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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf dic mindliche Verhandiung wvom 30, Qktober 1969
unter Mitwirkung des Senatsprisidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter ClaBen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhsuser.

fiilr Recht erkannt:

Die Revision gegen das Uriteil des 3. Zivil-
genats des Hanseatischen Oberlandcesgerichto
in Hamburg vom 20. Oktober 1966 wird auf
Kogten des Klidgers zurilickgewicsen,

Von Rechts wegen

Tetbestand

Der Klidger hat ein Verfahren zur Herstellung ncucry
Coffein -~ (8) - Alkanolamine erfunden, diec von den Par-
teien auch Coffanoclamine oder G-Kérper genannt werden.
Er hat dag Verfahren am 15. August 1958 beim Deuvtschen
Patentamt zum Patent angcmeldet. Das Patent ist om
29. September 1966 crteilt worden.

Schon vor der Anmeldung der Frfindung, nidmlich um
die Johrcowende 1957/58 ist dic Boklagte an den Kliger
zwecks Uberlassung neuer Erfindungen herangcetreten. ifach
cinem Besuch eines Mitarbeiters der Beklagten beim Klégorw
im Januar 1958, bei dem iiber cine Ausnutzung von bxnfin-
dungen des Kldgers im VWege ciner Lizenz gesprochen urdc,
verhandelten der Klédger und der Inhaber der Beklagton an
18. und 19. Februar 1958 iiber Lizenzbedingungen, wobei
von seiten der Beklagben Wort daraufl gelicegt wurde, im
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Ausland im cigenen Namen Patente anzumelden. Dicsce Yor-
handlungen wurden von der Beklagten mit Schreiben von
21. Februar 1958, das sich auch iber andere Punktc ver-
hdlt, wic folgt bestdtigt:
"Bei unscrer gemcinsamen Besprechung am 18. und
19. Februar 1958 in unscren Betricbsriumen sind
wir zu folgender Vereinbarung gckommen:

e o o 90 00

Dic Patentierung fiir diesc Stoffgruppe wird
von Ihnen vorbercitet und durchgefithrt. Dic
entstchenden Patentkosten werden von uns
ibernommen.

Wenn wir Sic richtig verstanden haben, wiirde
ung der Vertrieb der Stoffe aus dicser Gruppe
fir allc Linder ibertragcen werden. Eine cin-
gehende pharmekologische Bearbeitung der Stoffe
aus dicaer Gruppe wird von uns durchgefiihrt.

AV EL A

Dic vereinbarte Lizenzgebithr fir pharmazcuti-
sche Spczialititen wmit cinem Rohstoff aus dicser
Gruppe betrigt 8 ¢ vom Grossopreis.

© 0 % ¢ 0 0 o

Wir erbitten hoflichst Ihre Zustimmung zu oben
crvihnten Punkten und wiren iHuBBerst crfreut,
wenn ecine kiinftige enge Zusammenarbeit zwicchon
Ihnen und ungercr Firma zustandckommen wiirdc.
Ee liegt uns schon jetzt daran, liber dic be-
sprochenen Dinge hinaus von Ihnen laufend bera-
ten zu werden und selbstverstindlich - wie
besprochen - auch Uber cine kiinftige gemeinsame
Entwicklung. Bitte, seicen Sic so licbenswlirdig,
ung fiir dic laufende monatliiche Beratung cin

. Honorar vorzuschlagen, unabhéingig von den Lizenz-
gebiihren. Viinschen Sic dic Lizenzvertrdge von dort
oder von ung formulicrt?
Wir freuen uns schon heute - nach EFrhalt der Be-
stiitigung diescs Schreibens und der Herstcellungs-
vorschriften auf dic gemcinsamce Zusammenarbeit ...

/8 §S oTU UEqUOTE(] S|C PUTS ST T eSS oI T IS o

"YZINYDSIs DI JJ e

Der Klager bestdtigte dieges Schreiben nicht.

JLaw — Gesetze und Urteile JR—— Available on the
Kostenlos (mobile App) » Google'play D App Store k

Uber 200 Gesetze " , -
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw —fiir 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

P

In der ¥olgezeit korrespondicrten die Partcien
miteinander. Mit Schreiben vom 30. Juni 199582 teilte dion
Beklagte dem KldEger wmit, sic wolle dic Coffein -~ (8) -
Alkanolamine bald im Ausland anbicten, zuvor jedcch dic
Patente anmelden. Am 7. August 1959 unterrichtete dic
Beklagte den Kldger davon, daB sie in Frankrecich, Bel-
gien, Osterreich, der Schweiz und England dic Patente
fiir Coffcecinalkanolamine angemeldet habe und erbat von
ihm die "Prioritdtsabtretungserklidrungen'" und cinc Voll-
macht fiir ihren Patentanwalt zur Beuschaffung der Pricri-
téitsbelege beim Deutschen Patentamt. Der Klidger lchnte
dieg mit der Begriindung ab, cs nmiisace nach der getroffencn
Vereinbarung vorher ecin Vertraog abgeschlossen werden, der
alles schriftlich zu regeln habe, und erteilte nur cino
egingeuschrdnkte Vollmacht, dic nur im Zusammenhang mit
cinem Verwertungsvertrag mit der Beklagten gelien solltce.
Dic Beklagte erbat mit Schreiben vom 14. September 1959
gine uneingeschrinkte Vollmacht und wies den Kléger
darauf hin, daB er dazu verpflichtet sci, weil er cie
beauftragt habe, in eigenem Namen im Ausland Patentce fiir
dic G-Korper anzumeclden. Dic Beklagte werde durch dico
Ertcilung ciner uneingepchriankten Vollmacht weder alleivi-
gc Inhaberin noch Rechtstrigerin der Auslandspatoentce.

Der Xliéger antwortete darauf am 16. September 1959, cinc
Ubertragung von Patenten bediirfe fester unterschrichencr
Vertrage, in denen die Rechte gegenscitipg abgegrenzt
wilrden, Leider sci noch kein Vertrag abgeschlosscn. So-
bald dieser abgeschlossen sc¢i, werde er allen im Verdra-
ge lbernommenen Verpflichtungen nachkommen. Am 19. Scp-
tember 1959 schrieb deor Kliger, cine Vollmacht konne cor
nur dann geben, wenn der angekiindigte Vertragsentwurf
eingegangen sei. Die Beklagte teilte dem Kliger darauf
am 28. Scptember 1959 mit, siec bendtige den PrioritHto-



nachweis, um flir qdie Auslandsanmeldungen die Prioritiit
zu sichern. Die Verweigerung der Vollmacht verstofle
gcegen die Grundabsprache, wonach sic die Auslandsannel-
dungen durchfiihren solle. Eine ordnungsgemifiz Anmeldung
gei nicht moglich, wenn der Kliager sic durch dic Hicht-
erteilung der Vollmacht daran hinderc. Ein dadurch cr-
wachsener Schaden, den die Beklagte zundchst unverbind-
lich auf 10 000 DM beziffere, gche zu Lasten des Kligers.
Zum AbschluB des Lizenzvertrages fithrte die Beklagte aug,
die Auslandsanmeldung gcbe ihr noch nicht das Recht, die
Erfindungen des Kligers auszunutzen. Diese Ausnutzungs-
mbglichkeit erhalte sie crst durch cinen Lizenzvertrag,
den sic mit dem Kldger abschlicBen misse. Sic erklidrtc
sich bereit, den Lizcnzvertrag abzuschlieflien und machte
dem Kldger Vorschlidge dazu. Wenn sic die Vellmachi crhal-
te und der Kldger mit ihren Konditioncn . einverstanden
gei, werde sie umgehend fiir die Ausarbeitung und Uber-
gendung eincs entsprechenden Vertrages sorgen. Wenn aic
die Vollmacht nicht bis zum 10. Oktober 1959 crhalta,
werde sic auf eine weitcrce Zusammenarbelt verzichien

und den Klédger .schadenersatzpflichtiez machen. Der KlH-
ger antwortete darauf am 30. Scvtember 195G, sclbet dice
Patentanmeldung im Ausland bediirfe cincs Vertrages, un
den er bitte. Uber die Auslandsanmeldungen sei ihm
nichts bekannt. Es fehle dic juristische Form dafiir, das
dic Beklagte wirklich becauftragt gewcsen sci oder wvom
Kldger die Erlaubnis erhalten habe, dicge Patente angu-
melden. Im Schreiben vom 1. Oktober 1959 wics .der Kliger
auf einen Widerspruch decr Schreiben der Beklagten vom
28. September 1959 und vom 21. Februar 1958 hin und ver-
langte erneut einen Vertrag. Auf mghrfache Riicksprachen
und Schreiben hin iibersandte er der Beklagten schlicB-
lich notaricll beglaubigtc Erklidrungen, wonach cr der




Beklagten das Recht Ubertragen habe, den Gegenstand
geiner am 15. August 1958 eingereichiton Patentanmoldunﬁ
in ihrem Namen in Belgien, Frankreich, Hnglend, Ostop.
reich und in der Schweiz anzumelden und die Prioritit
seiner Anmeldung zu beanspruchern.

Auf ihre Anmeldungen sind der Beklagten folgoende
Patente erteilt worden:

Belgien Nr. 581 689
Irankrecich Nr. 802 785
England Nr. B77 358
Osterreich Nr. 212 846
Schweiz Nr. %82 171,

Am 3. Juni 1960 teilte die Beklagte dem Kliger nit
'y
gie sel dabeil, einen Vertrag zu machen.

Am 19. Scptember 1961 schrieb sic dann dem Kltgoy,
ihre Bemtihungen, dic Coffein-Alkanole herzustellen, noj.
gescheitert, Sie mdchte das Patent abstoflen, zumal aic
5 000 DM reine Patentkosten habe aufbringen milssen, g
gic gernc wieder herausholen mochte. Sic erbat dazu die
Stcellungnahme des Kléigers. Unter dem 4. Oktobexr 19671 un--
terrichtete sie den Klidger davon, Versuchsrcihen mit
G 90 und G 902 scien nicht so ausgefalleon, daB man mit

Sicherheit im voraus sagen konne, damit cinen grolen
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Schlager einzufiihren. Deshalb miissc sie von ciner kost-
gpicligen Einflihrung Abstand ncehmen. Am 8. November 1961
getzte die Beklagte den Kldger davon in Kenntnis, dafl das
Patent in Belgien verfalle. Sic werde dic Gebithr nicht
mehr entrichten. Sie crbat cinc Nachricht des Kligers,

ob er das Fatent weiterverfolgen und bezahlen wolle souic
die bis dahin schon bezahlten Betrige lbernehwmen wolle,
widrigenfalls kein Intercssc des Kligers an der Aufrcceht-



erhaltung des Patenits angenommen werde. Unter dcm

24. November 1961 teilte sie dem Kliger weiter dic Ab-
laufdaten der Patente in Belgien, Frankreich und Ostor-
reich mit. Der Kliadger erklirte der Beklagten, daB er an
den Patenten intercsgiert sci. Da dic Beklagte sic gegen
seinen V¥Villen angemeldet habe, gingen sic auf ihn lber.
Er lehnte eine Riickerstattung der Gebiihren ab (Schreiben
vom 9. November 1961 und 18. November 1961). Dic Beklag-
te erwiderte darauf, sic habe jahrelang versucht, Uber
den Vertrieb von Coffein-glkanolaminen mit dem Klédger zu
ciner vertraglichen Vereinbarung zu kommen. Das sci mifl-
lungen, da der Xldger alle Anregungen abgceschlagen habo.
Es konne ihr nicht zugemutet werden, cinen Veriricb auf
einer vertragslosen Basis aufzubaucen. ... Nachdem dicscr
Zvieck flir dic Beklagte weggefallen sei, scien ihre fuf-
wendungen flir sice nutzlos, widhrend der Kliiger zu ciner
Avusnuizung der Patentce kommen wolle. Sic bat den Kldger,
ihrc Auslagen in Hohe von 3 877,70 DM zu crstatten. Sic
erbat dic Bestédtigung des Kligers, damit sic ihm dic Pa-
tentunterlagen iibersenden konne (Schreiben vom 11. Dezen--
ber 1961). Der Kliager lcehnie dic Ersitattung der Auslagen
ab (Schreiben vom 14. Degember 1961). Der weitere Schrift-
wechsol der Parteicen fiihrte nicht zu einer Einigung lber
dic Erstattung der Auslagen, dic big zum 10, September 1965
auf 6 790,40 DM angewachsen sind..

Mit seiner Klage hat der Klidger dic Ubertragung der
Patente in Belgien, Frankreich, England und Osterreich
sowie Schadencrsatz verlangt.

Er hat scine Anspriiche darauf gestlitzt, dafl dic Be~
klagte den AbschluB cincs besonderen Nutzungovertrages
verhindert have. Auf Grund dex bestchenden Vercinbarungen
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sci dic Beklagte, dic de facto die Stellung cincr aus—
schlieflichen Lizenznchmerin gchabt habe, zur Ausnutsung
der Patente verpflichtet gewesen. Durch dic vertrags-—
widrige Nichtausnutzung der Patentc habe sich dic Beklag—
te schadencrsatzpflichtig gemacht. Yon dem noch hoheren
Schaden mache der Kldger ecinen Teilbetrag von 20 000 Dil
geltend. Ein weiterer Schaden goi ihm daraus entston~-
den, dafB dic Beklagtc bei ihren Anmeldungen scinen lianen
als Erfinder verschwiegen habe. Von Interesscnten hidtte
ihm entgegengehalten werden kdnnen, dafl or nicht dac
Recht zur Ligenzvergabe habe. Dadurch sci auch sein Fr—
finderpersonlichkeitsrecht verletzt. Von dem ihm darauc
entstandenen Schaden mache er c¢inen Teilbetrag von

20 000 i geltend.

Der Kldger hat beantragt,
dic Beklagte zu verurteilen,
1. an den Xliger folgende Patente fir

Coffecin-Alkanolamine G 2 zu tbertragen
bzw. diec Jbertrogung herbeizufiihren:

Belgien Hr. 581 689
Frankrecich Nr. 802 785
England Nr. 877 358
Osterreich Hr. 212 846

insoweit hilfsweise,
an den Klidger 20 000.~ LM nebst 4 ¢ Zinscn
scit Klagezustellung zu zahlen,

an den Kligor 20 000.--DM nebst 4 % Zinscn
scit Klagezustellung zu zaghlen.

ne

Die Beklagte hat beantragt,

dic Klage abzuweiscn.



Diec Beklagte hat behauptet, der Kliger habe sich
geweigert, cinen Ververtungsvertrag abzuschliefen. Dic
mit Schreiben vom 21. Hovember 1958 bestiatigien Verhand-
lungen hiatten nicht den Charakter einer vertraglichen
Vereinbarung. Die Anmeldung der Patente im Ausland habe
die Beklagte nur deshalb trotz Fehlens eines Verwertungs-
vertrages betrieben, um die Frioritdtsfrist zu wahren.
Das Nichtzustandekommen eines Verwertungsvertrages sel
schlieB8lich auch der Grund dafiir gewesen, dafl sie die
Herstellung und den Vertrieb von Spezialitdten nach dcr
Iirfindung des Kliégers abgelehnt habe. Nachdem der Xléger
ihr Angebot auf Ubertragung der Patente Zug um Zug gegen
Erstattung ihrer Aufwendungen abgelehnt habe, kdnne gsic
gich an den Patenten, dic sic bisher weder veridulert
noch sonsotwie genutzt habe, schadlos halten.

Das Landgericht hat die Kliage abgewicsen.

Der Klé#zer hat in der Berufungsinstanz scinen Uber-
tragungsantrag auch auf das der Beklagten in der Schiyeis
erteilte Patent 382 171 erstreckt, ferner hat cr scinc
Zahlunggsantrige auf 25 000 DM erhdsht und Auskunft bzw.
Abrechnung - cinschlieflich Offenbarungscid - iiber dic
Verwertung der Patente verlangt.

Der Klédger hat unter anderem weiter vorgetragen,
er habe sich mit der Anmeldung der Auslandspatente durch
die Beklagte unter der Voraussctzung cinverstanden er-
klart, daB wegen cines Ubernahmeprciscs bzw. ciner An-~
zahlung cine Linigung erziclt werde. Er habe der Beklog-
ten durch dic auf ihr Dridngen ertcilten Ubertragungscr-
kKlarungen und die darauf von ihr é}langten Patente cine
in ihrem Wesenszug der Vereinbarung vom 21. Februar 19958
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entsprechende Lizenz eingerdumt. Ein kiinftiger formeller
Lizenzvertrag habe nur noch Nebenpunkte regeln kodnnen.
Der Klidger habc der Beklagten niemals einen Auftrag zur
Anmeldung der Auslandspatente erteilt. Die Beklagte hn-
be ihre Pflichten aus den Vorverhandlungen und den vor-
vertraglichen Vereinbarungen durch die Ablehnung der
Veérwertung der Erfindung verletat.

Die Beklagte habe seine Erfinderrcchte durch die
Auslandsanmeldungen, durch Feilhalten der Erzcugnissce,
Angebote im Augland und durch die unbefugte Wahrnchmung
der Erfinderrecchte verletzt. Dic Beklaghe habe ihm acht
Jahre lang die Patentc vorenthalten und ihn an dercn
Ausnutzung gehindert. Sie habe ces abgelehnt, ihm Abschrif-
ten von Patentaschriften und von Anmeldeunterlagen zu
iiberlassen oder darin Einaicht zu gewdhren. Auch dadurch
scil sein Erfinderpersinlichkeitsrecht verletzt und dic
Beklagte zum Schadenersatz verpflichtet. Die Beklagtce
habe durch die Anmeldung der Fatente auf ihren Nawon
einen erheblichen Prestigezuwachs cerfahren.

Zum Auskunftsantrag hat der Kléger vorgebracht, es
légen Anhaltspunkte dafiir vor, daf dic Beklagte dic Aun-
landspatente oder geschiitzte Produkte zum Verkauf ange-—
boten und mit ihnen Handel getrieben habe, denn in dred
Lédndern secien scit 1961 Préaparate der geschiltzten Stoff-
gruppe auf den Markt gekommen. Der belgischen Firma
Leboratoires Lackon S.A. habe dic Beklagte dic Ubecxrtra-
gung des belgischen Patents mit Schreiben vom 5. April 1965
angeboten.

Der Kliger hat beantragt,

. untexr Abdnderung des langerichtlichen Urteils
die Beklagte zu verurtceilen,



1. an den Klager folgende Patente fiir
Coffein —-{(8)- Alkanolamine G 2 zu
iibertragen bzw. dic Ubertragung herbei-

zufithren:

Belgien Nr. 581 689
Frankreich Nr. 802 785
Englang Nr. 877 358
Osterrcich Nr. 212 846
Schweiz Nr. 382 171

und insoweit in dic Umschreibung dcer
jeweciligen Patentrollce auf den Namen deo
Kldgers einzuwilligen,

hilfsweisc, an den Kliger 25 000.~- DM ncbot
4 % Zinsen seit Klagczustellung zu zahlcen,

2. dariber Auskunft zu erteilen und evitl.
abzurcchnen, ob und wieviel sic die
obenerwidhnten Patente ausgenutzt und
gewinnbringend weitergegeben hat,

3. diesc Auskunft mit dem Offcnbarungscid
zu bestdtigen,

4. an den Kliger 25 000.-- DM nebst 4 % Zinosen
seit der Klagezustellung zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung zurlickzu-
weisen, Sie hat erneut den AbschluB cincs Lizenzveriragoes
bestritten. Dic Anmeldung der Auslandspatentc auf ihren
Namen habe der Sicherung der auf sic zu ilibertragenden
Vertriebsrechte und der Wahrung dcr Prioritidtsfrist go-
dient. Die Erfindung des Klédgers sel noch vollig unauc-
gercift gewescn, weil die Herstellungsvoraoussctzungoen
und die klinischen Erprobungen, die¢ in der Regel zwei
bis vicer Jahre dauerten, noch gefehlt hiitten. Schon 1958
habe sich eine ungilinstige Beurteilung der G-Koruper go-
zeigt. Sie habe im Intercssc des KlEgers und inm Vertrauen
auf einen zu erwartenden Verwertuggsvertrag 6 790,40 IH
fiir dic Anmeldung und die Aufrechterhaltung der Patente
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aufgewendet. Insoweit hatv die Beklagte ein Zuriickbchali-
tungsrccht gegeniiber dem Ubcrtragungsanspruch geltend
gemacht.

In der wmiindlichen Verhandlung vor dem Oberlandog-—
gericht hat der Proze8bevollmiichtigte der Beklagten cr-
kldrt, dic Auslandspatente scien von der Beklagten
nicht verwertet worden. Dic Bekiagte hat weiter hicrau
vorgebracht, sie habe dic geschiitzten Stoffe weder her-
gestellt noch vertrieben. Es secien auch keine Lizenuen
vergeben oder entsprechendce Vertridge vorbercitet worden.
Dic belgische Firma Laboratoires Lackon S.A. habe ihr
Angebot nicht angenommen.

Der Klidger hat demgegeniiber uw.a. geltend gemacht,
dic Beklagtc ktnnc die Erstattung der Xosten fiixr dic
Auslandaopatente nicht verlangen, weil sic diesc in der
Vereinbarung vom 21. Februar 1958 lbernommen habe,
Auflerdem habe die Beklagte dic Patente im cigenen fe-
schiiftlichen Intercesse angoemeldet. Der Xliégexr habe der
Beklagten von der Anmeldung der Auslandspotente cbgera-
ten.

Das Oberlandesgericht hat iiber dic Hohe der Kosten
filr diec Anmeldung und Aufrechterhaltung der Auslandgpa-
tente Bewels erhoben. Eg hat sodann unter Zuriickweisung
der weitergehenden Berufung und Abweisung der Klage in
iibrigen,

dic Beklagbte verurteilt,
dem Kldger folgende Patente flir

Coffein - (8) Alkanolamine zu iiber-
tragen:

I~

Qﬁ::;



Belgien Hr. 581 689
Frankrcich Hr, 80Z 78%
England Nr. 877 358
Osterrcich Hr. 212 846
Schweis Nr. 382 171

und insoweit in die Umschrcibung der
jeweiligen Patentrolle auf den Namen

des Klidgers cinzuwilligen, und zwar

Zug um Zug gegen Zahlung von 6 790,40 DM
an dic Beklagte.

Mit der Revision, deren Zuriickweisung dic Beklagte
ergstrebt, verfolgt der Kliger seine im gweiten Rechtsszuge
gestellten Antridge weiter, soweit ihnen nicht stattge-
geben worden ist.

Lo e e g apLdplaty SRR Tabag S

gers auf Ubertragung der Auslandspatente nach & 812 Abs. 1
Satz 2 zweiter Fall BGB beurteilt. Es hat dazu festgestelld,
daB der Kliger der Beklagten fiir alle umstrittenen Patente
das Recht Ubertragen habe, den Gegenstand geiner deutachen
Patentanmeldung X 35 541 IVb/12p vom 15. August 1958 in

den betreffenden Ldndern in ihrem Namen anzumelden und
hierfiir die Prioritédt aus der gecnannten Patentanmeldung

zu beanspruchen. Der Zweck der Ubertragung sci die Vor-
wegleistung auf ecinen kiinftigen Verwertungsvertrag geve-
gen, der nach der Einigung der Fartcien noch abgeschlosgon
werden sollte. Uber diesce Zweckbestimmung scien sich dio
Partcien einig gewescen. Deshalb sed® sie zum Inhalt der
Leistung gevorden. Der mit der Leistung bezweckte Erfolg




sci endgiltig nicht eingetreten, denn cin Verwertungs-—
vertrag solle nicht mchr geschlossen werden. Lin Lizenz-
vertrag sei nicht zustande gekowmen. Dic Verhandlungen

im Februar 1958 hAtten nicht zu cincer endgliltigen Bini-
gung gefiihrt. In dem Begtédtigungsschreiben vom

21. Februar 1958 scien nur dic wesentlichen Punkte

eines Verwertungsvertrages angesprochen worden. Ler
Kldger habe dic darin gceforderte Zustimmungscrklirung
nicht ertcilt. Dic Parteien scien vieclmehr in der Folge-
zeit Uborcinstimmend davon ausgegangen, dafl cince ab-
schlieBende Regelung noch durch cinen besondorcen Vertrog
getroffen werden miissc, was nicht geschchen sci. Aliecin
durch dic bloBc Ubertragung von Anmeldercchten komme cin
Nutzungasvertrag nicht zustande. Dazu bediirfc co geson-
dexrter Vercinbarungen, dic der vom Kldger vorgelegtheon
Korrespondenz nicht zu entnehmen scicn. Auch cin Vorvoex-
trag durch cine verbindliche Einigung nach HMafigabce dea
Schreihens vom 21. TFebruar 1958 gci nicht zustende gekorn-
men. Dem widerspreche das eigenc Vorbringen des Kligers,
einc EBinigung iiber die Ubertragung der Anmeldercchic sci
~ damals - noch nicht errcicht worden, wecil lMeinungsver-
schicdonheiten wegen cines Ubernahmepreiscs oder ciner
Anzahlung bestanden hdtten. Uber den vom Xliger fir werciit-
lich ecrachteten Punkt der Verglitung sei cine kinigung
nicht erziclt worden. Der Xidger habe keine Tntsaclhicn
vorgetragen, aus denen gich folgern liclie, dall dic Prr-
teien sich wegen der ibrigen Punkte gebunden fihlen voll-
ten. Dic Verhandlungen vom Februar 1958 gtellton sich
demnach nur als unverbindliche Vorverhandlungen dar.

2. Dio Revision riigt in diescm Zusammenhang zu Un-
recht, daB die Feststellungen des Berufungsgerichic im
Ergebnis darsuf hinguslicefen, daf zwischen den Partceicn

Lo~

..
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kein wie immer gcaritetes Vertragsverhidltnis bestanden
habe. Das Berufungsgericht hat vielmehr festgesicellt,

daB sich dic Parteicn iiber dic Zweckbestimmung der Uher-
tragung decs Rechts zur Auslandsanmcldung als Vorwveg-
leistung auf cinen kiinftigen Verwertungsvertrag cinig
geworden sind. Auch den Angriffen, dic dic Revision

gegen die Auffassung des Berufungsgerichts richtet, der
von den Parteien ing Auge gefaBte cndgiltige Verwver-
tungevertrag sci nicht abgeschlogssen worden, bleibt dor
Erfolg versagt. Zuniichst ist entgegen der Ansicht deor
Revieion nicht ersichtlich, dafl das Berufungogericht das
Wesen cincs Dizenzvertrages verkannt hiatte, der dem Li-
zenznchmer dags Recht zur Benutzung der lizenzierten EFr-
findung cinridumt. Das Berufungsgericht hat entgegen den
Rilgen der Revigion bei dexr Beurteilung der Frage, ob cin
Lizenzvertrag zustande gekommen igt, keince wesentlichen
Umstinde unbeachtet gelasgsen. Dic Auslcegung der Erklirun-
gon der Parteicen ist denkgesetzlich mdglich. Dic Revi-
gsion wertct ihrerscits das Ergebnis der Besprechungen

der Parteien vom 18. und 19. Iecbruar 1958 alg Vercinba-
rung, die den Kldger zur Ubcriragung sciner Schutzrcchte
zum Zwvecke wirtschaftlicher Nutzung verpflichtete, wago
zusammen mit der Tatsache, daB der Kldger dicscr Verpflich-
tung nachgekommen sci, hidttc dahin gewlirdigt werden nmiigacn,
daB cin Ligcenzvertrag zustande gekommen gsei. Damit kann
gic nicht durchdringen. Dic Auslecgung von Individualor-
kldrungen igt Sachce des Tatrichters, dic in der Revisiono-
instanz nur auf hier nicht crkennbarc VerstéBe gogen Aus-
logungsgrundséitze und dic Denkgesctze nachpriifbar ist.
Entgegen dem Vorbringen der Revision, dic Beklagte habe
nicht bestritten, daB der Klidger iby dos Allcinbenutzungs-
recht ¢ingeriumt und dic Beklagto dicscs Recht auch aus—
geiibt habe, hat dic Beklagte schon in der Klagebeantwor-
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tung vom 22. Dezember 1964 (S. 2/3) vorgebracht, daB ein
Verwertungsvertrag nic geschlogssen worden scl und dal
die Stoffe nic zu einem Vertricb gelangt scien (S. 4 dex
Klagebeantwortung).

Das Berufungsgericht hat im Tatbestand geines Ur-
teils dic Berichtc der Beklagton iliber ihre Vorbereitungen
fiir die Verwertung der Erfindung crwdhnt und hierbei dic
Schreiben vom 30, Juni 1958 und vom 22. August 1953 unter
Wiedergabe des flir diesen Rechtsstreit wesentlichen In-
halts angefiihrt. AuBlerdem hat es dort hervorgchoben, dafl
die Beklagte den Kldger mit Schreiben vom 7. August 1959

Uber dic erfolgte Anmeldung der Patente in Belgien, Irank-
reich, England, Osterrecich und in der Schweiz unterrichtet

habe. Es crwdhnt dort auch das Schreiben deor Beklagteon
vom 28, September 1959 (Anlage C zum Schriftsatz vom

1. August 1958), in dem dic Beklagte dem Kldger crkliirie,
es sei vercinbart worden, daB gic dic Auslandspatonte im
eigenen Namen anmelden solle. Der Riige der Revision, das
Berufungsgericht hitte untor Beriicksichtigung der Schrei-
ben vom 30. Juni 1958, vom 22. August 1959 und vom

18, Scptomber 1958, in dem dic Beklagte zum Ausdruck go-
bracht habe, sie habe fiir dic Herstellung von G 90 undg

G 90a sofort alle Rohstoffe bestellt, um von den angego-
benen Stoffen je 2 kg herzustellen, des weiteren vonm

22. September 1958, in dem dic Beklagtc begziiglich der
Coffeinalkanolamine und der Vorschliige des Kliigors cine
Besprechung in Ausgicht stellte und schlieBlich vom

17. September 1959, in dem dic Beklagte dem Kliger be-
richtete, sie habe "wie vercinbart® in den gonannten Liin-
dern G 90 und G 90a zum Patent angemeldet, zu der Uber-
seugung gelangen miisgen, daB die Beklagte sich verpflich-
tet hatte, die erfindungsgemiB hergestellten FPridparate

e
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zu vertreiben und dafl sic zu dicsem Zweck in den gonann-
ten ILindern Patente hattc anmelden lassen, wobel sic den
Kldger Lizonzgebiihren von 8 % in Aussicht gostellt habe,
ist unbegriindet. Eg ist nicht crgichtlich, daB dags Be-
rufungsgericht den Inhalt der genannten Schreiben bei
sciner Wiirdigung, ob cin Dizenzverirag zustandce gekoumen
ist, unberiicksichtigt gclasacen hidtte. Es hat vielmchr,
wic dic Entechcidungsgriinde crgcben, dic vom Kléger vor-
gelegte Korrespondenz darauf iiberpriift, ob daraus dac
Zugtandekommen cines Nutzungsvertrages zu entnchmen igst,
und igt zun Ergebnis gelangt, dafl dag nicht der Fall ist.
Dags Berufungsgericht brauchte den Inhalt der von der
Revigion bezcichneten Schreiben nicht noch cinmal wicdor-
zugcben. Da das Berufungsurtcil insoweit cine sacheont-
gsprechende Beurteilung cexriennen 1iB%, beduvrfte oo keineo
ausdricklichen Eingchens auf dic cinzelnen Schreiben uni
einer ausdriicklichen Auseinandersctzuung damit (vgl.

BGHZ 3, 162, 175 m. w. N.). Des Berufungsgericht hat bei
der Beurtcilung der Frage, ob cin Lizenzvertrag zustandc
geokommen is®t, im wesentlichen auf dice fehlende Zustin-
mungsecrklirung des Klédgers zu dem Schreiben der Beklag-
ten vom 21. Februar 1958 und auf dic in der Folgezeit
von beiden Parteien idbercingtimunend geduBeritc Ansicht,
dafl cine abschlieBlende Regelung noch durch einen beson-—
deren Vertrag getroffen werden milsse, und schlicBlich
auf die¢ fehlende Einigung in dem Punkto des von der Be-
klagten zu zahlenden Ubernahmepreiscs (Anzahlung) abge-
stellt. Derin tritt cin Rechtsfeohler nicht zutage. o bo-
durftc centgegen der Ansicht der Revision auch keinesn
weiteren Eingchens darauf, daB in dem Schreiben der Be-
klagten vom 21, Januar 1958 von oiner '"vereinbarteon Li-
zenzgebithr" dic Rede ist und dic Beklagte im Schreiben
vom 15. November 1960, auf das der Klidger im zweiten
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Rechtszuge nicht mehr zuriickgekommen ist, crkliirt hat,
gic habe die Brfindung des Kldgers ohne Eingchrinkung
zur Auswertung crhalten.

Das Berufungsgericht hat frei von Rechitgirrtum das
Zustandckommen eines Vorvertrages verneint. Eg ist nach
scinen ohne Rechtsverstofl getroffenen Teststellungen or-
gichtlich weiter davon ausgegangen, dall den Reochtabe-
zichungen der Parteien keine stillschweigend getroffcenc
Regelung tiber die Ubertragung der Schutzrechte auf den
Klidger im Falle des Nichtzustandeckommens de¢s ins Auge
gefallten Ververtungsvertrages zu entnchmen ist. Deshalb
begegnet dice Bourteilung des Ubertragungsanspruches hin-
sichtlich der Patente nach § 812 Abs. 1 Satz 2 2. Fall BGD
keinen rechtlichen Bedenken,

IT. 1. Das Berufungsgericht fihrt weiter aus, dorv
Bercicherungsanspruch richte sich nach § 818 Abs. 1 BGB
auf den Rechtserwerdb aus den Patentanmeldungen. Jedoch
konne dem auf dic Ubertragung der Patente gerichicten
Angpruch nicht uncingeschriinkt entsprochen werden. Lew
Bercicherungsancpruch sei cin von vornhercin auf dic
wirtschaftliche Bercicherung des Herausgabepflichtigen
beschrinkter Wertanspruch. Er bestcehe im Uberschufl der
Aktiv- Ubexr die Passgivposten und sei eincrscite untor
Abzug der HNachteile, wic Erwerbskosten und Verwendungen,
andererseits unter Hinzurcchnung der Vortecile als Vernis-
gensvermehrung zu ermitteln. Die Beklagte ktnne demnach
gegeniliber dem Ubertragungsanspruch dic ¥rstattung der von
ihr fir den Brwerdb und dic Aufrechterhaltung der Patente
aufgewendeten Kosten fordern. Ler von der Beklagton auf-
gewendete Betrag fir die Anmeldung und Aufrechterhaltung gor
Patente belaufe sich aufi 6 790,40 D1 Ex'.gel in voller Hohe
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abzugsfdhig. Soweit dic Belklagte nach dem Scheitern dex
Vertragsverhandlungen und nsch Rechtshiingigkeit Koston
fiir dic Aufrcchterhaltung der Patente aufgcwendet habe,
handcle es sich um notwendige Verwendungen im Intercsse
des Kldgers. Die Berilickgsichtigung dor von der Beklagten
aufgevendeten Kosten sei auch nicht auf Grund des
Schreibens vom 21. Februar 1958 ausgcschlossen, weil
dieses Schreiben nur das Ergebnis unverbindlicher Vor-
verhandlungen cnthalte. Insoweit verweist das Berufungs-
gericht auf scine berecits oben bei I 1 wicdergegebencern
Ausfiihrungen. Dic Beklagte sci demnach Zug um Zug goegen
Erstattung der Patentkosten in Hohe von 6 790,40 DM zur
Uvertragung der Patente zu verurtcilen.

2. Dic Revision riigt hierzu, das Berufungsgoericht
habe bei seincr Annahne, daB nach dem cigenen Vorbringen
des Kldgcrs iliber den von ihm fiir wesentliich angeschencn
Punkt der Verglitung keine Binigung erzielt worden sei,
wesentliche Umstédnde verkannt. Per Kliger habe dic Be-
klagte in cinem bestimmten Bercich zur alleinigen Ver-
wertung sciner Erfindung befugs, wihrend cr nur cin
bloBces Formalrecht zuriickbchalten habe. Der Kliger habe
dor Beklagten cinc unbeschrénkte Vollmacht und Priori--
tdtsabtretungscerklidrungen fir dic betreffenden Liinder
tibersandt. Dgs hiitte in Ermangelung andersiautender Ab-
reden dahin gewiirdigt werden nmilsscen, daf dic Beklagte
dic Verpflichtung ilibernommen hatte, dic in Betracht korm-
menden Schutzrechte aufrechtzuerhalten, insbesonderc dic
dahresgebihren zu bezahlen. Dag Berufungsgericht habve
nicht beachtct, daB dic Beklagte sich wit Schreibon vom
21, Pebruar 1958 verpflichtet hattc, fiir die Zeit, wibrond
der sie dic Patente zu verwerten beabsichtigt habe, auf

ihre Kosten dic Patente anzumelden und aufrechizucrhaltoen
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Das Berufungsgericht hitte deshalb zu der Ubcrzcugung
gelangen nmiissen, daB die Beklagte diesc Verpflichiung
ohne Ricksicht auf dic weitere Entwicklung dcs awigschoen
den Parteien bestchenden Vertragsverhdltnisscs, ja sclbat
fir den Fall iibernommen habe, dafl kcin Lizcnzvertrag bte-
griundct werde.

2. Auch mit diesen Riigen kann dic Revision keinen
Erfolg haben. Sie tberoicht die rechtsirrtunsfreic Auf--
fassung des Berufungsgerichits, dal cin Lizenzveritrog
nicht zustande gekommen ist und verkennt, daB durch dic
Erteilung der Vollmacht und durch die Abtretung dceg Rechts
zuy Anmeldung ¢ines Patent in den ceinzelnen Léndern untor
den begondercn Gegebenheiten deg Streitfalles weder cin
Lizenzvertrag noch cinc Vercinbarung abgeschlossen viordoen
ist, nach der dic Beklagtce zur Tragung der Pateontkoston
verpflichtet war, wic das Berufungsgericht angcenomnen hot
ohne dafl darin cin Verstofl gegen dice Ienkgesctbze und Aun—
legungsgrundsitze zutage triite. Das Berufungogericht hnt
auch der Beurtcilung der von der Beklagten aufgewvendeton
Patontkosten zutreffend dic dabei zu benchitonden Rechbo-
grundsitze zugrunde gelegt. Fir dic Frage, ob der Beklog-
ten liber den Rechtscerwerb hinaus infolge der Inhabex-
schaft an den Schutzrechten weitere auszugleichende geld-
werte Vorteile entstanden sind, bictet das Vorbringon des
Kldgers in dicsem Rechtosstreit keinen susrceichendon An-
halt.

B.

1. Das Berufungsgericht hat den Auskunfisantrag des

Kldgers abgewiesen, weil das Augkunftsbegchren des Kii-
gers durch Erfiillung crloschen sci. Der Progefbevollwmiich--

Zu—‘\-—-
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tigtc der Beklagten habe in der miindlichen Verhandluag
zur Beantwortung der Frage zu Protokoll crklédrt, dic

umgtrittenen Patente seien nicht verwertet worden. Diczg,
Auskunft sci als aus dem Wissen der Beklagten stammeong
zu behandeln. Sie crschopfe dic im Klageantrag gesteliie
Frage. Der dancben gestellte Antrag auf Rechnungslegung
sei ersichtlich nur flir den Pall gestellt, dall nach der
Auskunft eine gewinnbringende Ausnutzung der Patente
stattgefunden habe, und sei auch nach der erteilten Aus-

kunft sachlich nicht begriindet.

2. Den Antrag des Kligers, dic Auskunft mit donm
Offenvarungscid zu bestidtigen, hat das Berufungsgericht
als unbegriindct abgewicsen, da kein Grund zu der Annchno
bestehe, dafl dic Augkunft der Beklagten unvollistiindig
seil, also Einnahmen verschwicegen worden scicn. Aus der
vom Klédger behaupteten Tatsache, daB Priaparate der geocochilvis
ten Stoffgruppe in drei ILdndern, unter anderem in der
Schweiz auf den Markt gckommen scicen, konne nicht auf cinc
Benutzung des schweizerischen Patents durch dic Beklag-
tc, etwa durch Lizengzvergabe, geschlossen werden. Es scl
sowohl méglich, daB die Priparate unter Verletzung des
Patents hergestellt worden scien, als auch, dal ein ondc~
res Verfahren als das geschiitste Verfahren angewandt wor~
den sei. In Finnland sei dic Herstellung der Stoffe nich?®
goeschiitzt. Dic Beklagte konne daher auch keine Lizcensz
erteilt und dic Patente dadurch verwertet haben. Ob dic
Beklagte ciner belgischen Firma dic Ubertragung des bed”
gischen Patents angceboten habe, sei uncerheblich, denn
darin liege keine Benutszung des Fatents, aus der dic BC™
klagte habc Einnahmen crzielen konnen. Dic Beklagte sol
unstreitig noch Inhaberin des Patents. Per Kliéger habo
nicht behauptet, daB dic Beklagte cine Lizenz vergebern
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%. Die Revigion riigt gegeniiber der Entscheidung
iiber den Auskunftsantrag ohne Erfolg, das Berufungsge--
richt habe nicht beachtet, daB sich aus der Erklirung
des Prozefdbevollmidchtigten der Beklagten nicht mchr alcs
das Urteil des Inhabers der Beklagten herleiten lasse,
dafBl dic Beklagte dic Patente nicht verwertet habe.

Dic FErklidrung des ProzeBbevollmiichtigten deor Bellag-
ten ist, wie das Berufungsgericht rechtsfchlerfroei ange-
nommen hat, eine Wigsenserkliirung #ber dic Tabsache dor
Ververtung. DaB SchluBfolgerungen notwendig sind, um zu
dicgem VWissen zu gelangen, licgt in dexr Natur der bhean-
tragten Auskunft iiber dic Ausnutzung und dic geowinn-
bringende VWeitergabe der Patente. Derartige SchluBlfolge-
rungen, dic dic Revision mit den Begriff cines Urteils
verbindet, sind mithin Gegenstand der begehrien Auskun{t.
Die von der Revision im Zusammenhang mit der Entochei-
dung iUber den Auskunftsantrag und den Antrag betreffond
den Offenbarungscid erhobencn Verfahrengriligen sind unbe-

griindet. Insoweit bedarf cc nach Art. 1 Hr. 4 des Gesctzeo

zur Entlastung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachoen vom
15. August 1969 cincr Begriindung nicht,

C.

—— - -

— - —— —— - —

angprilche und Schadencrsatzanspriiche aus der Verletzung
einer vertraglichen Pflicht der Beklagten zur Benutzung
der Patentc hat das Berufungsgericht verncint, weil cin
Verwvertungsveritrag zwischen den Parteicen nicht zustande
gckommen sci. Es hat derartige Anspriiche auch unter denm
Gesichtspunkt cines Verschuldens bei den Vertragsver-
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handlungen verncint. Ein pflichtwidriges Verhalten der
Beklagten liege nicht vor. Der Kliger habe nicht dargo-~
tan, daf dic Beklagte den Vertragsschlufl rcechtowidrig
oder treuwidrig verhindert habe. Soweit dem Klidger durch
dic Weigerung der Beklagten, dic Patentc zu tibertragen,
und durch deren Aufrechterhaltung dic Verwertung coiner
Erfindung acht Jahre lang gesperrt worden sci, fchle cg

an ciner Leistungsaufforderung degs Kidgers unter gleich-
zeitigem Angebot der Erstattung der Patentkosten, um dic
Beklagte in Verzug zu setzen. Fiir cinen Anspruch auf
Herausgabe von Nutzungen und auf Ersatz schuldhaft nichit
gegogener Nutzungen, mangele es an der Darlegung des
Kligers, daB dic Beklagte tatsiéichlich Nutzungen aus den
Patenten gezogen habe und Uberhaupt hétte Hutzungen zic-
hen kionnen. Zahlungsansprilche aus der bchaupteton Ver-
letzung des Erfinderpergdnlichkeitsrechits des Kligors
begtiinden nicht. Der Kldger habe nicht dargetan, dafl in
den augsliédndischen Patentrechtsordnungen cine Erfindecrre-
nennung vorgeschen sei. AuBerdem habe cer den ¥Xintritt
einecs matericllen Schadens durch cin Verschweigen sciner
Person als Erfinder nicht dargetan. Bei scinen Vortrag,
er habe keinc Lizenzen an den Auslandspatenten vexgeben
k6nnen, fehle es an ciner substantiicerten Darlegung scines
Schadens und des ursédchlichen Zusammenhangs gwischen den
Verschweigen seines Erfindornamens und dem behaupteten
Schaden. In bezug auf cinen immateéricllen Schaden fehlce
¢g an der Darlegung, daB die auslédndischen Patentgesctze
dem Erfinder ein Recht auf Nennung seinces Namens cinriium-
ten. Das Unterlasscn der Erfinderbenennung stelle auch
koine solche schwerwiegende Ehrvemletzung dar, dic zur
Zubilligung ciner billigen Entschidigung in Gold fihren
ktonnte. Dic Beklagte habe sich nicht gerithmt, selbst dic
Erfinderin zu gein.
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2. a) Die Revision fiihrt demgegeniiber ins Feld, dacs
Berufungsgericht gehce zu Unrecht davon aus, daB dic Pax--
teien kein Vertragsverhiiltnis begrilindet h8tten, das der
Beklagten Verwertungspflichten auferlege. Mit dieser Rige
kann die Revision keinen Erfolg haben. Wie bereits oben
bei I 2 ausgcefiihrt, hat der Vorderrichter ohne Rechtsver-
sto angenommen, daf8 cin derartiges Vertragoverhiilinis
nicht zustande gekowmmen ist. Entgegen dor Angicht der
Revision kann cin Vertragspartncr, dem 2ls Vorwegleistung
auf einen noch abzuschlicBenden Ververtungsverirag
Schutzrechte Ubertragen worden sind, derm Nchner ciner
augschlieBlichen Lizenz nicht insoweit glecichbehandelt
werden, daB auch ihm cine Pflicht zur Ausnutzung der
Schutzrechte obliege. Dic Rechisbezichungen sind in dic-
sen Fdllen so verschieden, insbesondere wegen des Fehlens
geregelter vertraglicher Beziehungen, dafi dem Pariner,
der noch keinen cndgililtigen Verwertungsvertrag iiber dic
Schutzrechte beogitzt, ohne eine dahingehende ausdriickli-
che Regelung nicht die Verpflichtung zugemutet werden
kann, dic Schutzrechte auszuwerten. Deshalb scheidet dic
Annahme cincer sotillschweigend Ubernommenen Austibungs-
pflicht aus.

b) Die weiterc Riige der Revision, dic Bcklagthc hiitte
dic ihr ilbertragenen Rechte nach der plotzlichen Kiindi-
gung des "Ligenzvertrages! zuriickgeben miissen, damit der
Kldger seine Erfindungen anderweitig hdtte verweorten kon-~
nen, die Bekxlagte hidtte deren Auswertung nicht vereitcln
diirfen, weil sic gich an den Patentcen schadlos halten
wollte, verkennt, daB dic Beklagte dic Schutzrechte noch
Bereicherungsgrundsidtzen nur Zug -~ unm ~ Zug gegen Eroctal-
tung ihrer Aufwendungen fiir deren Erwerb und Aufrcchicr-
haltung an den Kliégexr zu iibertragen brauchte. Da der Klii-



ger jedwede Erstatbtung der der Beklagten cntstandencn
Unkosten ablehnte, somit zu der ihm obliegenden Leigtung
nicht bereit war, gerict dic Beklagte durch die verzdger-
te Ubertragung der Patente nicht in Verzug (vgl. RGZ 426,
280, 285; BGH NJW 1963, 1149).

Im librigen wird-die Begrlindung, diec das Berufungsge-
richt fiir dic Abweciscung dec Zahlungsantrages gegceben hat,
von der Revision nicht angegriffon. Die cingchenden und
sorgfdltigen Erwdgungen, dic das Berufungsgericht hicrzu
ongestellt hat, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

D.
Dic Revision war daher zuriickzuwcisen.

Dic Entscheidung Uber die Kosten des Revigionsvoei-
fahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Spreng ClaBen Schneider

Ballhaus Bruchhauaen:
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