BUNDESG ERICHTSH()P
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 75/72 ‘ URTEIL ‘ Verkﬁndet am
3. Dezember 1974

Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

CEllD- @M fiir Birobedarfsvertretungen GmbH, L@,
Kafiii@strase @, vertreten durch den Geschdftsfiihrer

Hans Martin FENE®, Kaufmann,

" Beklagte und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt WEB. w. GEINNEED -
gegen

Firma AGEE® Fiillhalterfabrik, Inhaber Wllhelm SchLllmp,
- VEEED/Vap , M—-GI‘_StraBe B A

Klégerinf und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. SIS -



Der X. Ziviléenat (Patentsenat) des BundesgerichtSM_
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 7. November 1974
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr.‘HéuBer

fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts Karlsruhe

- 5. Zivilsenat in Freiburg - vom
26, Januar 1972 wird auf Kosten
der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

._ £atbestand:

Die Kldgerin stellt Schreibgeridte her. Die Beklagte
betreibt einen GroBhandel flir Biirobedarf. Die Beklagte
bezog von der Kldgerin Kugelschreiber. Sie hat Lieferun-
gen der Kligerin in der Zeit vom 18. Miérz bis zum 13. Mai
1970 zum Preise von insgesamt 39.251,14 DM nicht mehr
bezahlt. Diesen Betrag nebst 11 % Zinsen seit dem
29. Juni 1970 verlangt die Kldgerin mit der Klage von
~der Beklagten., ' '

Die Beklagte ha% die Aufrechnung mit einer Gegen-
forderung erklirt und hilfsweise wegen diesér Gegenfor-
derung ein Zuriickbehaltungsrecht geltend gemacht. Damit
hat es folgende Bewandtnis: | |



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Die Firma Hch. und E. BB oHG, Vi{JJllD, ist
ausschlieBliche Lizenznehmerin andem am 7. Februar 1965
‘erteilten Patent @ W @, das eine Mechanik fir Kugei-
schreiber betrifft. Die Patentanspriiche 1 und 2 lauten:

"1. Mechanik fiir Kugelschreiber mit einem

2.

' Die Firma BEe

JLaw — Gesetzef und Urteile

gegeniiber dem Schaft undrehbar gelagerten,
‘ldngsverschiebbaren und mit Schaltelemen-
ten versehenen Iruckknopf sowie einem

die Mine bewegerden, langsverschiebbar
und drehbar im gchaft gelagerten, an
schaftfeste, vo?n_abgeschrégte Mechanik-
elemente unter l'ederwirkung angedriickten,
durch die Schaltelemente des. Druckknopfes
bewegbaren Abtriebsglied, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die unmittelbar aus der ‘
Schaftinnenfliche radial nach innen vor-'
stehenden Mechgaikelemente (20' und 20 ''),

vorzugsweise ldistenférmiger Gestalt, paar-~

weise vorhandes. sind und zwischen sich ab-

wechselndvléngsverlaufende Nuten zweier ver-
schieden grofieéc Querschnitte frei lassen,

wobei in jederi Nut ein Schaltelement (15, 18)

' des Druckknopfl:s é17) gleitbar ist, und daB

das ArbeitsgliPd (9) Schaltelemente (12) in
der halben Anzihl der Schaltelemente (15,
18) des Druckknopfes (17) solcher Querschnitts-
abmessung und;Anordnung aufweist, daB diese
nur in die'NuLj. mit dem groBeren Querschnitt
zwecks Riickfilirung des Abtriebsgliedes (9)
und der Schriibmine einfilhrbar sind.

} ' :
Mechanik fiirf Kugelschreiber nach Anspruch 1,
dadurch gek¢nnzeichnet, daB das eine der
beiden leislenférmigen, schaftfesten Mecha-
nikelement? (20' und 20 '') einen Drehan- -
schlag fiir/die der Schreibstellung entspre-
chende Stellung (23) des Abtriebsgliedes

(9) bildet.

!
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i verwarnte die Beklagte mit Schrei-
ben ihres Patentai'fvalts vom 20. Mirz 1970, das am 23. Mirz
1970 bei der Bekl:zten einging, wegen Verletzung ihres
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Patents durch die von der Kligerin bezogenen Kugelschrei-
ber. Am 21. April 1970, der Beklagten zugestellt am

30. April 1970, erhob die Firma Bggji segen die Beklagte
vor dem Landgericht Disseldorf Klage auf Unterlassung und
Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatz-.
pflicht wegen Kugelschreibern mit einer ndher umschrie-
benen Mechanik. Die Beklagte beantragte im Diisseldorfer
Rechtsstreit Klageabweisung und verkiindete dort der Kli-
gerin am 4. September 1970 den Streit. Die Kl#gerin ist
dem dortigen Rechtsstreit nicht beigetreten. Die Beklagte
berief sich in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht
Diisseldorf darauf, die mit der dortigen Klage angegriffe-~
nen Kugelschreiber verletzten das Patent der Firma BQmm
nicht. AuBerdem sei der weit iiberwiegende ‘Teil der von der
Beklagten vertriebenen Kugelschreiber von der Firma Kig
EGMS GmbH, ‘WollllllB, bezogen worden. Die Firma B -
habe aber der Firma Kl- gestattet, die streitigen Kugel- :
schreiber zu vertreiben. AuBerdem habe die Beklagte von
elner Firma G--—Pl— AV, Kugelschreiber bezogen,
‘deren Einzelteile von der Firma B- stammten oder von
Lizenznehmern an dem Patent @ @B @ hergestellt worden
seien. In kleinerem Umfange habe die Beklagte Kugelschrei-
ber von der hiesigen Klager:m bezogen. Der hiesigen ‘Kla-~
gerin gegeniiber konne die Firma BEJ® wegen Verwirkung
keine Rechte mehr erheben, weil die Firma 'B@E® nach
einem sich von 1963 bis 1965 hinziehenden Schriftwechsel .
bis zum Jahre 1970 auf Anspriiche wegen Verletzung des
Patents @ @D @B nicht mehr zuriickgekommen sei. Soweit
die Beklagté von der hiesigen Klagerin Kugelschreiber
bezogen habe, kdnne die Firma B- deshalb keine Rechte
gegen die Beklagte geltend machen. o '




Am 7./12. Oktober 1970 schloB die Kligerin mit der
Firma By einen Vertrag. Darin erteilte die Firma

PO der ‘Kligerin mit Rickwirkung seit dem 1. Januar 1968
eine einfache Lizenz an dem Patent W @l WB. Daraufhin

hat die Firma BgilR am. 27. Oktober 1970 den Rechtsstreit.
vor dem Landgericht Diisseldorf insoweit in der Hauptsache
_ fir erledigt erklért, wie die Beklagte die mit der dorti-
. gen Klage angegriffenen Kugelschreiber von der hiesigen
Klégerin bezogen habe. Die Beklagte hat sich der Erledi-
. gungserklirung "-hilfswe,.}"!se‘? én’geschlossep. o
) .
i I
Die Beklagte macht; im vorllegenden Rechtsstreit
geltend, die Kldgerin .tabe ihr bei Aufnahme der Geschafts-
beziehungen die Auskunbt gegeben, an den Kugelschreibern
bestiinden keine Paten’{rechte Drltter. Auf die Richtigkelt
dieser Auskunft habe (1ch die Beklagte verlassen. Das sei
die Ursache fiir den B*ozeB, den die Firma B-gegen
die Beklagte angestrengt habe.Die Auskunft der Kldgerin
sei unzutreffend gew{ sen. Das Landgericht Diisseldorf habe
" im Teilurteil vom 5.‘Januar 1971 festgestellt, daB8 die
von der Klagerin gel;-eferten Kugelschreiber die Rechte
der Firma B-verLetzt hdtten. . Die Klégerin habe es
‘auBerdem unterlasser, der Beklagten ihren Schriftwechsel
mit der Firma H zur Verfiigung zu stellen, um damit
erfolgreich die Ver;ﬁirkung der Anspriiche der Firma B.
nachweisen und dle/Abwelsung der Klage der Firma BB
erreichen zu konne 1. In dem ProzeB mit der Firma Byl
- seien ihr bereits 115 800 DM auﬁergerichtlicher Kosten
entstanden, wozu /.och etwa 2.500 DM Gerichtskosten kdmen.
Diesen SChaden'mu'(ase ihr die Kl&agerin ersetzen. Da die
endgiiltige Hohe c‘es Schadens noch nicht feststehe, mache
sie die Einrede ues nicht erfiillten Vertrages und ein

. Zuruckbehaltung;‘recht geltend.




Die Kligerin bestreitet, daB ihre Kugelschreiber
das Patent der Firma D{jje verletzten. Sie habe der
Beklagten Anfang Mirz 1970 wegen der Pateritberﬁhmung der
Firma B- vom Weiterbezug ihrer Kugelschreiber abgera- .
ten. Der Geschaftsfuhrer der Beklagten habe auf Fortset-
zung der Lieferung bestanden. Die Beklagte habe. auch. von
der Firma Ke@iil® & Co, Bryill®, in Holland hergestellte
Kugelschreiber bezogen. Die Klage der Firma B-Avor
dem Landgericht Diisseldorf betreffe nicht ihre (der Kli-
gerin) Lieferungen an die Beklagte, sondern nur deren
Importe aus Holland. Keinesfalls seien ihre Lieferungen
aus der Zeit zwischen dem 18. Mirz 1970 und dem 13. Mai
"1970, fiir die sie (die Kl#gerin) den Kaufpreis verlangt,
Gegenstand des Rechtsstreits zwischen der Firma Dy
und der Beklagten. Die Beklagte habe den ProzeB gegen ..
die Firma BEJ nachlissig gefiihrt; zum Nachweis der
Verwirkung der Anspr'uche der Firma B gegen sie
(die Klagerln) habe sie ihren Geschéftsfiihrer als Zeugen-
benennen kénnen. Der Bekl"igten sei noch kein Schaden ent-
standen, denn in dem Recbftsstreit der Firma BEJP gegen
~die Beklagte sei noch ni~fht endgliltig liber die Kosten ent-
: schleden. Ihre Lleferunp;m an die Beklagte: machten nur
einen Teil der Kugelschﬁ eiber aus, um die in dem Proze8
der Firma DEil® gegen ‘ile Beklagte vor dem Landger: Lcht
Dlisseldorf gestritten *qerde. Es stehe nicht fest, We.lcher
Anteil der Kosten auf aie von ihr (der Kl!gerin) stam—-
menden Kugelschrelber e{pti‘allen werde. -

Nach einer Beweig/']:\ufnahme hat das Landgericht die
Beklagte am 15. Juni 1971 verurteilt, an die Kl&gerin
39.251,14 DM nebst 11' % Zinsen seit dem 29. Juni 1970
zu zahlen. Es hat der Beklagten die Kosten des Rechts- |



streits auferlegt, der Kligerin Jjedoch die durch die
Anrufung des Amtsgerichts VB und des Landgerichts
Bi QD entstandenen Mehrkosten.

Die Beklag‘té hat im zweiten Rechtszuge beantragt,

das angefochtene Urteil dahin abzuindern, ,
dafl 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, daB sie
von. der Fa. Hch. und E. By OHG, Kunst-
stoff-Spritzgubwerk, @l Vi@, auf Grund
des Vertriebs der von der Kldgerin bezogenen '
Kugelschreiber vor der Patentkammer des

LG Dusseldorf - 4 0 85/70 - wegen Verletzung
der der Firma Hch. und E. . Bl an dem '

- DEP @ @B @ zustehenden Schutzrechte ver-
klagt worden ist.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten .
‘durch Urteil vom 26 Janu]ar 1972 zurlickgewiesen. '

Mit der Revision verffolgt die Beklagte ihren im zwei-
ten Rechtszuge gestelltel;\ Antrag weiter, wihrend die Kld-
gerin um Zurlickweisung d?r Revision bittet.

X
Entg}:heidung' sgriinde:

Die Revision ist u,lbegrundet. Das angefochtene Ur-
teil halt im Ergebnis qer Nachprufung stand.

i
i




1. Das Berufungsgericht spricht der Kl&dgerin die
nach § 433 Abs. 2 BGB begriindete unstreitige Klagefor-
“derung nebst unstreltigen Bankzinsen von 11 96 zZu, ver-
neint aber die Gegenrechte der Beklagten. Die. Beklagte
habe den Beweis dafiir, daB die von der Klégerin der
Beklagten verkauften und gelieferten Kugelschreiber die
Rechte der Firma BWjiii® aus dem Patent 9D @D verletz-
ten, nicht gefiihrt. Eine derartige Feststellung habe das
Landgericht Diisseldorf im Teilurteil vom 5. Januar 1971 |
nicht getroffen. Dieses hab: nur eine Teilerledigung fest-
gestellt. Im iibrigen ergebd¢ das gena‘nnté Teilurteil allen-
falls, daB die Beklagte in/dem Rechtsstreit vor dem Land-
gericht Diisseldorf einen VirstoB gegen das Patent nicht .~
bestritten habe. Der Absc';lxluﬁ des Lizenzvertrages der Kld-
gerin mit der Firma B- beweise nicht, daB die Kugel-
schreiber der Kligerin d,és Patent @ @ W verletzten.
Der Klgerin sei nicht zju widerlegen, daB sie den Lizenz-
vertrag’ nur geschlossen ;habe, um Rechtsstreitlgkeiten .vor-
zubeugen. : !

. gﬁ,

2. Die Rev131on rugt demgegeniiber zu Recht, daB das
Berufungsgericht die Dai ‘legungslast verkannt hat. o

a) D1e Beklagte ha‘t ‘sich in der Berufungsbegrundung
zur Darlegung, daB dle/ Klidgerin ihrer Rechtsverschaffungs-
pflicht nicht geniigt habe und daB die .von dieser geliefer-
ten Kugelschreiber mi/ einem Mangel im Recht behaftet
gewesen seien, weil sf-e die Rechte der Firma D@y aus
dem Patent @ WP -fverletzten, auf die Ausfﬁhi'ungen im
Teilurteil des Landgeérichts Diesseldorf vom 5. Januar 1971




bezogen, von dem sie schon im ersten Rechtszuge eine

Kopie iiberreicht hatte. In diesem Teilurteil hat das
Landgericht Diisseldorf ausfiihrlich den Gegenstand des
Patents @ @G nach Aufgabe und L&sung dargestellt.

Es hat ferner die Beschaffenheit der von der Beklagten
vertriebenen Kugelschreiber festgestellt. Es hat diese
Kugelschreiber anhand ihrer baulichen Merkmale als patent-
verletzend éewertet. Im AnschluB daran hat es ausgefiihrt,
daB die Klage urspriinglich auch insoweit begriindet war, als
die Beklagte Mechaniken oder Mechanikteile von der Klégerin
bezogen habe (S. 23 Urt. LG Diisseldorf). Damit hatte die
Beklagte ihr'PrOzerorbringen zum Rechtsmangel der ihr

von der Klagerln gelieferten Kugelschreiber hlnreichend
substantllert

b) Die Kligerin hat sich demgegenuber darauf beschrankt
zu bestreiten, daB die der Beklagten gelieferten Kugel-
schreiber Schutzrechte der Firma Dyg@ verletzten., Sie
hat ferner bestritten, daB8 die von ihr gelieferten Kugel-
schreiber Anla8 zu dem ProzeB vor dem Landgericht Dissel-
dorf gewesen seien. Die dort beanstandeten Kugelschreiber
stammten’ﬁberhéupt.nicht von der Kldgerin, sondern seien
shnliche, in Holland hergestellte und der Beklégten von
der Firma Ke@illl@ & Co, Bril®, gelieferte Kugelschreiber.
Zwar habe die Firma B im Diisseldorfer ProzeB vorge-
tragen, die Beklagte habe patentrechtlich zu beanstandende
Kugelschreiber auch von der Klégerin bezogen. Dies beruhe
jedoch auf eir'iex'n'. Irrtum der Firma BGEEED. |

c) Mit dieser Verteidigung hat die,Klﬁgérin‘ihrer
prozessualen Mitwirkungspflicht (§ 138 Abs, 2 ZPO) nicht
geniigt. Die Kl&dgerin hat mit diesem Vorbringen zun#chst
nicht im einzelnen in Abrede gestellt, daB die von ihr
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an die Beklagte gelieferten Kugelschreiber diejenigen
Merkmale aufgewiesen haben, mit denen die Firma B

im ProzeB vor dem Landgericht Diisseldorf ihr Unterlassungs-
begehren (desgleichen ihren Antrag auf Rechnungslegung und
Feststellung der Schadenersatzpflicht) umschrieb. Sie hat
sich ferner weder gegen die Ausfiihrungé’n des Landgerichts
Diisseldorf zum Gegenstand des Patents @ @l @R noch gegen
dessen Beurteilung der Verletzungsfrage gewandt. Es ist
unerheblich, ob die von der Kligerin an die Beklagte .
gelieferten Kugelschreiber fiir die Firma BEj# AnlaB

zur Klageerhebung vor dem Landge»richi: Diisseldorf waren.
Ents'cheiden'd ist allein, ob sie Gegenstand des dortigen
Prozesses waren. Das hat die Kligerin, wie die oben wie-
dergegebene Stelle aus der Berufungsbéantwortung (siehe
dort S. 5) zeigt, in der Vorinstanz eingerdumt. Bei dieser
Sachlage hidtte das Berufun;gsgericht” davon ausgehen miissen, -
daBl die von der Klédgerin gn die Béklagte gelieferten Kugel-
schreiber das Patent, .verlztzten, an dem die Firma BQiij®
die ausschlleﬁllche lleenz ‘besaB. Eines "Beweises der
Patentverletzung" bj,durfte es angesichts des Verhaltens

. der Klédgerin im vor;é.iegénden Rechtsstreit nich't._

3. Demnach duj'fte die Beklagte die ihr von der Kli-
gerin gelieferten '/Kugelschreiber nach § 6 PatG zunéchst
-weder feilhalten J/mCh in den Verkehr bringen. Die Kli-
gerin hat somit Jhre Verpflichtung, der Beklagten den
Kaufgegenstand f*el von Rechten Dritter zu verschaffen,
zundchst nicht ( rfullt. Zu den Rechten, die von einem
Dritten gegen dan Kdufer geltend gemacht werden kénnen,
zihlt auch das, Verbletungsrecht aus einem Patent (RG GRUR
1940, 265, 267 m. w. Nachw.), wle es im vorliegenden Falle
~von der Flrma B. geltend gemacht worden ist. Die Kl&- |
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gerin war verpflichtet, der Beklagten die verkauften
Kugelséhreiber frei von den Rechten der Firma By zu
liefern (§ 434 BGB). Als die Firma Burger gegen die
Beklagte vor dem Landgericht Diisseldorf die Klage wegen
Patentverletzung erhob, konkretisierte sich diese Ver-
pflichtung dahin, die Beklagte von den wegen ihrer Lie-
ferung erhobenen Anspriichen der Firma Degap und den damit
verbundenen Kosten freizustellen. Durch den Vertrag mit
der Firma B{® vom 7./12. Oktober 1970, in dem der Kls-
gerin riickwirkend die Benutzung des Patent: DGR WD
gestattet wurde, hat die Kligerin diese ihr gegeniiber

der Beklagten obliegende Verpflichtuhg nur zum Teil er-
fiillt. Die Beklagte erhielt zwar mit riickwirkender Kraft
das Recht, die ihr von der Kl&gerin gelieferten Kugel-
schreiber feilzuhalten und zu vertreiben; eine Freistel-
 lung von dem Teil der ProzeBkosten, der durch die Lie-
ferung der patentverletzenden Kugelschreiber der Kligerin
verursacht worden ist, hat die Kligerin nicht erwirkt.
Die Firma B@® hat zwar im Einverstdndnis mit der
Beklagten den Rechtsstreit in der'Hauptsaché~fﬁr erle-

digt erklirt, soweit der Rechtsstreit die Lieferungen

der Kligerin betraf. Bis zur letzten miindlichen Verhand-

" lung vor dem BerufungsgerichtAkonnte'jedoch nicht ausge-
schlossen werden, daB der Beklagten ein auf die Lieferungen
'der Kldgerin entfallender Teil der Kosten des Rechtsstreits
auferlegt werden wiirde. Nachdem das Landgericht Diusseldorf
mit BeschluB vom 2. Dezember 1971 den Streitwert fir den
auf die Lieferungen der Kligerin entfallenden Teil des
Rechtsstreits auf 5.000 DM von insgesamt zun#chst 100.000,“%
festgesetzt hatte, konnte im Zeitpunkt der letzten miindli-
chen>Verhandlung vor dem Berufungsgericht nicht mehr mit
einiger Sicherheit angenommen werden, daB der Streitwert
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fiir diesen Teil des Rechtsstreits nur so gering bemessen
werden wiirde, dafl er gegeniiber dem anderen Gegenstand
des Rechtsstreits kostenmidBig nicht ins Gewicht fiel -
(§ 92 Abs. 2 ZP0), so da8 der Firma BEgje insoweit die
Kosten auferlegt werden wiirden. Nachdém das Landgericht
Diisseldorf schon im Teilurteil vom 5. Januar 1971 wegen
der fehlenden Dariegung eines schutzwﬁrdigen Besitzstan-~
des der Kligerin eine Verwirkung der Anspriiche der Firma
BED cegen die Kligerin verneint hatte (S. 22/23 der
Urteilskopie), konnte auch nicht mit Sicherheit ange-
nommen werden, daB der ahf den in Rede stehende Teil
des Rechtsstreits entfallende Kostenanteil nach § 91 a
ZPO allein der Firma D@ auferlegt werden wiirde. Es
war entgegen der nichf ndher begriindeten Annahme des
‘Berufungsgerichts vielmehr damit zu rechnen, daB. 1nso-
weit die Beklagte navh billigem Ermessen mit einem Teil
'der Kosten des Rech*%strelts belastet werden wlirde.

. ,;.

4. Die Beklagtf hitte demnach nach § 440 BGB in Ver-
blndung mit § 320 LGB abgesehen von der noch ungeklérten
Frage des Haftunggausschlusses wegen Kenntnis des Rechts-
 mangels (§ 439 BG?) an sich das Recht, die Zahlung des
Kaufpreises zu v#%weigern, bis die Klégerin sie von dem
durch ihre Kugelﬁchreiberlieferungen verursachten Teil .
der Kosten des iechtsstreits vor- dem Landgericht Dissel-
dorf freigtellta. Der Wert der noch ausstehenden Lie-
ferung der Klazerin, nimlich ihrer Verpflichtung, die
Beklagte von lem durch ihre Kugelschreiberlieferungen
verursachten rell der Kosten freizustellen, ist jedoch
gegenuber de Klageforderung so- geringfiigig, daB die Wei-
gerung der / ahlung des vollen Kaufpreises von 39. 251 1 DM
gegen Treu/und Glauben verstsBt (§ 320 Abs. 2 BGB).
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a) Das Berufungsgericht gesteht der Beklagten kein
Zuriickbehaltungsrecht zu. Es hat dazu ausgefithrt, es lasse
sich‘noch nicht absehen, ob es bei dem um die ProzeBaus-
~gaben geminderten Vermtgensstand der Beklagten bieibe,
solange noch nicht iliber die deten entschieden sei. Es
lasse sich demnach noch nicht feststellen, ob und wieviel
die Beklagte von ihren Geldausgaben endgiiltig selbst zu
tragen habe. Es lasse sich auch nicht annihernd ermitteln,
welcher Teil der GeldauSgaben'der Beklagten durch die Kugel-
schreiberlieferungen der Klédgerin verursacht worden sei.:
Die Beklagte habe in dem ProzeB vor dem Landgericht Diissel-
dorf selbst vorgetragen, sie habe den weitaus iiberwiegenden
Teil der Kugelschreiber von einer dritten Firma bezogen
und nur in kleinerem Umfange von der Kl#gerin. Es sei des-
"halb schon fraglich, ob die Lieferungen der Kliégerin iiber-
haupt ursédchlich fiir den ProzeB8 vor dem Landgericht
‘Dﬁsseldorf‘gewesen seien., Wenn sich die durch die Lieferungen
der Kligerin verursachten Kosten tiberhaupt ausscheiden und
beziffern lieBen, so sei dies noch nicht méglich. Eine Ver-
mogenseinbuBe, die sich noch nicht beziffern lasse, kdnne
kein Verlangen nach Schadenersatz rechtfertigen und 1¥se
keinen fdlligen Schadenersatiénspruch~aus. Mangels f#lli-
ger Gegenforderung konne die Beklagte weder aufrechnen
noch éin-ZurﬁckbéhaltungsrechtAgelfend machen..

b) Mag diesen Ausflihrungen des Berufungsgerichts
zur Verneinung des Zuriickbehaltungsrechts auch nicht
durchweg gefolgt werden kbnnen, so ist dem Ergebnis des -
Berufungsgerichts doch aus anderen Griinden zuzustimmen.
Die Beklagte hat in den Tatsacheninstanzen ihre gesamte .
durch den Bgjiji#-Proze8 verursachte Kostenbelastung auf
© 18.300 DM beziffert (vgl;'Schriftsatz‘vom 22. August 1971,
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Seiten 5 und 6). 1n diesem Betrag sind 2 500 DM Aufwen-
. dungen fiir ein Privatgutachten enthalten. Diese Aufwen-
dungen konnen in einem Streitfall wie dem Bjji-Prozes,
der weder in technischer noch in patentrechtlicher Hin-
sicht besondere Schwierigkeiten bot, neben den Kosteh fiir
die'Hinzuziehﬁng-eines Patentanwalts nicht als zur zweck-
entsprechenden Rechtsverte/digung notwendig anerkannt
werden (vgl. Benkard, Patehtgesetz 6. Aufl. 1973, § 47
" Rdn. 109). Deshalb konnen; 'diese Aufwendungen mit Riicksicht
auf die nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) bestehende
‘ Vernfllchtung, die Koste', von denen ein Dritter eine
ProzeBpartei freizustellen hat, in einem vertretbaren
Rahmen zu halten, der Klégerln gegeniiber nicht in Ansatz
gebracht werden. Die Nofqendlgkelt der Amerikareise zur
Ricksprache mit der F;'mq Kahi}, fiir die die Beklagte
3, 500 DM ansetzt, iSC in den Tatsachenlnstanzen nicht
nédher dargetan wordel. Auch der. hlerfUr angesetzte Betrag
ist deshalb von derrGesamtkostenberechnung abzusetzen.
‘Es verblelben demnfch nur 12.300 DM.
A ‘

Der B-fl >zeB bezog sich nicht ausschlieBlich
- auf Kugelschreluer aus Lieferungen der Kldgerin. Er hatte,
wie die Beklayce im B.-Prozeﬁ selbst vorgetragen hat,
in einem we i’aus groBeren Unfange Kugelschreiber zum
Gegenstard,'dle von anderen Lieferanten stammten. Wegen
Llefer4ngev von dritter Seite wurde die Beklagte vom
Lap/gerlc t Disseldorf mit Tellurtell vom 5. Januar 1971
Far Unter{assung, Rechnungslegung und Schadenersatz ver-

- urteilt. AuBerdem wurde die Beklagte durch ein welteres

Tellurteil des Landgerichts Diisseldorf vom 2. Dezember 1971
zur Auskunft .iiber 1hre Kugelschreiberlleferanten verurtellt.
Der Streltwert fur die gesamten nach der erwdhnten Erledi-
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gungserklirung noch erweiterten Klageantrige belief sich
nach der schon erwihnten Streitwertfestsetzung des Land-
gerichts Diisseldorf auf insgesamt 120.000 DM. Wahrend

auf den Komplex der Lieferungen der Klégerin nur 5.000 DM
entfielen, betraf der Eggl-ProzeS demnach sonstige
Gegenstiénde im Werte von 115.000 DM. Das ergibt ein Ver-
h&ltnis von 1/24 zu 23/24. Von den notwendigen Aufwen-

~ dungen der Beklagten fiir den B@jjJ#-ProzeB von insgesamt

12.300 DM konnte im Zeitpunkt der letzten miindlichen Ver-
handlung vor dem Berufungsgericht schon abgeschitzt wer-
den, daB éuf.den Komplex der Lieferungen der Klégerin.
nur etwa 512 DM entfallen wiirden.

Uber die endgiiltige Kostenverteilung und Streitwert-
festsetzung war im BE#-ProzeB8 zur Zeit der letzten
miindlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht noch nicht
abschliefiend entschieden. Deshalb konnte der genaue |
Kostenbetrag, der endgiiltig von der Beklagten zu tragen
war, noch nicht ermittelt werden. Deshalb hat das Beru-
fungsgericht mit Recht die Mdglichkeit der Aufrechnung
verneint. Zu diesem Zeitpunkt konnte aber schon anhand-
des Wertverhiltnisses der einzelnen Gegensténde dieses
~ Prozesses mit einiger Sicherheit damit gerechnet werden,
daB die Lieferungen der Klégerin nur einen geringen Teil
der Gesamtkosten verursacht hatten. Das wird von der
spidteren Entwicklung des EgE-Prozesses bestétigt. An
der Streitwertfestsetzung des Landgerichts, soweit sie
das Verh#ltnis der Werte des gesamten Streit- |
‘gegenstandes zum Wert des KOmplexeS‘der Lieferungen
der Kl#gerin betrifft, hat sich nichts getindert. Die
‘spiter erfolgte Kostenentscheidung des Landgérichts
Disseldorf im SchluBurteil vom 5. Oktober 1972 verschob
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das Verh#ltnis nur noch zu Ungunsten der Beklagten auf
1/28 zu 27/28. Der Beklagten wurden némlich 1/4 der
Kosten des B@i#-Prozesses auferlegt. Von diesem
1/4 Anteil der der Beklagten auferlegten Kosten ent-
fallt wertméﬁig nur 1/7 auf die hier streitigen Lie-
ferungen der Kligerin, 6/7 jedoch auf' ProzeBgegenstinde, -
die keine Beziehung zur Kligerin haben, n&mlich die oben
erwdhnte Verurteilung, die Kugelschreiber anderer Firmen
betraf und zur Auskunftserteilung iiber Lieferung von unbe-
kannten Lieferanten. Der hierdurch verursachte Kostenan-
teil geht allein zu Lasfen der Beklagten. o '
Nach der zur Zeitfder letzten miindlichen Verhand-
lung vor dem Berufungsﬁericht iiberschaubaren ProzeBlage
im B|l|||-Rechtsstreitfkonnte bereits mit hinreichender
Slcherhelt ubersehen yerden, daB8 die Kosten, von denen
dle Klagerln die Beklﬁgte freizustellen hat, gegenﬁber
der unstreitigen Kaufprelsforderung von 39.251,14 DM~
nicht ins Gewicht filen. Nach Treu und Glauben kann
die Beklagte unter Qiesen Umsténden den Kaufpreis
nicht zurilickbehaltef. (§ 320 Abs. 2 BGB).
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Die Revision ist deshalb mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.
'Triis'tedt ) ' : Bruchhausen ‘ ~ Ochmann

Bendler ~ HduBer
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