und vom 11. Dezember 1956). Nach der
Verwarnung habe die Beklagte die Stellungnahme des Tex-
tilingenieurs R. P_ eingeholt, der im Schreiben vom
10. September 1957 mit Begriindung zu dem Brgebnis gekon-~
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men sei, daB das IntarsicnschloB der Firma St{NjEN
nicht schutzfihig sei, weil die im Hauptanspruch und
in den Unteranspriichen 3 bis 6 vorgeschlagenen MaBnah-
mnen jedem Fachwaun langst bekannt seien. Diese Begui-
achtung enthalte im iibrigen den Hinweis auf das in dom
im Jahre 1951 erschienenen Lehrbuch "Strickerei in
Industrie und Handwerk" von Prof. Weigkricht beschrie-
bene, als identisch und langst beckannt bezcichnete In-
tarsienschioB. In der Stellungnahme sei auBerdem zun
Beleg des Standes der Technik auf das im Jahre 1943 cr-
schienene Handbuch "Technologic der Flachsatrickerei”
von Hans Fischer, Ausgabe A hingewiesen worden. Die Be-
klagte habe nach der Verwarnung Patentanwalt (richtig:
Patentingenieur) P nit der Vahrnehmung inhrer Inter-
essen beauftragt. Im Schreiben vom 16. September 1957
habe der Xliger der Beklagten mitgeteilt, daB er aufgrund
einer Besprechung des Herrn Sciii nit Patentanwalt
(Patentingenicur) P . 2v der er teilgenommen habe,
zu der Uberzeugung gekomwmen sei, daB fiir die Firma St{jjllR
@ nichts bleibe, worin sie eine Chance sehen konne.
Der Patentanwalt der Beklagten (richtig: Patentingenicur
PE) habe sodann mit Schreiben vom 26. September 1957
den Beauftragten der Firma St d¢ic Patentlage ein-
gehend dargelegt und seine Meinung dahin zusammengefalit,
daB die Intwicklung der Strickmaschinen in den lctzten
100 Jahren in dem Patent Nr. 881 984 'ein comeback feci-
ere'. Diese ausfiilhrliche Stellungnahme, auf welche Bezug
genommen werde, sei durch die Schreiben vom 22. Oktober
1957 und vom 10. Januar 1958 ergidnzt worden. Im zuletznt
genannten Schreiben habe der Patewtanwalt der Beklagten
(richtig: Patentingenieur PYJl}) wnter Bezugnahme auf
die Fachliteratur darauf hingewiesen, deB er in dem be-
kannten Einlegeschlof zur Herstellung von Intarsiennmustern



eine glatte Vorwegnahme "der Threr Mandantin patenticrten
SchloBkonstruktion" sehe. Dem an dic Beklagte gerichte-
ten Schreiben ihres Patentanwalts (richtig: des Patent-
ingenieurs PJl) vou 14. Fcbruar 1958 (dort S. 3)

sei zu entunchmen, daB selbst die Beauftragten dexr Firma
St veci der Besprechung, die zu der Vercinbarung
vom 13, Februar 1958 gefiihrt habe, hdtten zugeben migsen,
daB es fraglich sei, ob das "Pricoss"-Schlof das Patent
Nr. 881 984 in Haupt- und Unteranspriichen verletze.

d) Eine Verletzung des Patents Nr. 943 608 habe
die Beklagte nicht anerkannt. Die Firma St{jllll habe
hiergegen (bei den Verhandlungen am 13. Februar 1958)
keine wesentlichen Einwendungen erhoben, wie das Schrei-
ben PR vor 14. Februar 1958 crgebe. Eine Anderung
der Abdceckung der Spiralkurve zum Verstellen des dic HMaschen-—
grofBe beecinflussenden SchloBteiles sei dahex nicht gehoten
gewesen.

3, Wie die Revision mit Recht riigt, genigen dic
vorstehend unter Buchst. ¢ und d wiedergegebenen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts nicht, um gseine sich
auf das Ergebnis der Entscheidung auswirkende Folgerung
zu rechtfertigen, die Beklagic sei wegen der Patente
Nr. 881 984 und Nr. 943 608 der Firma St nicht ge-
halten gewesen, das SchloB an der urspriinglichen Aus-—
fithrungsform des "Tricosgs'"~-Handstrickapparates zu #ndecrn.
Die Frage, ob und welche Anderungen im Hinblick auf dic
beiden Patente erforderlich waren, ist vielmchr entgegen
der Auffassung des Berufungsgerichtg, wie sic in den zu
Beginn des vorausgechenden Abschnitts 2 mitgeteilton Dar-
legungen zum Ausdruck kommt, micht ausschliefilich nach
subjektiven MaBstiben, sondern in erster Tinie nach dex



~15—

objektiven Echutzrechtalage unter Beriicksichtigung cincr
fir die Beklagte zumutbaren Risikogrenze zu beurteilen,
Das Berufungsgericht hatte daher den Schutzumfang der
beiden Patente selbstidndig bestimmen und priifen missen,
ob und inwieweit dieser Schutzumfang die Beklagte zu
Anderungen der fritheren Konstruktionsari zwang und ob
diesen Anderungen fir sich allein oder gegebencnfalls

im Zusammenhalt mit den Anderungen, welche das Berufungs-
gericht im Hinblick auf die im ecinzelnen bezcichneten
Schutzrechte der Firma St a1ls vnumginglich ange-
sehen hat (vgl. vorstechend unter 2 a), eine weseuntliche
Bedeutung im technischen und kostenmiBigen Sinnce zukam.
Das angefochtene Urteil kann daher, sowcit es ilber dic
Klage entscheidet, mit der bisherigen Begrindung nicht
gchalten werden.

Eine Priifung hinsichtlich des Patents Nr. 881 984
wdre allerdings dann entbehrlich, wenn die im Berufungs-
urteil uncertrtert gebliebene Mitteilung im Schreiben des
Patentingenieurs Pl vom 14. Februar 1958 (vgl. dort
S. 4 £f) zutréfe, daf die Firma SHEJJB =n148lich der
Verhandlungen mit der Beklagten auBerhalb der schrift-
lichen Vereinbarung vom 13. Februar 1958 durch mindliche
Erkldrung verbindlich zugesicherﬁ have, aufgrund des in
Rede stechenden Patents keine Einwendungen gegen das
uTpicoss"-SchloB mehr zu erheben, sofern die dbrigen
Schutzrechte respektiert wiirden (vgl. aaC S. 5 und 8. 7).
Dabei stellt sich die weitere Frage, ob sich die wilind-
liche Zusage der Firma St{JJ avch auf das Patent
Nr. 943 608 erstreckt, das cein Zusftzpatent zu dem Patent
Nr. 881 984 ist. Bejahendenfalls konnte auch insowceit
von einer Priifung der Patentrechtslage abgeschen werden.

Zur Klsrung der Frage, ob das Schreiben des Patent-
ingenieurs P vom 14. Februar 1958 die miundliche Zu~



—-16—

sicherung der Firma St richtig wiedergibt und ob
gie sich nicht nur auf das Hauptpatent Nr. 881 984, son-
dern auch auf das Zusatzpatent Nr. 943 608 bezicht, sind
cbenso wie fir die Bestimmung des Schutzumfangs der bei-
den Patente und fur die RBeantwortung der Frage, ob diec
frilhere Bauart des '"Tricoss'-Handstrickapparates die
Schutzrechte verletzt hat, noch cine Reihe tatsichlicher
Feststellungen erforderlich, die, soweit sie teehnincher
Art sind, gegebenenfalls unter Hinzuzichung eines Sach-
verstidndigen zu treffen sind. Da solche Teststellungen
dem Revisionsgericht verwehrt sind, kann der erkennende
Sgnat cine abschlieBende Entscheidung iiber die Klagcan-
spriche nicht f8llen.

Sollte die Priifung der Schutzrechtslage unumging-
lich sein und sollte das Berufungsgericht hierbei zum
Ergebnis gelangen, daB Anderungen an dem “"Tricoss"-Schlof
im Hinblick auf die beiden genannten Patente nicht er-
forderlich waren, so wird noch zu exwdgen sein, ob ein
verstindiger Hersteller von Handstrickapparaten nach ge-
horiger Uberlegung hitte annchmen wmiissen, da cer sich
ohne unzumutbares Risiko dem Verlangen der Firma St-
nicht entzichen kdnne; vwegen dieser Patente die eine oder
andere Anderung an dem beanstandcten Gerdteteil vorszunch-
men. Auch in diesem Falle konnte der Vorbehalt nach
Ziff. 8 der Vereinbarung vou 8. November 1957 ausgelost
werden.

B.
Dag Berufungsgcricht hat die cerst im zweiten Recnto-

zuge erhobene Widerklage, mit welcher die Beklagte beil
sinngem#fBer Auslegung ihres Antrages die Feststellung
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erstrebt, daf dem Kliger auch die Zahlungsanspriiche, do-
ren er gich iiber den Klageanspruch hinaus aufgrund von
Ziff. 1 des Vertrages vom 8. November 1957 berithme, nicht
zustiinden, als unzulissig abgewiesen. Zur Begrindung
fihrt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf den

§ 529 Abs. 4 ZPO aus, daB die Einwilligung des Kldgers
fehle, die Zulagsung der Widerklage auch nicht sachdien-
lich sei, weil sic ihre prozefokonomische Funktion, wei-
teren Progsesscn vorzubecugen, nicht evfiillen kdnne; der
Kldger habe n#mlich bereits vor Erhebung der Widerklage
in einem anderen - vorliufig ausgesetsten — Rechtsstreit
die Beklagte crneut auf Zahlung cinea Tcilbetrages von
DM 15.000,-~ in Aunspruch genommen. Hiergegen wendet sich
diec Revision mit dem Hinweis, daB das Berufungsgericht
unter VerstoB gegen den § 285 ZPO die Anliiindigung noch
zusitzlicher Forderungen durch den Xldger ubersehen und
den Rechitsbegriff der Sachdienlichkeit im 3inune des

§ 529 Abs. 4 ZPO verkannt habe.

Die Revision ist auch insoweit jedenfalls im Irgeb-
nis begrindet. Wird,wie im vorliegenden Falle, mit dex
Klage eine Teilforderung als solche geltend gemacht und
die Widerklage wegen Nichtbestehens der ganzen Verpflich-
tung erhoben, so handelt es sich bei der Widerklage um
eine Zwischenfeststellungeswiderklage im Sinne von
§ 280 Zr0 (vgl. RGZ 95, 36, 39). Hiervon geht auch das
Berufungsgericht aus. Es hat jedoch aufler acht gelassgen,
daB sich die Statthaftiglkeit ciner Zwischeunfcesistellungs-
widerklage ausschlieBlich nach der genannten Bestimmung
beurteilt, die gemdB § 523 ZPO aulh fiir das Berufungsver—
fahren uneingeschrankt gilt und als Sondervorschrift dem
§ 529 Abs. 4 ZPO vorgeht. Die Erhebung einer Zwischenfcent-
stellungswiderklage bedarf hiernmach im Berufungsrechtszusi
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- ebenso wie im ersten Rechtszuge - nicht der Zulassung
durch das Gericht. Es kommt infolgedesscen hier entgegen
der Annahme des Berufungsgerichts nicht darauf an, ob

die in § 529 Abs. 4 ZPO aufgestellten Voraussetzungen

fiir die Zulassung c¢iner VWiderklage im Berufungsrechts-
zuge gegeben sind, d. h. ob der Gegner einwilligt oder

das Gericht die Geltendmachung des mit der Widerklage ver-
folgten Anspruchs in dem anhidngigen Verfahren fiir sach-
dienlich hdlt.

Die verfahrensrechtliche Sonderstellung der Zwi-
schenfeststellungswiderklage wird durch die Erwigung go-
rechtfertigt, dafl eine derartige Viderklage sich zwangs--
18ufig auf dasselbe Rechesverhdltnis stitzt wie die Klage.
Dies braucht bei ciner sonstigen Widerklage nicht der
Fall gu scein. Der gecbotene rechtliche Zusammenhang des
mit der Widerklage verfolgten Gegenanspruchs mit dem in
der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen
ihn vorgcbrachten Vertecidigungsmitteln (§ 33 Abs. 1 ZFO)
kann vielmehr z. B. auch dann bestchen, wenn Anspruch und
Gegenanspruch verschiedenen Rechtsverh#ltnissen entsprin-
gen, sofern diese nach ihrem Zweck und nach der Verkchra-
anschauung wirtschaftlich als ein Ganzes, als ein inner-
lich zusammengehdriges Lebensverhiltnis, erscheinen (vgl.
IM § 302 ZPO Nr. 1 mit weiteren Hinweisen). Einc solche
Widerklage macht es mitunter notwendig, den Rechtsstreit
zumindest teilweise auf eine vdllig ncecue Grundlage zu
stellen. Dadurch %dnnen schutzwvirdige Intcressen des Geg-
ners verletzt werden, wenn die Widerklage erst im Beru-
fungsrechtszuge erhoben wird. Dies zu verhindern, ist der
Zweck des § 529 Abs. 4 ZPO. Fir den Schutzgedanken der
Vorachrift ist jedoch bei der Zwischenfeststellungswidcer-
klage aus dem oben angegebenen Grunde kein Raum.



Mit seiner Auffassung, daB die im Berufungsrechts-
zuge erhobenc Zwischenfeststellungswiderklage der Vor-
schrift des § 529 Abs. 4 nicht unterliegt und demgemiB
ohne Zulagsung durch das Gericht statthaft ist, befin--
det sich der Senat in Ubereinstimmung mit nachstchenden
Kommentaren zur ZivilprozeBordnung: Baumbach/Lauterbach,
29, Aufl., § 280 Anm. 1 B; Stein/Jonas/Schénke/Pohlc,
19, Aufl., § 280 Anm. II 4, § 529 Anm. 1IV; VWiecuorck,
gGrofkommentar, 1957/1959 sowie Handausgobe, 2. Aufl.,
beide jeweils zu § 280 Anm. A IT a und b, § 529 Anm. B
IT b 1.

Die gegenteilige Ansicht, daB auch auf die Zwischon-
festetellungswiderklage § 529 Abs. 4 ZPO anwendbar sci,
wird im maBgebenden Schrifttum, soweit ersichtlich, nur
von Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozefircchis,
9. Aufl., § 92 IITI 2 b 3, S. 454 1 vertreten, der hier-
fiir allerdings keine Begriindung gibt.

In den Urteilen des II. Zivilscenats des Bundcsge-
richtshofs vom 30. April 1952 in IM § 529 ZP0O Nr. 1 uvnd
des 2. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 14. Juni 1958
in AP § 529 ZPO Nr. 1 ist zwar bei entsprechendem Sachver-
halt § 529 Abs., 4 ZPO angewandt worden. Beide Entschei-
dungen haben sich jedoch zu den rechtlichen Besonderheiten
der Zwischenfeststellungswiderklage im Sinne des § 280 Z%0
nicht geHuBert. Die Anrufung des Groflen Senats: fir Zivil-
gachen des Bundesgerichtshofs nach § 136 Abs., 1 GVG und
gegebenenfalls des Gemecinsamen Scenats der obersten Ge-
richtshtfe nach § 2 RsprEinhG war &aher nicht geboten.
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C,

Nach alleden mulite auf die Revision der Beklagten
das angefochtenc Urteil aufgehoben (§ 564 Abs. 1 ZFO)
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zuriickverwiescn werden
(§ 565 Abs. 1 ZPO).

Dem Berufungsgericht war auch die EntSchcidung
iber die Kosten der Revision zu ubertragen, da sie von
dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhingt.

Spreng Schneider Pristedt

Ballhaus . Bruchhausen
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