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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

wegen Umschreibung des Gebrauchsmusters 297 14 848

hier: Umschreibungsantrag
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hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 2. September 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die

Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschlu® der
Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 23. April 2001 wird zurlickgewiesen.

Grinde

Der Antragsgegner ist zusammen mit Herrn M...als Mitinhaber des
Gebrauchsmuster 297 14 848 in das Register  eingetragen. Am
21. November 2000 hat er dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Erklarung
vom 13. November 2000 vorgelegt, worin er die Ubertragung des Gebrauchs-
musters auf die Antragstellerin beantragte. Weiter heil’t es in der Erklarung, die
Antragstellerin nehme die Ubertragung an. Die Erklarung tragt die Unterschrift des
Antragsgegners und den Stempel der Antragstellerin mit einer Unterschrift. Mit
Verfligung vom 3. Januar 2001 forderte das Deutsche Patent- und Markenamt den
Antragsgegner dazu auf, eine Erklarung des miteingetragenen Herrn ...

M... Uber die Ubertragung des Gebrauchsmusters auf den Antragsgegner einzu-
reichen und die Umschreibungsgebuhr von - damals - 70,- Deutschen Mark zu
zahlen. Mit Schreiben vom 15. Januar 2001 teilte der Antragsgegner dem Deut-
schen Patent- und Markenamt mit, dald er am 1. April 1999 mit Herrn M... den
Ubergang von dessen halftigem Anteil an dem eingetragenen Gebrauchsmuster
auf sich vereinbart habe. Wortlich heil3t es weiter in dem Schreiben: "Was die bei-

den Antrage der Rechtslbertragung an Dritte betrifft, bitte ich Sie, sie ruhen zu



lassen. Wenn weiterer Handlungsbedarf von meiner Seite besteht werde ich es

Sie wissen lassen."

Mit Schreiben vom 29. Marz 2001 bat die Antragstellerin um Umsetzung der Um-
schreibung des Gebrauchsmusters auf sich. Zum Nachweis des Rechtslibergangs
reichte sie eine mit "Lizenzvertrag" Uberschriebene Vereinbarung zwischen der
Antragstellerin und dem Antragsgegner vom 7. November 2000 und eine eides-
stattliche Versicherung von Herrn M... vom 27. Marz 2001 zu den

Akten. Zu dem Inhalt beider Urkunden wird Bezug genommen auf die Akten.

Mit Verfugung vom 11. April 2001 forderte das Deutsche Patent- und Markenamt
den Antragsgegner dazu auf, sein Einverstandnis mit dem Umschreibungsantrag
der Antragstellerin zu erklaren. Darauf hat sich der Antragsgegner verschwiegen.

Die Umschreibungsgebuhr wurde von der Antragstellerin gezahlt.

Mit Beschluld vom 23. April 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen
Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag der Antragstellerin zurtickge-
wiesen mit der Begrindung, dal® der Rechtsuibergang auf die Antragstellerin nicht
zweifelsfrei nachgewiesen sei, insbesondere sei der rechtliche Erklarungsgehalt
des "Lizenzvertrages" vom 7. November 2000 widerspruchlich und daher unklar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie meint, der recht-
liche Erklarungsgehalt der Vereinbarungen vom 7. November 2001 lasse sich im
Wege der Auslegung sicher klaren. Die Bezeichnung rechtlicher Vereinbarungen,
wie zB die Uberschrift oder die Bezeichnungen der Parteien, seien haufig willkiir-
lich, und es musse regelmaRig darauf abgestellt werden, welchen Sinn und Zweck
die Vereinbarung verfolge. Die Vereinbarungen vom 7. November 2000 seien er-
kennbar und eindeutig auf die Ubertragung von Rechten auf die Antragstellerin
gegen eine Umsatzbeteiligung an den in Zukunft erzielten Umsatzen fur den An-
tragsgegner gerichtet. Die §§ 1 und 2 der Vereinbarung regelten den Rechtslber-
gang auf die Antragstellerin und seien in ihrem Bestand unabhangig von den ubri-

gen Regelungen.



Die Erklarungen der Antragsgegnerin aus dem Verfahren vor dem Patentamt, wo-
nach er das Verfahren zur Ubertragung der Rechte an Dritte ruhen lassen wolle,
seien bedeutungslos, weil sie weder einen Widerruf noch eine sonst verfahrens-

rechtlich relevante Aussage darstellten.

Der Antragsgegner hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom
10. August 2001 mitgeteilt, er gehe auch davon aus, dal® er unter gewissen Vor-
aussetzungen verpflichtet sei, den Ubertragungsakt zu vollziehen. Zum gegenwar-
tigen Zeitpunkt mache er jedoch von seinem Ruckbehaltungsrecht Gebrauch. Der
Grund dafur sei ein unhaltbarer Gesellschafterbeschlul® der Gesellschafter F...,
der die Belange des Antragsgegners als Gesellschafter der LTD berlhre. Mit
Schriftsatz vom 8. Oktober 2001 teilte der Antragsgegner mit, dal3 er in dem an-
hangigen Beschwerdeverfahren von Rechtsanwalt G... aus M...

vertreten werde. In der Sache sei inzwischen ein Gerichtsverfahren vor dem
Landgericht Manchen | anhangig, und bis zur Entscheidung in dem dortigen Ver-

fahren mache er in dem hiesigen von seinem Ruckbehaltungsrecht Gebrauch.

Beide verfahrensbeteiligte haben keine Antrage gestellt.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil
die Antragstellerin den gem § 8 Abs 4 Satz 1 GebrMG notwendigen Nachweis flur
den Rechtslbergang nicht gefuhrt hat.

Zwar hat die Antragstellerin mit der eidesstattlichen Versicherung von Herrn

M... vom 27. Marz 2001 inzwischen urkundlich nachgewiesen, dass

der Antragsgegner zur alleinigen Verfugung tber das Gebrauchsmuster berechtigt
ist, obwohl er im Register nur als Mitinhaber des Gebrauchsmusters eingetragen

ist. Dagegen reichen die im Ubrigen bei der Akte befindlichen Unterlagen nicht



aus, um den notwendigen Nachweis fir den Rechtsiibergang vom Antragsgegner
auf die Antragstellerin zu fuhren. Insbesondere sind die in den vom Patentamt als
Verwaltungsvorschriften erlassenen "Richtlinien fur die Umschreibung von Schutz-
rechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmuster-
rolle, dem Markenregister, dem Musterregister und der Topographierolle" (Um-
schreibungsrichtlinien) vom 28. Oktober 1996 (BIfPMZ 1996, 426) genannten und

in der Regel ausreichenden Voraussetzungen nicht erfullt.

1. Die Erklarungen der Verfahrensbeteiligten vom 13. November 2000 erfull-
ten die Anforderungen an einen gemeinsamen Umschreibungsantrag iSv
Ziffer 1.1.1.1 der Umschreibungsrichtlinien. Zwar wird in diesen Erklarungen
statt des Ausdrucks "Umschreibung” der Ausdruck "Ubertragung" verwandt.
Die Eingabe ist im Ubrigen aber eindeutig als ein Antrag an das Deutsche
Patent- und Markenamt formuliert, das keine Ubertragung eines
Gebrauchsmusters leisten kann, sondern nur dessen Umschreibung. Das
Einverstandnis des Antragsgegners mit der Umschreibung auf die Antrag-
stellerin, das in diesem Umschreibungsantrag zum Ausdruck kam, wurde
jedoch durch spatere aktenkundige Erklarungen des Antragsgegners und
durch den Umstand wieder in Frage gestellt, dal3 er die Umschreibungsge-
bahr trotz entsprechender Aufforderung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt nicht gezahlt hat. Der Antragsgegner hat im weiteren Verlauf
des Verfahrens um das Ruhen des Umschreibungsverfahrens gebeten. Der
Umschreibungsantrag gehort wie die Anmeldung und der Loschungsantrag
zu den verfahrensbestimmenden Erklarungen, die der Antragsteller bis zu
deren Umsetzung wieder zuricknehmen kann. Mit seiner Erklarung vom
13. November 2000 hat sich der Antragsgegner dieses Beschwerdeverfah-
rens daher nicht in unwiderruflicher Weise verfahrensrechtlich festgelegt.
Es trifft zu, dald er seinen Antrag nicht zurickgenommen hat. Er hat jedoch
den verfahrensrechtlich eindeutigen Begriff des "Ruhenlassens" benutzt,
der bedeutet, dal} ein einmal eingeleitetes Verfahren nicht weiter betrieben

wird. Er hat auRerdem nach dem 13. November 2000 wiederholt sowohl



gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch gegenuber
dem Bundespatentgericht erklart, da® er mit einer Umschreibung des
Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin zum gegenwartigen Zeitpunkt
nicht einverstanden sei. Unabhangig davon, dass es der Antragsgegnerin
freistand, das einmal eingeleitete Umschreibungsverfahren nunmehr ihrer-
seits weiter zu betreiben, hat der Antragsgegner auf diese Weise eindeutig
zum Ausdruck gebracht, dal® er gegenwartig mit einer Umschreibung des
Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin nicht mehr einverstanden ist.
Ohne ein solches auch im Zeitpunkt der Umschreibung noch anhaltendes
Einverstandnis des eingetragenen Rechtsinhabers mit der Umschreibung

ist die Umschreibung unzulassig.

Auch der Umstand, dald der Antrag vom 13. November 2000 nicht nur die
Erklarungen des Antragsgegners, sondern auch eine damit Ubereinstim-
mende Erklarung der Antragsstellerin enthalt, hat keine unwiderrufliche
Bindung des Antragsgegners an seine damalige Erklarung zur Folge. Denn
es handelt sich nicht um einen rechtsgeschaftlichen Vertrag, insbesondere
stellen die korrespondierenden Erklarungen vom 13. November 2000 kein
Verfugungsgeschaft dar, mit dem der Antragsgegner dieses Beschwerde-
verfahrens das Gebrauchsmuster auf die Antragstellerin Ubertragen hatte.
Es handelt sich vielmehr um gleichzeitig abgegebene verfahrensbestim-
mende Erklarungen, die inhaltlich mit einander Ubereinstimmen. Diese
Rechtsnatur ermdglicht den Widerruf dieser Erklarungen bis zur Umsetzung

der Umschreibung.

Die schriftliche Vereinbarung, die die Verfahrensbeteiligten am 7. Novem-
ber 2000 unterzeichneten, ist keine "sonstige Unterlage" iSv Ziffer 1.1.2 der
Umschreibungsrichtlinien, aus denen sich die rechtsgeschéftliche Ubertra-
gung des Gebrauchsmusters ergabe. Zwar enthalt § 1 dieser Vereinbarung
Erklarungen, die ihrem Wortlaut nach auf die rechtsgeschaftliche Ubertra-

gung des Gebrauchsmusters durch den Antragsgegner auf die Antragstelle-



rin angelegt sind. Weiter sieht § 2 der Vereinbarungen die rechtsgeschaftli-
che Verpflichtung des Antragsgegners vor, alle Erklarungen abzugeben, die
im Geschaftsverkehr erforderlich gewesen waren, damit die Antragstellerin
das Gebrauchsmuster in vollem Umfang hatte nutzen kénnen. Diese Erkla-
rungen stehen aber in einem deutlichen Gegensatz zu der Gestaltung der

Vereinbarungen im ubrigen als Lizenzvertrag.

Es mag sein, dal3 die Verfahrensbeteiligten mit den Vereinbarungen vom
7. November 2000 in der Sache keinen Lizenzvertrag, sondern eine Ver-
einbarung wollten, mit der das Gebrauchsmuster auf die Antragstellerin
Ubertragen und diese dazu verpflichtet wurde, als Kaufpreis im Rahmen ei-
nes befristeten Dauerschuldverhaltnisses umsatzabhangige, regelmallige
Zahlungen an den Antragsgegner zu leisten. Ob die Vereinbarungen - letzt-
lich - in sich schlussige und damit rechtsverbindliche rechtsgeschaftliche
Erklarungen enthalten, 1aRt sich jedoch nicht im registerrechtlichen Um-
schreibungsverfahren klaren. Bei ihnen handelt es sich um rechtsgeschaft-
liche Erklarungen, die die Verfahrensbeteiligten untereinander und ohne je-
den Bezug zum Patentamt abgegeben haben und die die Antragstellerin
jetzt zum Nachweis des Rechtsiibergangs vorgelegt hat. Uber die Beweis-
kraft solcher Nachweise entscheidet das Patentamt in freier Beweiswurdi-
gung, wobei dem Wesen des Umschreibungsverfahrens als registerrechtli-
chem Verfahren Rechnung zu tragen ist. Insbesondere ist dabei zu beach-
ten, dal® die mit der Prufung von Umschreibungsantragen befal3ten Beam-
ten weder richterliche Unabhangigkeit haben noch die Befahigung zum
Richteramt besitzen mussen. Daher ist der Rahmen der rechtlichen Nach-
priufung nicht allzuweit zu ziehen, sondern schwierige Tat- und Rechtsfra-
gen sind der Klarung durch die ordentliche Gerichte im Rahmen einer Klage
auf die streitige Umschreibungsbewilligung zu tUberlassen (vgl BGH BIfPMZ
1969, 60, 63 - Marpin). Die abschlieRende Auslegung der Vereinbarungen

vom 7. November 2000 ist eine schwierige Rechtsfrage in diesem Sinne.



Der Ausdruck "Lizenzvertrag" ist im Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes ein bekannter Fachausdruck mit dem ein Vertrag mit ganz be-
stimmten Eigenschaften bezeichnet wird. Die Moglichkeit eines Lizenzver-
trages ist in § 22 Abs 2 und 3 GebrMG ausdricklich vorgesehen. Eine Li-
zenz ist die entgeltliche (oder unentgeltliche), durch den Schutzrechtsinha-
ber (Lizenzgeber) einem Dritten (Lizenznehmer) eingeraumte Benutzungs-
befugnis (vgl Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2001, § 22 Rdn 27). Es gehort
zum Wesen des Lizenzvertrages, dal®d der Lizenzgeber Inhaber des
Gebrauchsmusters bleibt, fir dessen Nutzung der Lizenznehmer die Li-
zenzgebuhr bezahlt. Die Vereinbarungen vom 7. November 2000 enthalten
eine Vielzahl von Komponenten, die darauf hinweisen, dal die Verfahrens-
beteiligten einen Lizenzvertrag in diesem Sinne abschlieen wollten. Die
Vereinbarungen sind mit "Lizenzvertrag" Uberschrieben, die Verfahrensbe-
teiligten werden durchgehend als "Lizenznehmer" und "Lizenzgeber" be-
zeichnet. Nach § 3 der Vereinbarungen verpflichtet sich die Antragstellerin,
dem Antragsgegner produktionsabhangige - und nicht, wie die Antragstelle-
rin meint gewinn- bzw. umsatzabhangige - "Lizenzgebuhren" iHv 1,50
Deutsche Mark pro hergestellten Aromizer zu zahlen. §§ 4 und 5 regeln die
Rechte und Pflichten der Verfahrensbeteiligten bei der Rechnungslegung
uber die konkreten Zahlungspflichten der Antragstellerin. Jeder dieser As-
pekte spricht daftr, dal® der Antragsgegner nach dem Willen der
Verfahrensbeteiligten Inhaber des Gebrauchsmusters bleiben sollte. Das
gilt umsomehr, als nicht erkennbar ist, aus welchem Grund die Verfahrens-
beteiligten nicht den ebenfalls allgemein bekannten Begriff vom Kaufvertrag
verwandt haben, wenn sie, wie die Antragstellerin behauptet, in der Sache
einen Kaufvertrag schlieBen wollten. Vor diesem Hintergrund erlaubt der
"Lizenzvertrag" vom 7. November 2000 bei einer ersten Prufung nur die
Feststellung, dal® die darin enthaltenen Vereinbarungen - fur sich genom-
men - widersprichlich sind. Deswegen kdnnen sie im Umschreibungsver-

fahren kein Beweis fiir den rechtsgeschéaftlichen Ubergang des Gebrauchs-



musters auf die Antragstellerin iSd iSv Ziffer 1.1.2 der Umschreibungsricht-

linien sein.

3. Kosten werden nicht auferlegt (§ 18 Abs 2 GebrMG nF iVm § 80 Abs 1
PatG).

Goebel Friehe-Wich Werner
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