
BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 75/72 URTEIL Verkündet am
3. Dezember 1974 
Oechsler, 
Justizangestellte
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

___  -KBBB für Bürobedarfsvertretungen GmbH,
KaBBstraße IB ,  vertreten durch den Geschäftsführer 
Hans Martin F B B B B ,  Kaufmann,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt

gegen

Firma ABBE Füllhalt er f abrik, Inhaber Wilhelm Schl«*», 
VflflP/WBBP. M B B B - G r B B B B s t r a ß e  B>

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr.



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts­
hofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 1974 
durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter 
Dr* Bruchhausen, Ochmann* Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe 
-5. Zivilsenat in Freibürg - vom 
26. Januar 1972 wird auf Kosten 
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen 

Tatbestand:

Die Klägerin stellt Schreibgeräte her* Die Beklagte 
betreibt einen Großhandel für Bürobedarf. Die Beklagte 
bezog von der Klägerin Kugelschreiber. Sie hat Lieferun­
gen der Klägerin in der Zeit vom 18. März bis zum 13» Mai. 
1970 zum Preise von insgesamt 39.251,14 DM nicht meftr 
bezahlt. Diesen Betrag nebst 11 % Zinsen seit dem 
29. Juni 1970 verlangt die Klägerin mit der Klage von 
der Beklagten.

iDie Beklagte hat die Aufrechnung mit einer Gegen­
forderung erklärt unjd hilfsweise wegen dieser Gegenfor­
derung ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht. Damit 
hat es folgende Bewandtnis:
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Die Firma Hch. und E. oHG, V i B H B B »  ist
ausschließliche Lizenznehmerin andern am 7. Februar 1965 
erteilten Patent 9 BB BB, das eine Mechanik für Kugel­
schreiber betrifft. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten:

"1. Mechanik für Kugelschreiber mit einem
gegenüber dem Schaft undrehbar gelagerten, 
längsverschiebbaren und mit Schaltelemen­
ten versehenen tyruckknopf sowie einem 
die Mine bewegenden, längsverschiebbar 
und drehbar im Schaft gelagerten, an 
schaftfeste, vorn abgeschrägte Mechanik­
elemente unter federwirkung angedrückten, 
durch die Schaltelemente des Druckknopfes 
bewegbaren AbtrS ebsgl'ied, dadurch gekenn­
zeichnet, daß dje unmittelbar aus der 
Schaftinnenfläclie radial nach innen vor­
stehenden Mechaaikelemente (20* und 20 ' *)» 
vorzugsweise l^istenförmiger Gestalt, paar­
weise vorhanden sind und zwischen sich ab­
wechselnd läng 3 verlauf ende Nuten zweier ver­
schieden großer Querschnitte frei lassen, 
wobei in jeder! Nut ein Schaltelement (15> 18) 
des Druckknopf|?s (17) gleitbar ist, und daß 
das ArbeitsgliM (9) Schaltelemente (12) in 
der halben Anzahl der Schaltelemente (15,
18) des Druckknopfes (17) solcher Querschnitts­
abmessung undjAnordnung aufweist, daß diese 
nur in die Nuj mit dem größeren Querschnitt 
zwecks Rückfiarung des Abtriebsgliedes (9) 
und der Schrubmine einführbar sind.

2. Mechanik fütf Kugelschreiber nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß das eine der 
beiden leis/;enförmigen, schaftfesten Mecha­
nikelemente (20* und 20 *1) einen Drehan­
schlag für /die der Schreibstellung entspre­
chende Ste/.lung (23) des Abtriebsgliedes 
(9) bildeV

■ /
Die Firma Bgjf^ verwarnte die Beklagte mit Schrei­

ben ihres Patentanwalts vom 20. März 1970, das am 23» März 
1970 bei der Beklagten einging, wegen Verletzung ihres

, / '
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Patents durch die von der Klägerin bezogenen Kugelschrei­
ber. Am 21. April 1970, der Beklagten zugestellt am 
30. April 1970, erhob die Firma B f m  gegen die Beklagte 
vor dem Landgericht Düsseldorf Klage auf Unterlassung und 
Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatz-, 
Pflicht wegen Kugelschreibern mit einer näher umschrie­
benen Mechanik. Die Beklagte beantragte im Düsseldorfer 
Rechtsstreit Klageabweisung und verkündete dort der Klä­
gerin am 4. September 1970 den Streit. Die Klägerin ist 
dem dortigen Rechtsstreit nicht beigetreten. Die Beklagte 
berief sich in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht 
Düsseldorf darauf, die mit der dortigen Klage angegriffe­
nen Kugelschreiber verletzten das Patent der Firma B S M B  
nicht. Außerdem sei der weit überwiegende Teil der von der 
Beklagten vertriebenen Kugelschreiber von der Firma K 1 V  
Effffffffl GmbH, WoflffV, bezogen worden. Die Firma BffffSff • 
habe aber der Firma K 1 V  gestattet, die streitigen Kugel­
schreiber zu vertreiben. Außerdem habe die Beklagte von 
einer Firma Gffffff-Pl̂ d̂ ff, AlffW* Kugelschreiber bezogen, 
deren Einzelteile von der Firma B S V *  stammten oder von 
Lizenznehmern an dem Patent A  f V  S P  hergestellt worden 
seien. In kleinerem Umfange habe die Beklagte Kugelschrei­
ber von der hiesigen Klägerin bezogen. Der hiesigen Klä­
gerin gegenüber könne die Firma B ® H P  wegen Verwirkung 
keine Rechte mehr erheben, weil die Firma BffVS nach 
einem sich von 1963 bis 1965 hinziehenden Schriftwechsel 
bis zum Jahre 1970 auf Ansprüche wegen Verletzung des 
Patents ff V S  nicht mehr zurückgekommen sei. Soweit 
die Beklagte von der hiesigen Klägerin Kugelschreiber 
bezogen habe, könne die Firma BffV^ deshalb keine Rechte 
gegen die Beklagte geltend machen.
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Am 7./12. Oktober 1970 schloß die Klägerin mit der 
Firma einen Vertrag. Darin erteilte die Firma
B f m P  der Klägerin mit Rückwirkung seit dem 1. Januar 1968 
eine einfache Lizenz an dem Patent 9  O B  Daraufhin
hat die Firma 27* Oktober 1970 den Rechtsstreit
vor dem Landgericht Düsseldorf insoweit in der Hauptsache 
für erledigt erklärt, wie die Beklagte die mit der dorti­
gen Klage angegriffenen Kugelschreiber von der hiesigen 
Klägerin bezogen habe. Die Beklagte hat sich der Erledi­
gung serklärung "hilfsweiseM angeschlossen./ '■ /

Die Beklagte machtj im vorliegenden Rechtsstreit
geltend, die Klägerin |iabe ihr bei Aufnahme der Geschäfts-

ibeziehungen die Auskunft gegeben, an den Kugelschreibern 
bestünden keine Patentrechte Dritter. Auf die Richtigkeit 
dieser Auskunft habe /;ich die Beklagte verlassen. Dös sei
die Ursache für den Prozeß, den die Firma B 9 B  SeSen

*die Beklagte angestrengt habe.Die Auskunft der Klägerin 
sei unzutreffend gewesen. Das Landgericht Düsseldorf habe 
im Teilurteil vom 5.|danuar 1971 festgestellt, daß die 
von der Klägerin gelieferten Kugelschreiber die Rechte 
der Firma B f l 9 B  verletzt hätten. Die Klägerin habe es 
außerdem unterlasse^, der Beklagten ihren Schriftwechsel 
mit der Firma B 9 9 p  zur Verfügung zu stellen, um damit 
erfolgreich die Veijwirkung der Ansprüche der Firma
nachweisen und die!Abweisung der Klage der Firma/erreichen zu könnest. In dem Prozeß mit der Firma 
seien ihr bereits/15. B00 DM außergerichtlicher Kosten 
entstanden, wozu jioch etwa 2.500 DM Gerichtskosten kämen.
Diesen Schaden müsse ihr die Klägerin ersetzen. Da die

*

endgültige Höhe des Schadens noch nicht feststehe, mache 
sie die Einrede /ies nicht erfüllten Vertrages und ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend.

ti

i



Die Klägerin bestreitet, daß ihre Kugelschreiber 
das Patent der Firma verletzten• Sie habe der
Beklagten Anfang März 1970 wegen der Patentberühmung der 
Firma Bp|^P vom Weiterbezug ihrer Kugelschreiber abgera­
ten. Der Geschäftsführer der Beklagten habe auf Fortset­
zung der Lieferung bestanden. Die Beklagte habe, auch von 
der Firma KepfBP & Co, BrpMl, in Holland hergestellte 
Kugelschreiber bezogen. Die Klage der Firma B f p  vor 
dem Landgericht Düsseldorf betreffe nicht ihre (der Klä­
gerin) Lieferungen an die Beklagte, sondern nur deren 
Importe aus Holland. Keinesfalls seien ihre Lieferungen 
aus der Zeit zwischen dem 18. März 1970 und dem 13- Mai 
1970, für die sie (die Klägerin) den Kaufpreis verlangt, 
Gegenstand des Rechtsstreits zwischen der Firma B|^^p 
und der Beklagten. Die Beklagte habe den Prozeß gegen 
die Firma B p B p  nachlässig geführt; zum Nachweis der 
Verwirkung der Ansprüche der Firma B ^ p  gegen sie 
(die Klägerin) habe sie ihren Geschäftsführer als Zeugen 
benennen können. Der Beklagten sei noch kein Schaden ent­
standen, denn in dem Rechtsstreit der Firma BflBP gegen 
die Beklagte sei noch ni-/ht endgültig über die Kosten ent 
schieden. Ihre Lieferungen an die Beklagte machten nur 
einen Teil der Kugelschreiber aus, um die in dem Prozeß 
der Firma Bflpp gegen jüe Beklagte vor dem Landgericht 
Düsseldorf gestritten yerde. Es stehe nicht fest, welcher 
Anteil der Kosten auf iiie von ihr (der Klägerin) stam­
menden Kugelschreiber e/itfallen werde.

Nach einer Beweisaufnahme hat das Landgericht die 
Beklagte am 15. Juni 1971 verurteilt, an die Klägerin 
39.251,14 DM nebst % Zinsen seit dem 29. Juni 1970 
zu zahlen. Es hat deh Beklagten die Kosten des Rechts-
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Streits auferlegt, der Klägerin jedoch die durch die 
Anrufung des Amtsgerichts VjBBB und des Landgerichts 
B i ^ H B  entstandenen Mehrkosten.

Die Beklagte hat im zweiten Rechtszuge beantragt,

das angefochtene Urteil dahin abzuändern, 
daß die Bezahlung der Klagforderung lediglich 
Zug um Zug gegen die Ersetzung des Schadens 
zu erfolgen hat, der der Beklagten daraus 
entstanden ist und noch entsteht, daß sie 
von der Fa. Hch. und E. B g m p  OHG, Kunst* 
stoff-Spritzgußwerk, B  V i M H P »  auf Grund 
des Vertriebs der von der Klägerin bezogenen 
Kugelschreiber vor der Patentkammer des 
LG Düsseldorf « 4 0  85/70 - wegen Verletzung 
der der Firma Hch. und E. B f m p  an dem 
DBP •  4 V  zustehenden Schutzrechte ver« 
klagt worden ist.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten 
durch Urteil vom 26. Januar 1972 zurückgewiesen.

t
■ \

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren im zwei­
ten Rechtszuge gestellter) Antrag weiter, während die Klä­
gerin um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:
i

l
Die Revision ist unbegründet. Das angefochtene Ur­

teil hält im Ergebnis der Nachprüfung stand.
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I.

1. Das Berufungsgericht spricht der Klägerin die 
nach § 433 Abs. 2 BGB begründete unstreitige Klagefor­
derung nebst unstreitigen Bankzinsen von 11 % zu, ver­
neint aber die Gegenrechte der Beklagten. Die Beklagte 
habe den Beweis dafür, daß die von der Klägerin der 
Beklagten verkauften und gelieferten Kugelschreiber die 
Rechte der Firma B^flP aus dem Patent 0 | ^ B  S B  verletz­
ten, nicht geführt. Eine derartige Feststellung habe das 
Landgericht Düsseldorf im Teilurteil vom 5. Januar 1971 
nicht getroffen. Dieses habe nur eine Teilerlediguhg fest- 
gestellt. Im übrigen ergebt das genannte Teilurteil allen­
falls, daß die Beklagte inj dem Rechtsstreit vor dem Land­
gericht Düsseldorf einen Vbrstoß gegen das Patent nicht

ibestritten habe. Der Abschluß des Lizenzvertrages der Klä­
gerin mit der Firma BSHJi beweise nicht, daß die Kugel­
schreiber der Klägerin äks Patent 0 B B  S B  verletzten.
Der Klägerin sei nicht 2ju widerlegen, daß sie den Lizenz­
vertrag nur geschlossen jhabe, um Rechts Streitigkeiten .vor­
zubeugen. 1

S112. Die Revision rü^t demgegenüber zu Recht, daß das 
Berufungsgericht die Daj‘legungslast verkannt hat.

a) Die Beklagte iWt sich in der Berufungsbegründung • 
zur Darlegung, daß die/Klägerin ihrer Rechtsverschaffungs­
pflicht nicht genügt babe und daß die von dieser geliefer­
ten Kugelschreiber mi/. einem Mangel im Recht behaftet 
gewesen seien, weil sl.e die Rechte der Firma B S H I  aus 
dem Patent 9  ̂ B  S B  verletzten, auf die Ausführungen im

i
Teilurteil des Landgerichts Düesseldorf vom 5* Januar 1971



bezogen, von dem sie schon im ersten Rechtszuge eine 
Kopie überreicht hatte. In diesem Teilurteil hat das 
Landgericht Düsseldorf ausführlich den Gegenstand des 
Patents ®  nach Aufgabe und Lösung dar ge stellt.
Es hat ferner die Beschaffenheit der von der Beklagten 
vertriebenen Kugelschreiber festgestellt. Es hat diese 
Kugelschreiber anhand ihrer baulichen Merkmale als patent- 
verletzend gewertet. Im Anschluß daran hat es ausgeführt, 
daß die Klage ursprünglich auch insoweit begründet war, als 
die Beklagte Mechaniken oder Mechanikteile von der Klägerin 
bezogen habe (S. 23 Urt. LG Düsseldorf). Damit hatte die 
Beklagte ihr Prozeßvorbringen zum Rechtsmangel der ihr 
von der Klägerin gelieferten Kugelschreiber hinreichend 
substantiiert.

b) Die Klägerin hat sich demgegenüber darauf beschränkt, 
zu bestreiten, daß die der Beklagten gelieferten Kugel­
schreiber Schutzrechte der Firma Bf^^t verletzten. Sie
hat ferner bestritten, daß die von ihr gelieferten Kugel- 
Schreiber Anlaß zu dem Prozeß vor dem Landgericht Düssel­
dorf gewesen seien. Die dort beanstandeten Kugelschreiber 
stammten überhaupt nicht von der Klägerin, sondern seien 
ähnliche, in Holland hergestellte und der Beklagten von 
der Firma Kefll^p & Co, B r H B »  gelieferte Kugelschreiber. 
Zwar habe die Firma im Düsseldorfer Prozeß vorge^
tragen, die Beklagte habe patentrechtlich zu beanstandende 
Kugelschreiber auch von deh Klägerin bezogen. Dies beruhe 
jedoch auf einem Irrtum der Firma Bfl||̂ B.

c) Mit dieser Verteidigung hat die Klägerin ihrer 
prozessualen Mitwirkungspflicht (§ 138 Abs. 2 ZPO) nicht 
genügt. Die Klägerin hat mit diesem Vorbringen zunächst 
nicht im einzelnen in Abrede gestellt, daß die von ihr
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an die Beklagte gelieferten Kugelschreiber diejenigen 
Merkmale auf gewiesen haben, mit denen die Firma B 0 0 ^  
im Prozeß vor dem Landgericht Düsseldorf ihr Unterlassungs­
begehren (desgleichen ihren Antrag auf Rechnungslegung und 
Feststellung der Schadenersatzpflicht) umschrieb. Sie hat 
sich ferner weder gegen die Ausführungen des Landgerichts 
Düsseldorf zum Gegenstand des Patents B  1 0  ̂ 0  noch gegen 
dessen Beurteilung der Verletzungsfrage gewandt. Es ist 
unerheblich, ob die von der Klägerin an die Beklagte 
gelieferten Kugelschreiber für die Firma B0|^P Anlaß 
zur Klageerhebung vor dem Landgericht Düsseldorf waren. 
Entscheidend ist allein, ob sie Gegenstand des dortigen 
Prozesses waren. Das hat die Klägerin, wie die oben wie­
dergegebene Stelle aus der Berufungsbeantwortung (siehe 
dort S. 5) zeigt, in der Yorinstanz eingeräumt. Bei dieser 
Sachlage hätte das Berufungsgericht davon ausgehen müssen, 
daß die von der Klägerin an die Beklagte gelieferten Kugel­
schreiber das Patent* verletzten, an dem die Firma B B B 0  
die ausschließliche(Lizenz ‘besaß. Eines "Beweises der 
Patentverletzung" bedurfte es angesichts des Verhaltens 
der Klägerin im voi/Liegenden Rechtsstreit nicht.

3. Demnach du/fte die Beklagte die ihr von der Klä­
gerin gelieferten /Kugelschreiber nach § 6 PatG zunächst 
weder feilhalten Zioch in den Verkehr bringen. Die Klä-igerin hat somit Ihre Verpflichtung, der Beklagten den 
Kaufgegenständ f^ei von Rechten Dritter zu verschaffen, 
zunächst nicht Erfüllt. Zu den Rechten, die von einem 
Dritten gegen da*1 Käufer geltend gemacht werden können, 
zählt auch das/Verbietungsrecht aus einem Patent (RG GRUR 
19^0, 265, 267f m. w. Nachw.) , wie es im vorliegenden Falle 
von der Firma B 0 |  geltend gemacht worden ist. Die Klä-
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gerin war verpflichtet, der Beklagten die verkauften 
Kugelschreiber frei von den Rechten der Firma zu
liefern (§ 434 BGB). Als die Firma Burger gegen die 
Beklagte vor dem Landgericht Düsseldorf die Klage wegen 
Patentverletzung erhob, konkretisierte sich diese Ver­
pflichtung dahin, die Beklagte von den wegen ihrer Lie­
ferung erhobenen Ansprüchen der Firma B ^ B ^  und den damit 
verbundenen Kosten freizustellen. Durch den Vertrag mit 
der Firma B ( m ^  vom 7./12. Oktober 1970, in dem der Klä­
gerin rückwirkend die Benutzung des Patents 9  W  
gestattet wurde, hat die Klägerin diese ihr gegenüber 
der Beklagten obliegende Verpflichtung nur zum Teil er­
füllt. Die Beklagte erhielt zwar mit rückwirkender Kraft 
das Recht, die ihr von der Klägerin gelieferten Kugel­
schreiber feilzuhalten und zu vertreiben; eine Freistel­
lung von dem Teil der Prozeßkosten, der durch die Lie­
ferung der patentverletzenden Kugelschreiber der Klägerin 
verursacht worden ist, hat die Klägerin nicht erwirkt.
Die Firma BflHP hat zwar im Einverständnis mit der 
Beklagten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erle­
digt erklärt, soweit der Rechtsstreit die Lieferungen 
der Klägerin betraf. Bis zur letzten mündlichen Verhand­
lung vor dem Berufungsgericht konnte jedoch nicht ausge­
schlossen werden, daß der Beklagten ein auf die Lieferungen 
der Klägerin entfallender Teil der Kosten des Rechtsstreits 
auferlegt werden würde. Nachdem das Landgericht Düsseldorf 
mit Beschluß vom 2. Dezember 1971 den Streitwert für den 
auf die Lieferungen der Klägerin entfallenden Teil des 
Rechtsstreits auf 5.000 DM von insgesamt zunächst 100.000. Efl 
festgesetzt hatte, konnte im Zeitpunkt der letzten mündli­
chen Verhandlung vor dem Berufungsgericht nicht mehr mit 
einiger Sicherheit angenommen werden, daß der Streitwert
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für diesen Teil des Rechtsstreits nur so gering bemessen 
werden würde, daß er gegenüber dem anderen Gegenstand 
des Rechtsstreits kostenmäßig nicht ins Gewicht fiel 
(§92 Abs. 2 ZPO), so daß der Firma B ( | p  insoweit die 
Kosten auferlegt werden würden. Nachdem das Landgericht 
Düsseldorf schon im Teilurteil vom 5. Januar 1971 wegen 
der fehlenden Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstan­
des der Klägerin eine Verwirkung der Ansprüche der Firma 

gegen die Klägerin verneint hatte (S. 22/23 der 
Urteilskopie), konnte auch nicht mit Sicherheit ange­
nommen werden, daß der aüf den in Rede stehende Teil 
des Rechtsstreits entfallende Kostenanteil nach § 91 a 
ZPO allein der Firma BflJ|^ auf erlegt werden würde. Es 
war entgegen der nich/;'näher begründeten Annahme desiBerufungsgerichts vielmehr damit zu rechnen, daß inso­
weit die Beklagte nach billigem Ermessen mit einem Teili . ■ . •der Kosten des Rechtsstreits belastet werden würde.

■ ' i ' - l  , ../ . ' .
4. Die Beklagljfc hätte demnach nach § 440 BGB in Ver­

bindung mit § 320 /iGB, abgesehen von der noch ungeklärten 
Frage des Haftung^ausschlusses wegen Kenntnis des Rechts^-
mangels (§ 439 BGJ>) an sich das Recht, die Zahlung des/ * • Kaufpreises zu verweigern, bis die Klägerin sie von dem
durch ihre Kugelichreiberlieferungen verursachten Teil 
der Kosten des Rechtsstreits vor dem Landgericht Düssel­
dorf freistellfe. Der Wert der noch aus stehenden Lie­
ferung der Klägerin, nämlich ihrer Verpflichtung, die 
Beklagte von lern durch ihre Kugelschreiberlieferungen 
verursachten/Teil der Kosten freizustellen, ist jedoch
gegenüber det Klageforderung so geringfügig, daß die Wei-/gerung der Zahlung des vollen Kaufpreises von 39.251,14 DM 
gegen Treu und Glauben verstößt (§ 320 Abs. 2 BGB) .
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a) Das Berufungsgericht gesteht der Beklagten kein 
Zurückbehaltungsrecht zu. Es hat dazu ausgeführt, es lasse 
sich noch nicht absehen, ob es bei dem um die Prozeßaus­
gaben geminderten Vermögensstand der Beklagten bleibe, 
solange noch nicht über die Kosten entschieden sei. Es 
lasse sich demnach noch nicht feststellen, ob und wieviel 
die Beklagte von ihren Geldausgaben endgültig selbst zu 
tragen habe. Es lasse sich auch nicht annähernd ermitteln, 
welcher Teil der Geldausgaben der Beklagten durch die .Kugel­
schreiberlieferungen der Klägerin verursacht worden sei.
Die Beklagte habe in dem Prozeß vor dem Landgericht Düssel­
dorf selbst vorgetragen, sie habe den weitaus überwiegenden 
Teil der Kugelschreiber von einer dritten Firma bezogen
und nur in kleinerem Umfange von der Klägerin. Es sei des­
halb schon fraglich, ob die Lieferungen der Klägerin über­
haupt ursächlich für den Prozeß vor dem Landgericht 
Düsseldorf gewesen seien. Wenn sich die durch die Lieferungen 
der Klägerin verursachten Kosten überhaupt ausscheiden und 
beziffern ließen, so sei dies noch nicht möglich. Eine Ver­
mögenseinbuße, die sich noch nicht beziffern lasse, könne 
kein Verlangen nach Schadenersatz rechtfertigen und löse 
keinen fälligen Schadenersatzanspruch aus. Mangels fälli­
ger Gegenforderung könne die Beklagte weder aufrechnen 
noch ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

b) Mag diesen Ausführungen des Berufungsgerichts . 
zur Verneinung des Zurückbehaltungsrechts auch nicht 
durchweg gefolgt werden können, so ist dem Ergebnis des 
Berufungsgerichts doch aus anderen Gründen zuzustimmen.
Die Beklagte hat in den Tatsacheninstanzen ihre gesamte 
durch den B^JpKProzeß verursachte Kostenbelastung auf 
18.300 DM beziffert (vgl. Schriftsatz vom 22. August 1971»
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Seiten 5 und 6). ln diesem Betrag sind 2 500 DM Aufwen­
dungen für ein Privatgutachten enthalten. Diese Aufwen­
dungen können in einem Streitfall wie dem B^p-Prozeß, 
der weder in technischer noch in patentrechtlicher Hin­
sicht besondere Schwierigkeiten bot, neben den Kosten für 
die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht als zur zweck­
entsprechenden Rechtsverteidigung notwendig anerkannt 
werden (vgl. Benkard, Patelntgesetz 6. Aufl. 1973, § 47
Rdn. 109). Deshalb können/diese Aufwendungen mit Rücksicht

»
auf die nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) bestehendei
Verpflichtung, die Kostey., von denen ein Dritter eine 
Prozeßpartei freizustellen hat, in einem vertretbaren 
Rahmen zu halten, der Klägerin gegenüber nicht in Ansatz 
gebracht werden. Die Notwendigkeit der Amerikareise zur 
Rücksprache mit der F^mgj Kah® für die die Beklagte 
3. 500 DM ansetzt, ist in den Tatsacheninstanzen nicht 
näher dargetan wordei« Auch der hierfür angesetzte Betrag 
ist deshalb von der/Gesamtkostenberechnung abzusetzen.
Es verbleiben demn/ch nur 12.300 DM.

i\ ■ ■ .
Der BJ|^^-Mozeß bezog sich nicht ausschließlich 

auf Kugelschreiber! aus Lieferungen der Klägerin. Er hatte, 
wie die Bekla/ce im B^HP-Prozeß selbst vorgetragen hat, 
in einem weitaus größeren Umfange Kugelschreiber zum 
Gegenstand,/die von anderen Lieferanten stammten. Wegen 
Lieferungen von dritter Seite wurde die Beklagte vom 
Landgericht Düsseldorf mit Teilurteil vom 5. Januar 1971 
rar Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz ver- 

/ urteilt, /iußerdem wurde die Beklagte durch ein weiteres 
Teilurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 2. Dezember 1971 
zur Auskunft über ihre Kugelschreiberlieferanteh verurteilt. 
Der Streitwert für die gesamten nach der erwähnten Erledi-
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gungserklärung noch erweiterten Klageanträge belief sich 
nach der schon erwähnten Streitwertfestsetzung des Land­
gerichts Düsseldorf auf insgesamt 120.000 DM. Während 
auf den Komplex der Lieferungen der Klägerin nur 5*000 DM 
entfielen, betraf der B^BP-Prozeß demnach sonstige 
Gegenstände im Werte von 115*000 DM. Das ergibt ein Ver­
hältnis von 1/24 zu 23/24. Von den notwendigen Aufwen­
dungen der Beklagten für den B^|^-Prozeß von insgesamt 
12.300 DM konnte im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver­
handlung vor dem Berufungsgericht schon abgeschätzt wer­
den, daß auf den Komplex der Lieferungen der Klägerin 
nur etwa 512 DM entfallen würden.

Über die endgültige Kostenverteilung und Streitwert­
festsetzung war im B^|^p-Prozeß zur Zeit der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht noch nicht 
abschließend entschieden. Deshalb konnte der genaue 
Kostenbetrag, der endgültig von der Beklagten zu tragen 
war, noch nicht ermittelt werden. Deshalb hat das Beru­
fungsgericht mit Recht die Möglichkeit der Aufrechnung 
verneint. Zu diesem Zeitpunkt konnte aber schon anhand 
des Wertverhältnisses der einzelnen Gegenstände dieses 
Prozesses mit einiger Sicherheit damit gerechnet werden, 
daß die Lieferungen der Klägerin nur einen geringen Teil 
der Gesamtkosten verursacht hatten. Das wird von der 
späteren Entwicklung des I®^®-Prozesses bestätigt. An 
der Streitwertfestsetzung des Landgerichts, soweit sie 
das Verhältnis der Werte des gesamten Streit­
gegenstandes zum Wert des Komplexes der Lieferungen 
der Klägerin betrifft, hat sich nichts geändert. Die 
später erfolgte Kostenentscheidung des Landgerichts 
Düsseldorf im Schlußurteil vom 5. Oktober 1972 verschob
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das Verhältnis nur noch zu Ungunsten der Beklagten auf 
1/28 zu 27/28. Der Beklagten wurden nämlich 1/4 der 
Kosten des B^U^-Prozesses auf erlegt. Von diesem 
1/4 Anteil der der Beklagten auferlegten Kosten ent­
fällt wertmäßig nur 1/7 auf die hier streitigen Lie­
ferungen der Klägerin, 6/7 jedoch auf Prozeßgegenstände, 
die keine Beziehung zur Klägerin haben, nämlich die oben 
erwähnte Verurteilung, die Kugelschreiber anderer Firmen 
betraf und zur Auskunftserteilung über Lieferung von unbe­
kannten Lieferanten. Der hierdurch verursachte Kostenan­
teil geht allein zu Lasten der Beklagten.

i ' • '
Nach der.zur Zeitider letzten mündlichen Verhand­

lung vor dem Berufungsgericht überschaubaren Prozeßlage
I

im B®BBp-Rechtsstrei±1 konnte bereits mit hinreichenderi
Sicherheit übersehen.yerden, daß die Kosten, von denen 
die Klägerin die Bekl/igte freizustellen hat, gegenüber 
der unstreitigen Kaü^preisforderung von 39.251,14 DM 
nicht ins Gewicht fielen. Nach Treu und Glauben kann 
die Beklagte unter Riesen Umständen den Kaufpreis 
■nicht• zurückbehaltejf. ■(§ 320 Abs. 2 BGB).
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Die Revision ist deshalb mit der Kostenfolge aus 
§ 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Trüstedt Bruchhausen Ochmann

Bendler Häußer
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