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BUNDESGERICHTSHOF 2029 053

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 5/ 64 URTEIL. Verkiindet am
7, Juli 1965
Qechsler,
Jugt.Angestellte

als Urkundsheamter
der Geschiﬁsstelle

in dem Rechtsstreit

der Baronin Ilyana v@l Th-—Bo- N,
HO—BtraBe 9.

Klagerin, Widerbeklagte und
Revisionsklégerin,

~ ProzeBbevollmiéchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. L]
und Dr. D -

a gegen

die Firma E+(INEEEED -G, "Gl (1GNNS .

gesetzlich vertreten durch den Kaufmann Shlomo Za@llED .

TogEe (FiGEED) ,

Beklagte, Widerklégerin und
Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. __o



Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die miind-‘
liche Verhandlung vom 7. Juli 1965 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Lbscher, ClaBen und

Schneider

fiir Recht erkannt:
Die Revision der Kliédgerin gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Iliinchen
vom 26. September 1963 wird auf Kosten der

Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

' Der ‘finnische Staatsangehdrige Holge Germund ReqED
meldete am 14. Mirz 1959 seine Erfindung “Zusatsladung fiir
Granatwerfergeschosse” in der Bundesrepublik Deutschland zum
Patent an. Gleichlautende Patentanmeldungen liefen in anderen
Léndern, unter anderem in Fifll und IGEE. In seiner Eigen-
schaft als Kq’pétrukteur. von Granatwerfergeschossen und Beila-
dungen hierzu stand Re@ill in Verbindung mit der fidiiED
Firma To@iD P-QEED-;: NEED-T-GHED o@D-YEER (in
folgenden "To{J" genannt), bei welcher ~ ob als Angestell-
ter oder Mitarbeiter ist streitig - der Ingenieur Hans-0Otto
Dol tétig war und ist. Auf Betreiben Do@il® iibertrug
Re@llll® durch notariell beglaubigte Erklérung vom 17. Septcmber
1959 die beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen
08 G ES/® W rcgistriecrte Patentanmeldung "mit allen Rech-
ten und Pflichten gem#B den Bestimmungen des Deutschen Patent-
gesetzes" auf die Klidgerin. Diese nahm die Ubertragung durch
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ebenfalls notariell beglaubigte Erkladrung vom 26. Septemb
1959 an. Refp kannte die Klidgerin nicht perstnlich. Er
verhandelte lediglioch mit Do@® und/oder dessen Sekretér:
Tl XKo@, ciner Angestellten der Firma Ta{jjjjjilD-
Kol war ihrerseits von der Kldgerin durch Erklérung °
21. August 1959 bevollmiichtigt worden, "fiir alle Fragen, ¢
mit der Ubergabe der Besitzrechtc an deutsche Patentanmels
@ @D zu tun haben, meine Interessen zu vertreten und mit
Herrn Holge Refi) Vercinvarung zu treffen". Die Patenta
dung, welche fir die KlHgerin weiterbetrieben wurde, wurde
24. Dezember 1959 bekanntgemacht und filhrte am 13. April °
zur Erteilung des Patents Nr. @ @) @P.

[oNy SsTom

Unter dem 22. September 1960 teilte Re{lip der Kié’igf
tiber deren Rechtsanwalt mit, daB er sich "von der Verpflic
tung gegenliber der Kliégerin frei sehe". Diese Erkléruné 13
Re@illl® mit Schroiben seines finnischen Rechisanwalts ;?om
3. Oktober 1960 dahin zusammenfassen, "daB alle die von He
Re@® ausgefertigten Vollmiichte -ihm in Angelegenheitén 2
vertreten die den fraglichen krfindungen und auf diesef_ber.
grindeten Patenten und Patentanmeldungen bveriihren, laut ur
erwihnten Briefe annulliert worden sind". In dem Schreiiﬁber
die Klédgerin auch darauf hingewiesen, daB Re(ijiD seine; E1
dungen und die auf ihnen beruhenden Patentanmeldungen z{;nd
Patente der Firma Toiill iivertragen habe. Eine entspreck
Vereinbarung, die sich unstreitig u.a. auch auf das hier i
stehende Patent Nr. @ WR WP bezieht, war zwischen Relll]
der Firma To@l0 em 2. Oktober 1960 getroffen worden. Dv
Vereinbarungen mit der Firma TofJJ und Re@l trat sct
lich die Beklagie in die Rechtsstellung des Erfinders ein
hierzu Abtretungserklérung Re@) vom 30. Marz 1962 und
klédrung der Firma Tl vom 10. November 1962).

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

LY
sl Available on the
(mobile App) P> Google play il (] App Store

JLaw — flir Android JLaw — flir iOS



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Frﬁ

on
ie

g

mel

961

Bereits vor diesen Vorgingen hatte die Beklagte mit der
Bundesrepublik Deutschland Lieferungsvertrige liber Zusatz-
ladungen fur Granatwerfergeschosse, welche von der Firma SEllllD
Ltd. in H@E)/I@P hergestellt werden und nach der Behaup-
tung der Klidgerin die Merkmale des Erfindungsgegenstandes auf-
weisen, in groBerem Umfange abgeschlossen. Um dic Abwicklung
dieser Lieferungsvertrfge nicht zu stbren und den AbschluB
neuer Vertrdge zu ermdglichen, verzichtete die'Klégerin am
8. April 1960 durch schriftliche Vercinbarung mit der Beklag-
ten u.a. gegenilber dieser, gegeniiber der Herstellerin der
Granatwerfergeschosse, gegeniiber der Firma DEENEP in KEP und
gegenilber der Bundesrepublik Deutschland auf die Geltendma-
chung von Unterlassungsanspriichen. Die Beklagte hielt in der
Vereinbarung an ihrer Auffassung fest, daBl der Klidgerin die
von ihr beanspruchten Rechte an dem Erfindungsgegenstand nicht
zustiinden und daf jedenfalls das Schutzrecht durch die Liefe-
rungsvertrige nicht verletgt werde. Gleichwohl verpflichtete
sie sich, fir alle bereits ausgefiihrten und fir die kiinftigen
Lieferungen Lizenzgebithren an die Klégerin zu entrichten, deren
Hohe entweder durch ein Gerichtsurteil oder durch eine Verein-
barung festgesetzt werden sollte. Die Beklagte machte jedoch
die Zahlung der Ligenzgebilhren davon abhidngig, daf die Ver-
letzung des -Sthutzrechts rechtskriftig gerichtlich oder durch
Vereinbaruhgégwischen den VertragschlieBenden festgestellt
werde. '

Da sich eine auflergerichtliche *inigung zwischen den
Parteien nicht erzielen lieff, hat diec Klédgerin, die auch jetzt
noch als Inhaberin des Patents Nr. B {) W in der Patent-
rolle eingetragen ist, Klage erhoben mit folgenden Antrigen:

I. Es wird festgestellt, daB die Beklagte das deutsche
Patent Nr. @@ @P dadurch verletzt, daB sie Zu~
satzladungen fiir Granatwerfergeschosse in die Bun-
desrepublik Deutschland mit folgenden Merkmalen
liefert:



1.) die Zusatzladungen enthalter Kornpulver
und

2.) sie sind von einer Hiille aus einem weichen
und elastischen Material umschlossen;

3,) die Zusatzladung ist mit einer versteifen-
den Platte versehen;

4.) die versteifende Platte ist im Inneren der
Zusatzladung angeordnet.

I1. Bs wird festgestellt, daf die Beklagte der Klédgerin
von Anfang der Lieferung an zur Zahlung von Schadens
ersatz verpflichtet ist.

IITI. Die Beklagte ist schuldig, durch Vorlage eines Ver-
~zeichnisses der Klédgerin von Anfang der Lieferung
an Rechnung zu legen iiber Abnehmer, Daten der Lie-
fervertridge, gelicferte Mengen und erzielte Umsédtze.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und widerklag
beantragt,

die Kldégerin zu verurteilen, das Patent Nr. @ ¢ @
auf sie zu iibertragen und die fiir die Umschreibung in
der Ralle des Deutschen Patentamts erforderlichen Er-
kldrungen abzugeben.

Sie hat fiir den Fall ihrer Verurteilung ferner gebeten,
ihr im Hinblick auf die ihr auferlegten Geheimhaltungspflich-
ten vorzubehalten, die Auskiinfte nur in beschriénktem Umfange
zu erteilen.

Die Beklagte hat geltend gemacht:

R
Die Kl#dgerin ktnne aus dem Patent Nr. (D @D @ keine
Rechte gegen sie herleiten. Refl 1abe seine Anspriiche aus
der Patentanmeldung, wie vornehmlich die an ihn gerichteten
Schreiben der Bevollmidchtigten der Klégerin, Ko@illlih, vom
13. und 25. Juli 1960 und des bei den Verhandlungen beteilig
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Ingenieurs Dofii vom 23. August 1960 erkennen lieBen, auf
die Kldgerin nur treuhinderisch tibertragen. Dies sei deshalb
gesthehen, weil Dofp ibm erklért habe, daB sich das Patent-
erteilungsverfahren leichter durchfiilhren lasse, wenn die An-
meldung auf den Namen eines deutschen utaatsangehorlgen laute.

Ref habe durch dic o.a. Schreiben vom 22. September 1960
und 3. Oktober 1960 das Treuhandverhdltnis wirksem widerrufen.
Die Kl&gerin sei daher verpflichtet, das Patent auf sie, die
Beklagte, zu ilbertragen, da sie unstreitig inzwischen in die
Rechtsstellung Rel P eingetreten sei.

Auch wenn man unterstelle, daB Ref§ seine Rechte aus
der Patentanmeldung auf die Klégerin habe unbeschrénkt Uber-
tragen wollen, fehle es an der erforderlichen Einigung iiber
einen wesentlichen Punkt, n&mlich iiber die von der Klégerin
zZu zahlende Verglutung fir die Erfindung. Im Ubrigen habe die
Klagerln bisher keine Zahlungen fir das Patent an Re- ge-
leistet.

Diec Kldgerin hat die Abweisung der Widerklage beantragt.
Zur Begriindung hat sie vorgetragen:

Renva-lAl-p_abe ihr die Rechte aus seiner deutschen Patentan-
meldung, dem spiter crteilten Patent Nr. S8 @D @ vnd einigen
augléndischeyt Patenten uneingeschriéinkt iibertragen. Er habe
sich hierzu entschlousen, weil er aus sachlichen und finenziel-
len Griinden nicht in der Lage gewesen sei, seine Rechte gegen-
uber der Firma D@D, gegeniiver der Firma SE® vnd gegen-
iiber der Beklagten durchzusetzen und die Patentverletzungen
dieser Firmen, die s@mtlich von der Mirma Ta{iip abhingig
bzw. mit ihr verbunden seien, durchzusetzen. DaB Re{ll@ selbst
von einer '"Volliibertragung" der Patente auf sie, die Klé&gerin,
ausgegangen sei, zeige bereits der Umstand, daB er sich nach
Abschlufl der Vereinbarungen nicht mehr um die Erhaltung der



Schutzrechte, insbesondere nicht mehr um die Bezahlung der
Jahresgebiihren gekimmert habe. Fir eine derartige Annahme
sprédchen auch die im einzelnen angefiihrten AuBerungen, welcl
Re@® nach der Uvertragung seiner Erfinderrechte miindlich
und sc_uriftiich von sich gegeben habe (vgl. Schriftsatz vom
7. Mdrz 1963, S. 6 f). Die Absichten Renvalls gingen besonde
deutlich aus dem Vertrag vom 21. Mirz 1960 hervor, welcher ¢
israelische Patent Nr. 8 532 betreffe und als dessen Zweck
ausdriicklich der Verkauf des Patents an sie, die Klégerin, 1
zeichnet werde. Dieser Vertrag sei "als Bestiitigung und Ver-
vollstédndigung der Rechte" hinsichtlich des hier streitigen
Patents gedacht, d.h. dic Rechtsverhiiitnisse sollten hinsict
lich des isroelischen Patents die gleichen sein wie Tfiir das
streifige Patent. Wie der genannte Vertrag und die Aktennoti
vom 7. Dezember 1959, welche der zu den Verhandlungen hinzug
zogene Ingeriieur Do@® crrichtet habe und sich auf das spét
erteilte deutsche Patent Nr. @ @D @ bveziehe, zeigten, hat
zwischen den Beteiligten von vornherein Einverstidndnis dariit
bestanden, dafl sie, die Klégerin, die Kosten zur Begriindung
und Verfolgung der Patentanspriliche trage, daB sie Re(illli ur
seine Familie finanziell unterstiitze und daB die erwarteten
Entschéddigungs- bzw. Lizenzbetridge nach Abzug ihrer Vorleist
gen zwischen Refl) und ihr geteilt wiirden. Im Rahmen der v
ihr iibernommenen Verpflichtungen habe sie bereits mehr als
150 000 DM fiir den Erwerdb (Anmeldungsverfahren), fiir die Ver
teidigung und fiir die Ausnutzung der iibertragenen Patente av
gewendet. So habe sie an Rechtsanwalt Dr. Rei—; der in i
Auftrag eine energische Aktion zur Beendigung der Jjahrelangc
Streitigkeiten durchgefiihrt und zu diesem Zweck uw.a. drei Re
nach Finnland unternommen habe, einen Vorschufl fiir Gebllhren
Auslagen in Héhe von 15 980 DM gezahlt, wodurch jedoch die ¢
giiltigc Forderung bei weitem nicht gedeckt sei. 8ie habe fez
die Jahresgebilhren und alle anfallcenden Kosten im Zusammenhe
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mit der Auswertung der Patcnte getragen. Diese Kosten schliis-
selten sich wie folgt auf:

Auslagen des Patentanwalts Dipl.-Ing.
G‘ fiir dic Patenterteilung und

zZur Verteldliung (Richtigkeitsklage

der Mirma gegen das Patent Nr.

2 000 DM
zwel Relsen nach Israel 16 000 DM
Beratung mit Rechtsanwalt Se{jijjJlD
Pel-AViv ’ 7 000 DM
verschiedene Reisen der Kl#égerin nach
und in Deutschland
mehrere Reisen nach England, Frankreich
und Indien 70 000 DM.

Ferner habe sie im Gesamtbetrage von 19 000 DM an Relllll® Vor-
schﬂsjge fiir Lebens- und Haushaltungskosten geleistot und die
Kosten fiir die Anmeldungen in Finnland aufgebracht.

Re- habe sich im ibrigen von den getroffenen Vereinba-

'rungen nur des halb losgesagt, weil er sich in seinen finanziel-

len Erwartungen enttiduscht gefithlt habe.

Das Laz}"_dgericht hat nech Vernehnung der Zeugen Dr. Rei@iilllPp
Re@lF, Domll® und XKo@ die Klage abgewiesen und auf die

WJ.derklage d,le Kldgerin verurteilt, das Patent Nr. (B @D @D
in der Rolle des Deutschen Patentamts auf die Beklagte als die
Eigentiimerin umschreiben zu lassen und die dazu erforderlichen
Erkiérungen abzugeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung
der Kldgerin mit der MaBgabe zurilckgewiesen, daB die Klégerin
verurteilt wird, das bezeichnete Patent auf die Beklagte zu
ilbertragen und die flir die Umschreibung erforderlichen Erklérun-
gen abzugeben.
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Mit ihrer Revision verfolgt die Kldgerin die ur-
spriinglichen Klageantrége und den Antrag auf Abveisung
der Widerklage weitem. .Die Beklagte bittet um Zuriick-
weisung der Revision. '

Entscheidungsgriindes:

I. Das Berufungsgericht hat ebenso wie das lLandgericht,
ohne die Frage des anzuwendenden Rechts ndher zu ertrtern,
die Rechtsbeziehungen der Parteien nach deutschem Recht
beurteilt, obwohl die maBgebenden Vereinbarungen teil-
weise im Ausland getroffen worden sind bzw. getroffen
worden sein sollen und obwohl von den Beteiligten nur

~ die KlHgerin deutsche Staatsengehdrige ist, wihrend es
sich bei der Beklagten um eine liechtensteinische Firma
handelt, welche die von ihr mit der Widerklage geltend
gemachten Anspriiche von der in Finnland ansé@ssigen Firma
Tof® bzvw. von dem finnischen Staatsangehdrigen Rl
herleitet. Beide Tatsachengerichte gehen ersichtlich
davon aus, dal sich die Parteien mindestens stillschwei-
gend guf die Anwendung des deutschen Rechts geeinigt ha-
ben, da sie die mit Ger Klagé bsw. mit der iderklage
verfolgten Anspriiche ausschlieflich auf deutsche Rechts—
grundsitze gestiitzt haben. Wenn demgegeniiber die Revision-
nunmehr behauptet, dal es an einer derartigen Einigung
fehle, so trdgt sie eine neue Tatsache vor, welche in der
Revisionsinstanz nicht nachgepriift werden karn ( § 561
ZP0). Sollte im Ubrigen der stillschweigend erklirte
Parteiwille als Anknlipfungspunkt nicht gegeben sein, so
miite beachtet werden, daf der Schwerpunkt des zu beur-—
teilenden Rechtsverhéltnisses in Deutschland liegt. Die~
ser Umstand wiirde unter Beriicksichtigung des sog. hypo-
thetischen Parteiwillens ebenfalls zur Anwendung des
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deutschen Rechts fiihren (vgl. hierzu BGHZ 7, 231, 235
und 19, 110, 112 f£).

IT. 1. Das Berufungsgericht nimmt zn, daBl die Kl&gerin
auf Grund der Ubertragungserkliérung des Erfinders Re@jl
vom 17. Sepfember 1959 und ihrer eigenen Annahmeerklédrung
vom 26. September 1959 als Treuhdnderin die volle Ver~
filgungsbefugnis iiber die in Rede stehende Erfindung er-
langt habe und demnach die dinglich Berechtigte des
streitbefangenen Patents sei. Sonach lehnt das Berufungs-
gericht die Auffassung des ILandgerichts ab, Re{lll habe
durch die Ubertragung der Erfinderrechte die Kliigerin le-
diglich gegeniiber dem Deutschen Patentamt formell legi-~
timiert, die Patentanmeldyng auf ihren Namen umschreiben
zu lassen; materiellrechtliche Wirkungén”seien”hierdurcgﬁ
jedoch nicht eingetreten, das Schutzrecht sei vielmehr

in den Hinden des Erfinders verblieben.

2. Alsdann gelangt das Berufungsgericht zu dem Er-
gebnis, daB die Klégerin auf die Widerklage verpflichtet
sei, das Patent auf die Beklagte als Rechtsnachfolgerin
Re@llR zuriickzutlibertragen, weil das zwiaschen Re@ilED
und der Kldgerin bestehende Treuhandverhiltnis durch
vom 22. September 1960 und 3. Oktober 1960 rechtswirk-
sam widerrufefli worden sei. Das Berufungsgericht stellt
in diesem Zusammenhang ferner fest, daB nach der glaub-
haften und durch die weitere Beweisautnahme nicht wider-
legten Aussage des Zeugen Re@l® zvwar wegen einer "Voll-
bertragung" der Erfinderrechte auf die Kl#gerin verhan-
delt worden sei, diese Verhandlungen jedoch zu einem _
gliltigen Vertrag iiber eine entgeltliche VerduBerung der
Erfinderrechte - eine solche kidme unstreitig allenfalls
allein in Betracht - schon mangels einer Einigung tiber
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die dem Erfinder zu gewdhrende Vergiitung nicht gefiihrt
hdtten (§ 154 Abs. 1 BGB).

Hierzu wird in dem angefochtenen Urteil sinngemif im
wesentlichen dargelegt:

Fir die Frage der Berechtigung der Kligerin an dem
streitbefangenen Patent und des Umfangs der Beréchtigung
komme der Eintragung der Klégerin in der Patentrolle kei-
ne entscheidende Bedeutung zu, weil sie nicht rechtsbe-
griindend sei; sie kinne infolgedessen nur als ein Beweis~
anzeichen fir das Eigentumsrecht gewertet werden.

Die Ubertragungserkléirung des Erfinders Rell vom
17. September 1959 und die Annahmeerkliirung der KlHgerin
vom 26. September 1959 HuBerten sich nur iiber das ding-
liche Erfilllungsgeschdft, das zugrundeliegende Schuld-
verhdltnis und die beiderseits iibernommenen Verpflich-
tungen wiirden dagegen in beiden Urkunden nicht erwihnt.

Der Behauptung der KlHgerin, dafl der Vertrag liber die
entgeltliche VeriduBlerung der Erfinderrechte fiir das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem Erfinder Ren-
vall und ihr bereits bei Abgabe der Erklérungen vom 17./26.
September 1959 zustandegekommen sei, stehe das Ergebnis
der bereits im ersten Rechtszug durchgeftihrten Beweisauf-
nahme entgegen.

Fir die Ubertragungserklirung Re@® sei nach dessen
Zeugenaussage der Umstand maBgebend gewesen, daf der als
Vermittler zwischen ihm und dexr Kliigerin tdtig gewordene
Ingenieur Do) ihn davon iiberzeugt habe, daB er als Er-
finder die Patentanmeldung in Deutachland nicht sachgemiB
betreiben ktnne und daB die Patentierung der Erfindung
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leichter erreicht werde, wenn sie ein deutscher Staats-
angehdriger verfolge. Demzufolge habe Re@l@ bei der
Ubertragung angenommen, daB die Erfindung zwar formell

der Klédgerin zustehen und von ihr ausgeniitzt werden solle,
die aus der Verwertung erzielten Erlise jedoch - abziiglich
der fiir die Kl&dgerin entatandenen Unkosten - in voller
Hbhe an ihn abgefiilhrt wiirden. Dies spreche fiir den Willen
R, dic'"vollen Erfinderrechte" fiir sich zuriickzube- .
halten. Allerdings habe Re@B als Zeuge weiter bekundet,
daBl schon bei den Verhandlungen, die zu seiner Abtretungs-
~ erklirung gefithrt hiétten, von einer Vergiitung die Rede ge~
wesen sel, die ihm von der Kligerin fiir die Ubertragung
der Rechte habe gewdhrt werden sollen. Damit werde zugleich
eingeraumt, da8 man bereits zu diesem Zeitpunkt eine "Voll-
ibertragung" der Erfinderrechte auf die Kliégerin in Aus-
sicht genommen habe. Die Aussage Re@lR erbringe jedoch
nichts dafﬁr, daB er sich mit der Kldgerin iiber diese
Frage schon bei Abgabe seiner Ubertragungserklirung geei-
nigt gehabt habe. Auch das iibrige Beweisergebnis stilitze
eine dehingehende Annahme nicht. Lediglich die Zeugin
Xo@», die bei den Verhandlungen mit ReffJi als Be-~
vollméchtigte der Klégerin aufgetreten und damals zugleich
als Sekretdrin fiir Dof; titig gewesen sei, wolle wissen,
da schon bei #Abgabe der Erklirung vom 17. September 1959
mit Re-~-e%n Entgelt filr die Rechisilbertragung verein-
bart worden sei. Das Entgelt habe nach der Bekundung der
Zeugin darin bestehen sollen, da3 Reffillll ein Drittel der
in Deutschland aus der Erfindung erzielten Einnahmen und
zwel Drittel der in Finnland erzielten Einnahmen erhalte.
Gegen die Richtigkeit dieser Bekundung der Zeugin spreche
bereits die Tatsache, daB die Vereinbarung nicht - wie
naheliegend - schriftlich festgehalten worden sei. Die
Glaubwiirdigkeit der Zeugin werde auch durch den weiteren
Inhalt ihrer Aussage in Frage gestellt. Denn mit der von
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der Zeugin zunidchst gegebenen Darstellung, daBl bereits
die im September 1959 gefilhrten Verhandlungen zu einer
bindenden Einigung mit Re{i) iiber die diesem zustehen-
de Verglitung gefiihrt héitten, sei ihre anschlieBende Aus-
lassung nicht vereinbar, daB der Stond der mit Re(llih
gepflogenen Verhandlungen zur Vergiitungsfrage in der von
dem Zeugen Dofip iberreichten "Aktennotiz" vom 7. De-
gzember 1959 richtig wiedergegeben werde. Der Inhalt die-
ser "Aktennotiz" gehe némlich dahin, daf8 erst im Verlaufe
von Gespréchen, die in der Zeit vom 23. November 1959 bis
7. Dezember 1959 gwischen RP einerseits uné¢ Do@lD
und XKo@l sndsrerseits stattgefunden hétten, die Be-
dingungen fiir die Ubertragung der Erfinderrechte Rellll D
auf die XKlégerin festgelegt worden seien. Die "Aktennotig"
stehe damit im Widerspruch zu der Erklirung der Zeugin,
die Beteiligten hiétten sich bereits zu einem friiheren
Zeitpunkt Uber die Rechtsiibertragung vollstéindig und bin-
dend geeinigt.

Nach dem Verhandlungsergebnis miisse aber auch die
Annahme susscheiden, da8 sich Re@lll entgegen seinen Be-
kundungen als Zeuge im weiteren Verlaufe der iiber Do@l®
und Ko@) gefilhrten Verhandlungen mit der Kldgerin uber
eine entgeltliche Ver#uBerung seincr Erfinderrechte mit
der Wirkung des "vollen Rechtsiiberganges" geeinigt habe.

Schon angesichts der Widerspriiche, welche nach den
vorstehenden Ausfiihrungen gwischen den Darstellungen der
zeugen Do und XKo@ hinsichtlich des Zeitpunkts dex
mit RefiliiP tiver die Vergiitungsfrage getroffenen Absprache
daneben aber auch beziiglich des Umfangs der Verglitung be-
stiinden, ktnne der Aussage des Zeugen Dol ein hinrei-
chender, gur Widerlegung der von Refl gemachten Bekun-
dungen geeigneter Beweiswert nicht beigemessen werden. Es
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widerspreche auch jeder ILebenserfshrung, daB die in der
Zeit vom 23. November 1959 bis 7. Dezember 1959 zwischen
Reflil® und den Zeugen Do@ und Kol stattgefunde-
nen Verhandlungen zu einem abschlieBenden Ergebnis - wie
es nach der Aussage des Zeugen DO in Verbindung mit
derjenigen der Zeugin XKo@l angeblich der Fall gewesen
sei - erst anldBlich der Abreise Do auf dem Flug-
platz von Helsinki gefiihrt haben sollten, so daB bereits
aus diesem Grunde eine schriftliche, von den Vertrags-
partnern unterzeichnete Niederlegung habe unterbleiben
miissen. Ebénso unwahrscheinlich mache eine Einigung im
Sinne der w}oh dem Zeugen Dol vorgelegten "Aktennotiz"
vom 7. Dezember 1959 der Umstand, da8 der dort wiederge-
'gebene Inhalt der Besprechungen eine genligend klare Fest-
legung der dem Erfinder zugestandenen Vergiitung vermissen
lasse, wie schon die fehlende Bezifferung der Refiili§ zu
gewthrenden Vorschiisse (vgl. Ziffer 3 der "Aktemnnotiz")
und.di;é 8ich widersprechenden Verteilungsschliissel fiir
zuflifgﬁende Schadensersatz- und Vergleichsbetrdge (vgl.
Ziffer 2 und 4 der "Aktennotiz") deutlich machten. Gegen
den AbschluB einer Vereinbarung gemdf der "Aktennotiz"
spreche endlich auch die Bekundung des aus Anlaf der ‘
spteren Streitigkeiten zwischen der Kligerin und Re{D
liber die Patentrechte auf seiten der Kldgerin zugezogenen
Zeugen Rechtsanvalt Dr. Reiilll, daS Do@® bei seinem
Informationsgespridch mit diesem Zeugen weder ausdriicklich
auf das Ergebnis der in der Zeit vom 23. November 1959
bis 7. Dezember 1959 stattgefundencn Verhandlungen hinge-
wiesen noch die nach seiner Bekundung hieriiber gefertigte
"Aktennotiz" vorgezeigt habe.

Anhaltspunkte fiir die behauptete Einigung des Er-
finders Rl mit der Kligerin iiber die ihm flir eine
"Volliibertragung" der Erfindung zustehende Vergiitung
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seien auch aus dem sonst noch festgestellten'Sachverhalt
nicht zu erkennen. Insbesondere spreche nichts dafiir, daf
Re- ilber die von der Klédgerin vereinbarungsgemidfl ver-
auslagten Unkosten fiir die Patentierung hinaus eine Ver-
giitung fiir seine angeblich der Klégerin iUberlassene Er-
findung tatsdchlich erhalten habe. Zahlungen aus der Aus-
wertung der Erfindung seien jedenfalls, wie auch die Zeu-
gin XKo@l habe zugestehen miissen, Re{l) bisher nicht
zugeflossen. Es fehle ferner jeder Anhalt dafiir, daf die
sonst von der Kligerin behaupteten Zahlungen an RelllD
als Entgelt filr eine Ubertragung der Erfindung beatimmt _
gewesen und angenommen worden seien. Hiernach eriibrige es
sich, auf den von der Beklagten noch vorgelegten Schrift-
wechsel zwischen Rl und den Zeugen Do@iP und Kol
aus den Monaten Juli und August 1960 einzugehen, aus welch
das Landgericht weiter den SchluB gezogen habe, daB diese
Zeugen selbst zu jenem Zeitpunkt nicht von einer "Volliiber
tragung" der Erfinderrechte auf die Kl#gerin ausgegangen
seien.

3. Im Rahmen seiner weiteren Erdrterungen vertritt da
Berufungsgericht die Auffassung, daf die mit der Klage ver
folgten, autf eine Verletzung der Patentrechte durch die Be
klagte gestiltzten Anspriiche unbegriindet seien. Die Klageri
sel zwar - so wird in dem angefochteiien Urteil ausgefiihrt -
noch die dinglich Berechtigte beszliglich der Rechte aus dem
Klagepatent, solange dieses nichi auf die Beklagte, die un
streitig die Rechtsstellung des Erfinders Ref @ cingenon
men habe, zuriickiibertragen worden sei. Wenn die KlHgerin
nunmehr gegenilber der Beklagten Rechte aus ihrer formellen
Rechtsstellung geltend machen wolle, so stehe diesem Be~
gehren, worauf die Beklagte zutreffend hinweise, der Ein-
wand der Arglist (§ 242 BGB) entgegen.
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4, Abschlieflend bemerkt das Berufungsgericht, einer
uneingeschrénkten Verurfeilung der Kldgerin entsprechend
dem Antrag der Widerklage stehe auch nicht entgegen, daf}
die Klédgerin unbestritten fiir die Erfindung Aufwendungen
zumindest insofern gemacht habe, als sie fiir die Xosten
der Anmeldung und Patentierung aufgekommen sei. Ein aus
solchen Aufwendungen hergeleitetes Zurilickbehaltungsrecht
(§ 273 Abs. 1 BGB) gegeniiber ihrer Verpflichtung zur Riick-
tibertragung des Pantents habe die Klégerin nicht geltend ge-
macht. Es habe daher eine einschrénkende Verurteilung im
Sinne des § 274 BGB nicht in Betracht gezogen werden kén-

S g e L

III. Die Revision bekdmpft die Entscheidung des Berufungs-
gerichts mit mehreren Verfahrens- und Sachriigen. Dem Rechts-~
mittel bleibt jedoch der Erfolg versagt.

. 1. ‘Unbegriindet ist zun#dchst der Vorwurf der Revision,
das Berufungsgericht habe die Beweislast verkannt. Die Fra-
ge nach der Beweislast hat sich fiir das Berufungsgericht
iiberhaupt nicht gestellt, da es im Wege der Beweiswiirdigung
zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist. Dieses Ergebnis
besteht - wie aus dem Zusammenhang der Entscheidungsgriinde
des angefochﬁénen Urteils trotz den von der Revision be-
zeichneten; yielleicht miBverstdndlichen Wendungen (auf
S. 13, 18 und 19) hervorgeht - in der Peststellung, daB
sich Re@lll® nit der Klégerin nicht iiber die geplante ent-
geltliche Ver#uBerung seiner Rechte aus der Patentanmeldung

O 0 @B B q bzv. dem Patent Nr. (N 8D geeinigt hat.

2. Die Revision nimmt auch zu Unrecht an, daB das

- Berufungsgericht das Verhandlungs— und -Beweiscrgebnis, so-

weit es entscheidungserheblich ist, nur unvollstindig
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gevilirdigt und dadurch gegen den § 286 ZPO verstoBen habe.

a) Unter diesem Gesichtspunkt verweist die Revision
auf die folgenden Sétze in der Aussage des Zeugen RefjiB:

"Bei der Ubertragung der Patentanmeldung ist mir
eine Verglitung versprochen worden. Dieses Versprechen
hat die Baronin aber nicht eingehalten."

"... habe ich Ingenieur Dol vm Rat gebeten, um
méglicherweise aus meiner ... Arbeit irgendeinen
tkonomischen Gewinn zu bekommen."

"Ingenieur D kam darauf mit einem Vorschlag zur
Zusammenarbelt zur Ausbenutzung der Patente. ... die
Patente (Sollten) in der Folge in ihrem (der Baronin)
Namen und unter der Oberbesufsichtigung Ingenieurs
Do@p ausbenutzt werden.®

Aus diesen mehr oder weniger aus dem Zusammenhang
gerissenen Stellen der Aussage Refl® kann die Revision
fiir die Kl&dgerin nichts herleiten. Die Revision 1liBt ins-
besondere auBer acht, dal das bloBe Versprechen irgendei-
ner Vergilitung nicht die erforderliche Einigung iiber eine
nach Art, Hohe und Zeitpunkt der Leistungspflicht bestimm-
te oder bestimmbare Gegenleistung ersetzen kann. Wie die
Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, sind gerade bei
entgeltlichen Vertragen mit einem Erfinder besonders
strenge Anforderungen an die Einigung uber Art und Umfang
dexr Gegenleistung zu stellen, damit der Erfinder nicht um
die Friichte seines Bchaffens gebracht wird. Die vom Beru~
fungsgericht festgestellte Unvollsténdigkeit der Einigung
wird im iibrigen, wie die Revision offenbar ebenfalls iiber-
sieht, noch unterstrichen durch die nachstehende Auslas-
sung ReqD:
"Ich habe mich 6fters dariiber beklagt, daB die Sache
unerklidrt geblieben und bat mir um eine endgiiltige
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schriftliche Auskunft iiber meine Stellung und
Rechte, eine Auskunft dieser Art habe ich aber
nie bekommen,"

b) Entgegen der Ansicht der Revision ist es fiir
die Frage, ob ein Einigungsmangel im Sinne des § 154
Abs. 1 BGB vorliegt oder nicht, auch ohne Bedeutung,
daB die Kl&gerin nach der Umschreibung der Patentan-
meldung unstreitig die XKosten fiir die Erteilung, Auf-
rechterhaltung und Verteidigung des Patents sowie fiir
die AbwehrmaBnahmen gegen Patentverletzer getragen und
daB sie auflerdem - wie sie behauptet -~ Vorschiisse fiir den
Iebensbedarf Refll® geleistet hat. Hierin kann, wie
auch die Revisionserwiderung betont, weder cin Beweis
noch ein Ersatz fiir die notwendige Einigung ilber die
Re@ll zustehende Vergiitung erblickt werden.

SchlieBlich konnte das Berufungsgericht auch dahin-
gestellt lassen, ob die Kldgerin 19 000,-- DM als Vor-
schiissg¢ fiir Lebens- und Haushaltskosten sowie fiir die
Kosten der Anmeldung in Finnland gezahlt hat. Es spricht,
wie die Revisionserwiderung mit Recht hervorhebt, gerade
filr den vom Berufungsgericht festgestellten Einigungs-
mangel, daB es nicht nur an einer Einigung iiber die Ver-—
glitungshshe bzw. iiber eine Beteilipgungsquote, sondern
auch an einer Elnlgung dariiber fehlt, ob und in welcher
Weise sich Ref{ff® Zahlungen anrechnen lassen sollte,
die er frither von irgendeiner Seite und zu irgendwelchen
Zviecken erhalten haben mag. Gerade weil es sich nach dem
eigenen Vorbringen der Kligerin bei ReflP um einen Er-
finder handelt, der sich in grofien sachlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten befand, auf finanzielle Unter-
stiitzung seiner Pamilie angewiesen war und - wie die
Revision ausfiihrt - Vorschiisse fiir Lebens- und Hgushal-

—~
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tungskosten benstigte, bedurfte es vor Feststellung

. einer vollsténdigen und bindenden Einigung liber die
rechtswirksame und endgiiltige Preisgabe seiner Erfin-
derrechte einer besonders sorgfédltigen Priifung der
Frage, ob und in welcher HShe sich die Verhandlungs-
partner iliber eine bestimmte und angemessene Gegenlei-
stung geeinigt haben und ob und in welcher Weise von
dieser Gegenleistung irgendwelche Vorempfinge abzuzie-
hen sind. : '

c) Entgegen der Auffassung der Revision hatte das
Berufungsgericht auch keine Veranlassung, sich mit dem
Vertrag vom 21. Mdrz 1960 iiber das israelische Patent
Nr. 8532 zu befassen. Gegenstand dieses Rechtsstreits
ist nicht das israelische, sondern susschlieBlich das
deutsche Patent Nr. D@ @B. Es ist jedenfalls nicht
erkennbar, inwiefern die nachtriglich getroffene Ver-~
einbarung liber das israelische Schutzrecht den von der
Revision gewiinschten SchluB rechtfertigen soll, daB sich
RefllD und die Klkgerin in entsprechender Weise auch
im Zusammenhang mit der Ubertragung des hier in Rede
stehenden Patents libér die dem Erfinder zu gewihrende
Gegenleistung geeinigt haben.

3. Der Revision kann auch nicht darin beigetreten
werden, da8 die Entscheidungsgriinde des angefochtenen
Urteils in sich widersprilichlich sind. Es ist zwar rich-
tig, daf das Berufungsgericht im Anschluf an die Aussage
des Zeugen Rof® den Zweck der Ubertragungserklédrung
einerseits darin sieht, die Durchfiihrung des Patenter-
teilungsverfahrens zu erleichtern (BU 8. 15, 16) und
andererseits darin, die Ausnutzung der Erfindung durch
die Kl#gerin zu ermdglichen (BU 8. 16) bzw. ihre Aus-
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wertung vorzubereiten (BU S. 21). Beide Zwecke schlieBen
sich jedoch nicht, wie die Revision annimmt, gegenseitig
aus. Der erste Zweck bezog s8ich, wie die Revisionserwi-
derung zutreffend ausfiihrt, als SofortimaBnahme auf das
patentamtliche Verfahren, der gweitc Zweck betraf als
Dauerziel die wirtachaftliche Verwertung des Patents.
Auf diese Unterscheidung kommt es letzlich aber nicht
an. MaSigebend ist hier allein, daB jedenfalls der zweite
Zyweck nicht erreicht werden konnte, weil das hierzu er-
forderliche Grundgeschidft mangels Einigung der Verhand-
lungspartner nicht zustandegekommen ist. |

4. Die Revision wirft dem Berufungsgericht als Rechts-
verletzung ferner vor, daB es bei seiner Entscheidung § 154
Abs. 1 BGB herangezogen habe, ohne vorher die Anwendbarkeit
des § 316 BGB gepriift zu haben, Diese Rilge geht ebenfalls
fehl. '

Das Recht, die ihm zu gewdhrende Vergiitung gem#f den
§§ 316, 315 BGB nach billigem Ermessen selbst zu bestim~
men, wiirde Re@i nur dann zugestanden haben, wenn die
Kldgerin ihm dieses Recht ausdrilcklich einger#umt hdtte
oder wenn sie mit ihm dariiber einig geworden wiére, daB er
ihr seine Rechfe aus der Patentanmeldung ohne vorherige
Festsetzung. der in Betracht kommenden Vergiitung endgﬁltig
ibertrage (vgl. hierzu RGZ 57, 46, 49). Die erste Alter-
native scheidet von vornherein aus. Die Klégerin hat, so~
weit aus den Akten hervorgeht, niemals behauptet, da8
sie Refll die Befugnis bewilligt habe, seinerseits zu
bestimmen, welche Verglitung an ihn gezahlt werden solle.
Aber auch die zweite Alternative kommt nicht in Betracht.
Unstédnde, aus denen -~ wie es z. B. bel dem durch Urteil
des Kartellsenats des Bundesgerichtshofes vom 2. April 1964
entachiedenen Fall zutrifft (vgl. BGHZ 41, 271, 274 ff -



- 21 -

Werkmilchabzug) - auf den Willen der Verhandlungspart-
ner geschlossen werden kiénnte, sich ohne Regelung der
Vergiitungsfrage und damit eines fiir beide Teile wesent-
lichen Vertragspunkts gegenseitig unwiderruflich zu bin-
den, sind nicht festgestellt und auch sonst nicht er-
sichtlich. Einer derartigen Annahme steht bereits die
vom Berufungsgericht featgestellte Tatsache entgegen,
da8 Do@ill® und Ko@lllll® namens der Klégerin mit Re@p
nach seiner Ubertragungserklirung vom 17. September
1959, ndmlich in der Zeit vom 23. November 1959 bis 7.
Dezember 1959 iiber die Vergiitung - ergebnislos - ver- _
handelt haben. Auf den von der Revisionserwiderung ins
Feld gefiihrten Gesichtspunkt, daf es nach der Lebens-
erfahrung uniiblich sei, bei den wichtigen und einschnei-
denden Vertrigen fiber die Uberlassung und Auswertung
von Erfindungen einer Vertragspartei ein einseitiges Be-
stimmungsrecht iilber die zu zahlende Vergiitung zuzubilli-
gen, hat es sonach micht mehr ansukommen.

5. Da sich Refl und die Kligerin nach tatrich-
-terlicher Feststellung nicht dariiber geeinigt haben, daB
die Rechte aus der Patentanmeldung bzw. dem Patent auf
die Kl#gerin endgilltig iibergehen sollten, ist ein Grund-
geschédft, das unter einen der von der Revision angefiihr-
ten Vertragstypen (Kaufvertrag, Gescllschaftsvertrag oder -
gesellschaftsihnlichen Vertrag) eingeordnet werden kénnte,
nicht wirksam zustandegekommen. Die umfangreichen Aus-
filhrungen der Revision, die sich mit dieser Frage befas-
sen, stoflen daher ins ILeere.

6. Die Revision beanstandet zu Unrecht ferner, daf
das Berufungsgericht die Rechitsbesziehungen ReflllD und
der Klégerin als Treuhandverh#ltnis ansieht, in dessen
Rahmen die Klégerin trotz mangelnder Einigung iber die
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unstreitig beabsichtigte entgeltliche VerduSecrung der
Erfindung und damit trotz Fehlens cines ausreichenden
endgiltigen Rechtsgrundes durch die Entgegennahme der
Ubertragungserkldrung vom 17. September 1959 und die
anschlieflende Umschreibung der Patentanmeldung auf
ihren Namen die formelle dingliche Rechtsposition
nach auBen hin und sonach gegeniiber Dritten erhalten
hat, |

Einer solchen Beweritung des zwischen Re{li§ und
der Kligerin eingetretenen Provisoriums stehen jeden-
falls nicht, wie die Revision meint, die auch fiir das
Treuhandverhédltnis anwendbaren Vorschriften iber den
Aufirag (vgl. hierzu Erman, Handkommentar zum Birgerli-
chen Gesetzbuch, 3. Aufl., Vorbem. 5 zu § 662 und Palandt,
Kurzkommentar zum Bﬁrgerlichen Gesetzbuoh, 24, Aufl.,
§ 662 Anm 6a, beide mit Hinweisen auf die ‘Rechtsprechung)
entgegen. Die in diesem Zusammenhang von der Revision
angefﬁhrten Bestimmungen des § 665 BGB iiber die Weisungs-—
gebindenheit des Beauftragten {(Treuhiénders) und des
§ 669 BGB iiber die VorschuBpflicht des Auftroggebers
(Treugebers) sind nicht zwingend, sic lassen also fiir
abveichende Vereinbarungen Raum (vgl. Ermann, aa0, Vor-
bem. 7 zu § 662; ferner Palandt, aa0, § 669 Amm. 1).
— Ebenso ist..¢s unsch#idlich, daf die KlHdgerin als Treu-
hdnderin ﬁﬁef%iegend eigene Interessen verfolgt hat
(vgl. EBrman, aa0, Vorbem. 5 vor § 662; ferner Palandf,
aa0, § 662 Anm. 3).

Die Annahme eines Treuhandverhidlinisses scheitert
auch nicht, wie die Revision glaubt, daran, da8 Dol
nach der Aussage Ro@iJJlP bei seinem Vorschlag von einer
"Zusammenarbeit zur Ausbeutung der Patente" gesprochen
hat, da8 RefllD selbst in seinem Schreiben vom 22. Sep-
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tember 1960 an den Zeugen Dr. Rei@lllip erklirt hat,
er sehe sich von der "Verpflichtung" gegeniiber der
Baronin frei, wenn er keine Vereinbarung oder kein
Geld bekomme, und daB er sich nach seiner schrift-
lich vorbereiteten Aussage fiir ungchindert hielt,

mit der Firma Ta{B einen Vertrag iiber seine Pa-
tentrechte abzuschlieBen, weil die Verhandlungen
"betreffs der vorgeplanten Personenvereinigung" nicht
zu der von ihm gewlinschten Gewinnbeteiligung filhrten.
Die Revision 148t auBer acht, daB sich Do@il® offen-
sichtlich eine endgiiltige Ubertragung der Erfindung
auf die Klégerin vorgestellt hat und daB8 Re({llP als
einem Nichtjuristen und Auslénder die deutschen Rechts-
begriffe sicher nicht gelédufig sind.

Entgegen der Ansicht dexr Revision brauchte das
Berufungsgericht auch nicht ngher zu erdrtern, mit .
welchem Inhalt das Treuhandverh#élinis zwischen Re(lllD
‘und der Klédgerin entstanden ist. Der Inhalt dieses Ver-
hdltnisses ergibt sich im wesentlichen bereits daraus,
daff die KlHgerin es iibernommen hat, die Patentanmeldung
Re@lli® veiterzubetreiben. '

Die Revision vermiBt ebenfalls zu Unrecht eine
Exkléirung des Berufungsgerichts dariiber, welche Griinde
die Kldgerin zu ihren bisherigen Leistungen bewogen ha-
ben. Diese Frage ist nicht entscheldungserheblich. Sie
148t sich aber zwangloe dshingehend beantworten, da8 die
unter III 2 b bezeichneten Kosten von der Kldgerin ge-
tragen worden sind, weil sie jedenfalls die Rechte aus
der Patentanmeldung bzw. dem Patent formell erlangt und
letztlich gehofft hat, sie auf Grund des geplanten end-
gliltigen Vertrages behalten zu konnen. Im iibrigen ist zu
bemerken, daB der angeblich aufgewendete Betrag von ins-
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gesamt 150 Q00 DM nicht nur das im vorliegenden Rechts-
streit umstrittene Patent Nr. @ @) W, sondern nach

dem eigenen Vorbringen der Kl#gerin (im Schriftsatz vom

7. Mdrz 1963, S. 10 und 11) auch noch andere Schutzrech-
te betrifft, welche Rl auf sic ilibertragen hat. So
kann z. B. kaum angenommen werden, da8 die Xosten fiir
mehrere Reisen nach England, Frankreich und Indien im
Gesamtbetrag von 70 000 DM im Zusammenhang mit dem streit-
befangenen Patent stehen.

7. Das Berufungsgericht hat schlieBlich zutreffend
ausgefithrt, da8 das Treuhandverhdltnis mit Zugang des
Schreibens . Re@iiliP vom 22. September 1960 bzw., des
Schreibens seines Rechtsanwalis vom 3. Oktober 1960 be-
endet worden ist (vgl. § 671 Abs. 1 BGB). Als Rechts-
folge ergibt sich hieraus, wie das Berufungsgericht eben-
falls erkannt hat, die Verpflichtung der Klégerin, die
auf Grund der Urkunde vom 17. September 1959 erlangte
Rechtsposition auf die Rechtsnachfolgerin Ro@l®, d.h.
auf die Beklagte, zuriickguiibertragen (vgl. § 667 BGB).

Das Berufungsgericht hat mit Recht davon abgesehen,
die auf die Widerklage ausgesprochene Verurteilung der
Kldgerin gur Ricklibertragung des streitbefangenen Patents
und zur Abgabe der fiixr die Umschreibung in der Patent—
rolle erforderlichen Erkldrungen nach § 274 Abs. 1 BGB
davon abhiingig zu machen, daB die Beklagte die Aufwen~
dungen der Kligerin ersetzt (vgl. hierzu § 670 BGB). Im
Prozefl ist das Zuriickbehaltungsrecht nicht von Amts wégen
zu beriicksichtigen, sondern bedarf der Geltendmachung
durch Einrede ( § 273 Abs. 1 BGB). Der Antrag auf Abwei-
sung der Klage bzw. Widerklage geniigt als Einrede nicht
(vgl. Palardt, aa0, § 274 Anm. 2). Nach den -Feststellun-
gen des Berufungsgerichta hat die Xldgerin das von ihr
beanspruchte Zuriickbehaltungsrecht nicht einredeweise
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geltend gemacht. Bei der gegenteiligen Behauptung, wel-
che die Revision in der miindlichen Verhandlung aufge-
stellt hat, handelt es sich um eine Verfahrensriige. Die-
se muBte jedoch unberiicksichtigt bleiben, da sie nicht
innerhalb der Frist des § 554 Abs. 2 ZPO angebracht wor-
den ist und iiberdies nicht die in § 554 Abs. 3 Nr. 2 b
ZP0 vorgeschriebenen Angaben enthalten hat. Abgesehen
davon wire die Riige nach dem Inhalt der Akten sachlich
nicht gerechtfertigt. Im ibrigen konnte auch die von der
Kldgerin in der miindlichen Verhandlung vor dem Revisions~
gericht hilfsweise nachgeholte Einrede des Zuriickbehal-
tungsrechts im Hinblick auf § 561 ZPO nicht beachtet
werden (vgl. hierzu Stein / Jonas / Schonke, Kommentar
zur ZivilprozeBordnung, 18. Aufl., § 561 Anm. II 3 und
Baumbach/Lauterbach, Kurzkommentar zur ZivilprozeBord-
nung, 28. Aufl., § 561 Anm. 2 C; ferner BGHZ 1, 254,

239 fiir den entsprechend gelagerten Fall der Verjihrungs-
einrede).

8., Was die Klage anbelangt, so verstss8t die Klige-
rin - wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat -
durch die Ausnutzung ihrer formellen Rechtsposition gegen
Treu und Glauben (§ 242 BGB), da ihr die von der Beklag-
ten geforderte Leistung nicht mehr custeht, sobald die
Entscheidung, durch welche sie selbst zur Riickiibertra-
gung des Patents verurteilt wird, Rechtskraft erlangt.
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IV. Da sich nach alledem die Entscheidung des Berufungs-—
gerichts als richtig erweist, war die Revision der Klé-
gerin mit der Kostenfolge aus § 97 Ahs. 1 2P0 zurilckzu~

welsen.

Dr. Bock Dr. Spreng Dr. Loscher ClaBen Schneider
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