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Regeste
Obligationenrecht (allgemein)

Erwagungen

E.1l

Die Klé&gerin begrindet ihren Antrag, es sel auf die Berufung nicht einzutreten, damit, dass
die Beklagte in der Berufungsschrift die Rligen der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde
weitgehend tbernehme und sie statt unter die betreffenden Artikel der ZPO/ZH unter jene
des OG subsumiere. Dieses Vorgehen komme nach BGE 116 11 292 einer unzul 8ssigen
Umgehung des Verbots gleich, zwei Rechtsmittel in einer einzigen Eingabe zu verbinden.
In der Tat lauten nicht nur die beiden von der Klagerin erwdhnten Rechtsschriften im
Wesentlichen gleich, sondern auch die gegen das Urteil der Vorinstanz eingereichte
staatsrechtliche Beschwerde. Das Bundesgericht hat jedoch die von der Klagerin angefuhrte
Rechtsprechung in BGE 116 11 745 prazisiert und festgehalten, dass bei wesentlich gleich
lautender Begriindung verschiedener konnexer Rechtsmittel jede Rechtsschrift daraufhin zu
prufen ist, ob darin Rigen vorgetragen werden, die im Rahmen des entsprechenden
Rechtsmittels zuléssig sind und den jeweiligen Begriindungsanforderungen gentigen.
Zufolge der Verflechtung nicht offenkundig aufscheinende und nicht eindeutig zugeordnete
Vorbringen werden jedoch Ubergangen ( BGE 116 |11 745 E. 2b). Der Kl&gerin ist jedoch
insoweit beizupflichten, als die Beklagte auf weite Strecken ihrer Berufung unzulassige
RUgen erhebt oder die Begriindungsanforderungen nach Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG missachtet.
Danach ist in der Berufungsschrift anzugeben, welche Bundesrechtssétze der angefochtene
Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstosst. Zwar ist eine ausdrtickliche
Nennung bestimmter Gesetzesartikel nicht erforderlich, falls aus den Vorbringen
hervorgeht, gegen welche Regeln des Bundesrechts die Vorinstanz verstossen haben soll.
Unerlasslich ist aber, dass auf die Begriindung des angefochtenen Urtells eingegangen und
im Einzelnen dargetan wird, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegen soll ( BGE 121
[11 397 E. 2a S. 400; 12011 97 E. 2b S. 97, je mit Hinweisen). Die Berufung ist sodann in
vermogensrechtlichen Zivilstreitigkeiten der Ruge falscher Anwendung auslandischen
Rechts verschlossen ( Art. 43a Abs. 2 OG ). Soweit die Beklagte diese Schranken
missachtet und sich in allgemeiner Kritik am angefochtenen Urteil ergeht, die Verletzung
kantonalen Prozessrechts, auslandischen Rechts oder des Willkurverbots durch die
Vorinstanz geltend macht oder deren tatsachliche Feststellungen kritisiert, ist auf die
Berufung nicht einzutreten. Das gilt auch, soweit sie Versehensriigen im Sinne von Art. 63
Abs. 2 OG erhebt, denn diese laufen durchwegs auf unzul&ssige Kritik an der
Beweiswurdigung der Vorinstanz hinaus ( Art. 55 Abs. 1 1it. d OG ; BGE 11511 484 E. 2a).

E.21



Die Beklagte macht mit im Wesentlichen gleicher Begriindung wie bereits zweimal vor
Kassationsgericht geltend, es bleibe offen, ob geméss Dispositiv-Ziffer 1 allein die Beklagte
oder auch Rechtsanwalt C. , dieser hinsichtlich einer allfélligen Zeugenaussage,
verpflichtet werde. Dispositiv-Ziffer 1 sei daher unklar und verletze Bundesrecht. Mit
Bezug auf die Verpflichtung der Beklagten, Rechtsanwalt C. zu einer
Zeugenaussage vor Finanzgericht Dusseldorf zu veranlassen, bleibe unklar, was mit dem
Ausdruck "veranlassen" genau gemeint sei. Die Beklagte habe keine M églichkeit,

C. tatséchlich zu einer Zeugenaussage zu bewegen. Sie kdnne dies hdchstens
versuchen. Es stelle sich auch die Frage, was zu geschehen habe, wenn sich C.

weigere, auszusagen oder wenn er zwar aussage, das Gericht und/oder die Klagerin die
Angaben fir zu wenig umfassend erachte. Dieselben Bedenken sind laut der Berufung auch
hinsichtlich der in Dispositiv-Ziffer 2 statuierten Verpflichtung zu umfassender schriftlicher
sowie durch Vorlage von Urkunden zu erteilender Auskunft angebracht. Ziffern 1 und 2 der
Rechtsbegehren sind nach Auffassung der Beklagten in ihrer Gesamtheit unklar,
entsprechen nicht den bundesrechtlichen Substanziierungsanforderungen und sind daher
nicht justiziabel, weshalb die Vorinstanz materielles Bundesrecht verletzte, indem sie
dennoch darauf eintrat und sie (teilweise) schiitzte.

E.22

Bei Vertragsverhaltnissen folgt aus Bundesrecht, welche Anforderungen an die
Formulierung des Klagebegehrens gestellt werden durfen, um es materiell beurteillen zu
kénnen (BGE 116 11 215 E. 4 S. 219; Messmer/Imboden, Die eidgendssischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, S. 116). Das Rechtsbegehren mussin der Regel so bestimmt sein, dass es bei
Gutheissung der Klage zum vollstreckbaren Urteil erhoben werden kann (V ogel/Sptihler,
Grundriss des Zivprozessrechts, 7. Aufl., S. 188, N. 5a).

E.23

Rechtsbegehren der Kl&gerin und Dispositiv des angefochtenen Urteils sind hinreichend
bestimmt und klar. Der verwendete Ausdruck "veranlassen” bringt klar zum Ausdruck, dass
von der Beklagten nicht mehr, aber immerhin verlangt wird, alles zu unternehmen, um eine

Zeugenaussage von C. bzw. die Vorlegung von Urkunden und / oder die Erteilung
von Auskiinften durch diesen zu erwirken. Damit ist klargestellt, dass die Beklagte nicht
gehaltenist, C. zu Aussagen zu zwingen. Die Beklagte muss C.

lediglich zur Zeugenaussage auffordern, ihn hierzu von Geschéaftsgeheimnissen entbinden
und ihm die erforderlichen Unterlagen zur Verfligung stellen. Der Einwand der Beklagten,
C. sei nicht mehr Verwaltungsrat, hat auf die sich aus dem Urteilsdispositiv
ergebenden Pflichten der Beklagten keinen Einfluss. Was den Gegenstand der verlangten
Auskinfte anbelangt, ist das kantonale Urteil ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Kl&gerin
benttigt Beweismittel in einem Steuerverfahren, das hangig ist. Eine genaue Bezeichnung
der bereitzustellenden Unterlagen und abzugebenden Auskinfte ist deshalb weder méglich
noch zumutbar. Im Ubrigen entspricht die Formulierung der Rechtsbegehren und des
Urteil sdispositivs gangiger Praxis in Rechtshilfeverfahren und bel Editionsbefehlen. Ein
Verstoss gegen Bundesrecht liegt nicht vor.

E.31

Die Beklagte bringt vor, die Parteien hétten ihre Vereinbarung tGibereinstimmend in dem
Sinne verstanden, dass der Beklagten nicht zumutbar war, mehr a's die eidesstattliche
Erklarung zuhanden der deutschen Steuerbehtrden zu leisten. Sie macht eine Verletzung



von Art. 8 ZGB und der Dispositionsmaxime geltend.

E.3.2

Auf die Ruge der Verletzung der Dispositionsmaxime kann von vornherein nicht
eingetreten werden, well sie ausschliesslich vom kantonalen Prozessrecht geregelt wird.

E.33

Die Beweidlast fur Bestand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis
abweichenden subjektiven Vertragswillens tragt jene Partei, welche aus diesem Willen zu
ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet ( BGE 121 111 118 E. 4b S. 123, mit Hinweisen).

E.34

Die Vorinstanz vertritt gestitzt auf die normative Auslegung der Vereinbarung die
Auffassung, die Beklagte sei verpflichtet, der Klagerin weitere Hilfeleistungenim
Verfahren vor den Steuerbehtrden zu erbringen. Sie fiihrte deshalb ein Beweisverfahren
durch und eréffnete der Beklagten die Moglichkeit, durch den positiven Nachweis eines auf
das Gegenteil gerichteten tatsachlichen Parteiwillens das Resultat der normativen

V ertragsausl egung umzustossen. Eine Verletzung von Art. 8 ZGB liegt deshalb nicht vor.

E.35

Was die beklagtischen Vorbringen gegen die Vertragsauslegung der Vorinstanz anbelangt,
so handelt es sich weitgehend um Ruigen, die im Berufungsverfahren nicht zulassig sind
(vgl. E. 1 hievor). Namentlich kritisiert die Beklagte weitgehend die Beweiswirdigung und
die Anwendung kantonalen Rechts durch die Vorinstanz. Im Ubrigen entsprechen die
Rugen den Begruindungsanforderungen im Berufungsverfahren nicht ( Art. 55 Abs. 1lit. ¢
OG ). Das gilt insbesondere fir die weitschweifigen Vorbringen unter dem Titel
"objektivierte Vertragsauslegung”. Die Beklagte erweitert den Sachverhalt nach Belieben
und tbt Kritik am angefochtenen Urteil, als ob dem Bundesgericht im Berufungsverfahren
auch freie Tatsachenprifung zukame. Es gentigt, in diesem Zusammenhang darauf
hinzuweisen, dass die Vorinstanz - insoweit untberprifbar ( Art. 43aAbs. 20G) -
festgestellt hat, C. koénne im deutschen V erfahren unbeschadet die Auskunft
verweigern, wo sein Anwaltsgeheimnis tangiert ware. Was die von der Beklagten
beanstandete Passage im angefochtenen Urteil anbelangt, mit der zugesicherten
Unterstiitzung habe die Beklagte auf ihr Geheimhaltungsrecht verzichtet, so dass sich

C. als Verwaltungsrat mit Angaben zu den fraglichen Themen nicht des
wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 StGB strafbar machen wrde,
lasst die Beklagte ausser Acht, dass die Vorinstanz an anderer Stelle unangefochten
festgehalten hat, die problematischen Bereiche seien durch das Anwaltsgeheimnis
vollstandig abgedeckt. Der in der Berufung erhobenen Behauptung bundesrechtswidriger
normativer Auslegung durch die Vorinstanz fehlt jegliche prozesskonforme Begriindung.

E. 4

Weiter bringt die Beklagte vor, die Klagerin habe sich durch Erhebung der Klage
rechtsmissbrauchlich verhalten. Diese Vorbringen erschopfen sich erneut in unzul&ssiger
Kritk an den tatsachlichen Feststellungen der Vorinstanz, weshalb darauf nicht einzutreten
ist.

E.5.1

Die Beklagte macht weiter geltend, die Forderung der Kl&gerin sei bereits verjahrt.



E.5.2

Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Beklagte sich im zumutbaren Rahmen fir so lange
zu tatkraftiger Unterstiitzung im deutschen Steuerverfahren verpflichtet hat, als nicht
ausgeschl ossen werden kann, dass solche Hilfe den dort eingenommenen Standpunkt der
Klagerin mit Bezug auf die Lizenzgebihren zu stiitzen vermag. Die Vorinstanz gestand der
Kl&gerin sodann ein Rechtsschutzinteresse an der Erteilung der von ihr verlangten
Auskinfte zu, da das Finanzgericht Dusseldorf diese offensichtlich fir geeignet hielt, den
Standpunkt der Klagerin in jenem Verfahren zu untermauern und die Einfuhrung derartiger
Aussagen in das deutsche Verfahren offenbar noch moglich sei. Das bedeutet, dass die
Beklagte entgegen ihrer Auffassung weitere Hilfestellung nicht mit dem Hinwelis auf bereits
Geleistetes, die eidesstattliche Erkléarung C. s, verweigern kann. Vielmehr besteht
nach dem Vertrag, so lange das darin genannte V erfahren andauert, eine ruhende
Verpflichtung zu noch nicht genau umrissener Prozesshilfe, die von der Beklagten
verfahrensabhangig, soweit zweckdienlich, mehrfach konkretisiert und abgerufen, d.h.
"gekundigt" werden kann (Art. 130 Abs. 2 OR ; BGE 122 111 10 E. 5). Die geschuldeten
nach Inhalt und Anzahl noch unbestimmten Leistungen lassen sich am ehesten
Auftragsrecht zuordnen, eingebettet in einen Rahmenvertrag auf bestimmbare Dauer (des
Prozesses). Steht aber bei Abschluss des Vertrags noch nicht einmal fest, ob, wann und auf
welche Weise sich die grundsétzliche Leistungspflicht konkretisieren wird, sind
entsprechende Einzelforderungen bel Vertragsschluss noch nicht entstanden, weshalb deren
Falligkeit nicht eingetreten sein kann (Berti, Zurcher Kommentar, N 1 zu Art. 130 OR).
Der Fall ist von jenem zu unterscheiden, wo die Leistungspflicht inhaltlich von Anfang an
feststeht, deren Falligkeit aber allein dem Willensentschluss des Berechtigten
anheimgestellt ist (soin BGE 122 111 10, vgl. E. 6). Dagegen hat die Klagerin, wenn sie
eine Leistung abruft, darzutun, inwiefern diese geeignet ist, zum Erfolg im Steuerverfahren
beizutragen, wie die Vorinstanz zutreffend erwog. Dass die Kl&gerin mehr a's zehn Jahre
vor Klageeinleitung ihr Interesse an den geltend gemachten Anspriichen hétte erkennen
konnen, ist dem angefochtenen Urtell nicht zu entnehmen. Die Vorinstanz hat die

V erjahrungseinrede deshalb zu Recht abgewiesen.

E.6

Schliesslich riigt die Beklagte, die angedrohte Uberweisung an den Strafrichter nach Art.
292 SIGB sai unzuléssig. Darauf ist nicht einzutreten, weil die Androhung auf kantonalem
Recht beruht ( 8 306 ZPO /ZH). Inwiefern darin eine Verletzung der derogatorischen Kraft
des Bundesrechts liegen soll, wie die Beklagte behauptet, ist weder dargetan noch
ersichtlich. Die Beklagte begriindet ihre Rlge zur Hauptsache mit der mangelnden
Prézision der klagerischen Begehren. Sie wiederholt damit im Ergebnis die Vorwiirfe gegen
die materielle Zulassigkeit der beantragten Verpflichtungen, welche sich a's unberechtigt
erwiesen haben. Auch mit ihren weiteren VVorbringen zielt die Beklagte an der Sache
vorbei: Durch Uberweisung an den Strafrichter wird vorliegend ausschliesslich die
ausgebliebene Erflillung der aus dem Vertrag vom 9. August 1979 abgeleiteten
Verpflichtung der Beklagten sanktioniert. Die Frage, ob ein in der Schweiz ergangenes
Urteil wegen einer Zeugnisverweigerung C. sin Deutschland Uberhaupt
vollstreckbar wére, stellt sich nicht. Schliesslich geht der Hinweis der Beklagten darauf,
dass die Schweizer Behorden in fiskalischen Angelegenheiten grundsétzlich keine
Rechtshilfe gewahren, wiederum fehl. Gerade deshalb war die Klagerin darauf angewiesen,
die notwendige Unterstiitzung in ihrem Steuerrechtsstreit in Deutschland auf



obligatorischem Wege von der Beklagten zu erlangen, wofUr diese offenbar auch
Verstandnis gezeigt und diese soweit zumutbar zugesichert hat.

E.71

Mit ihrer Anschlussberufung rgt die Klagerin, die Vorinstanz habe Rechtsbegehren 1.1,
1.2, 4.1 und 4.2 infolge einer falschen Auslegung des Begriffs der Zumutbarkeit
abgewiesen. Sie habe missachtet, dass C. A. lediglich in einer ersten
Phase, d.h bis zum Abschluss des Lizenzvertrages mit der Beklagten, anwaltlich beraten
habe. In einer zweiten Phase sei C. jedoch als einziger Verwaltungsrat der
Beklagten in Vertragsverhandlungen mit A. getreten. Spétestens als Uber die
Ubertragung der Erfinderrechte verhandelt worden sei, habe C. nicht mehr as
Anwalt von A. handeln konnen. Beziiglich der Einzelheiten der Ubertragung der
Erfinderrechte sei eine alfallige Verletzung des Anwaltsgeheimnisses daher
ausgeschlossen. Die Situation hinsichtlich Rechtsbegehren 1.2 sal folglich gleich wie bei
den folgenden, was die Vorinstanz bei der Auslegung des Begriffs "zumutbar"
bundesrechtswidrig verkannt habe. Hinsichtlich Rechtsbegehren 1.1 sei mit Blick auf die
Zumutbarkeit einer Offenlegung danach zu unterscheiden, ob C. die betreffenden
Informationen vor Eintritt in die Vertragsverhandlungen mit A. oder danach
erhalten hatte. Diese Abgrenzung konne allein C. selbst vornehmen. Die
ganzliche Abweisung von Rechtsbgehren 1.1 verletze somit ebenfalls Bundesrecht.

E.7.2

Die Rugen sind unbegriindet. Einziges Thema des Rechtsbegehrens 1.1 ist die Frage nach
der Person des Erfinders der patentierten Technik. Fest steht, dass C. far

A. bereits bei den ersten Lizenzvertragen anwaltlich tétig war. Wer die Technik
erfunden hat, konnte damal's nicht verborgen bleiben. Die Vorinstanz hat somit zu Recht
angenommen, dieses Thema unterliege dem Anwaltsgeheimnis. Ebenso betreffen sémtliche
in Rechtsbegehren 1.2 aufgefitihrten Bereiche, in welchen die Beklagte C. zur
Auskunft veranlassen sollte, die Person von A. und das Thema der Rechte aus der
Erfindung. Da das Anwaltsgeheimnis, dessen Wahrung durch C. bei der
Einflhrung des Begriffs der Zumutbarkeit in den Vergleich fir beide Parteien erkennbar im
Vordergrund stand, das Mandat als nachwirkende Treuepflicht Gberdauert (Walter,
Unsorgféltige Flhrung eines Anwaltsmandats, in: Munch/Geiser, Schaden - Haftung -
Versicherung, Rz. 16.48), hat die Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie die

Themenkreise, welche die Person von A. betrafen, von der Offenlegung generell
ausnahm. Die Anschlussberufung ist deshalb unbegriindet.
E.8

Berufung und Anschlussberufung sind abzuweisen, wobel auf die Berufung weitgehend
nicht eingetreten werden kann. Dass die Weitschweifigkeit der Berufung unnétigen
Mehraufwand verursachte, ist beim Kostenentscheid angemessen zu berticksichtigen (Art.
156 Abs. 3 und 6 und Art. 159 Abs. 5 OG).
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