BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 85/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 27 327.7

BPatG 152
08.05



(hier: Umschreibungsantrag)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Marke 399 27 327.7 ,Viroactiv® wurde am 5. August 1999 fir die V...
GmbH in das Register eingetragen. Gegenwartig ist die Marke fur die

weitere Verfahrensbeteiligte im Register eingetragen.

Im Juni 2002 unterzeichneten der Antragsteller, handelnd als U... Unterneh-
mensberatung, und die frlhere Markeninhaberin, die V... GmbH,
eine mit ,Darlehensvertrag” Gberschriebene Vereinbarung. Gem. § 1 dieses ,Dar-
lehensvertrages” sollte der Antragsteller der friheren Markeninhaberin ein
.Hochstbetragsdarlehen® von €... gewahren, ,rlckzahlbar spatestens zum
13. August 2002“. Gem. 8§ 3 des ,Darlehensvertrages* Ubertrug die frihere Mar-
keninhaberin ,sicherungshalber samtliche Rechte an dem von ihr entwickelten
Produkt Viroactiv an U... durch eigenstandigen Vertrag mit aufschiebender
Bedingung u. a. des unterlassenen Rechtserwerbs durch T...,
U.S.A.". 84 des Darlehensvertrages regelte das Verfahren fiir die Rickzahlung

des Darlehens. In 8 5 heif3t es u. a.:



.S0llte V... -aus welchen Grinden auch immer, ob von ihr zu
vertreten oder nicht- die RuUckzahlung der ...Euro nach
MalRgabe von § 4 bis spatestens zum 13.08.2002 unterlassen, so
ist U... unwiderruflich berechtigt, samtliche Rechte am Produkt
Viroactiv selbstandig auf eigene Rechnung und Gefahr fir sich zu
verwerten. Mit dem Bedingungseintritt ist sie dann unbeschrankte
Vollrechtsinhaberin. ...*

Auf den vollstandigen Text des ,Darlehensvertrages” vom Juni 2002, wie ihn der
Antragsteller mit Schriftsatz vom 17. August 2005 (Amtsakte Blatt 13 ff.) und die
weitere Verfahrensbeteiligte mit Schriftsatz vom 24. September 2008 (Gerichts-

akte Blatt 69 ff.) zu den Akten gereicht haben, wird Bezug genommen.

Mit Beschluss vom 30. August 2002 erdffnete das Amtsgericht Wiesbaden das
Insolvenzverfahren tUber das Vermogen der friheren Markeninhaberin und Uber-
trug die Verfugung Uber das Gesellschaftsvermégen dem Insolvenzverwalter
Rechtsanwalt Dr. B.... Die Beschrankung der Verfugungsmacht der einge-
tragenen (friheren) Markeninhaberin wurde mit Wirkung vom 25. Januar 2003 in
das Markenregister eingetragen.

Mit Schriftsatz vom 17. August 2005 beantragte der Antragsteller die Umschrei-
bung der Marke ,Viroactiv auf sich. Zur Begrindung berief er sich auf den
.Darlehensvertrag“ vom Juni 2002 und vertrat die Auffassung, die Rechte an der
Marke seien zunachst gem. 8§ 3 sicherungshalber auf ihn Gbergegangen und dann
endgultig nach 85 des ,Darlehensvertrages”, weil die frihere Markeninhaberin
das Darlehen zuerst in Anspruch genommen und dann nicht rechtzeitig zu-
rickgezahlt habe. Als Nachweis fur diese beiden zuletzt genannten Tatsachen
berief sich der Antragsteller auf ein Schreiben von Herrn Dr. H... vom
6. Februar 2003 an die Industrie- und Handelskammer (IHK) Wiesbaden (Blatt 17
der Amtsakte) sowie auf die Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... vom

23. April 2003 an das Amtsgericht- Insolvenzgericht Wiesbaden (Blatt 31 der



Amtsakte) und vom 6. Juli 2006 an Herrn Patentanwalt Dr. W... (Blatt 57 der
Amtsakte).

Mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 beantragte die weitere Verfahrensbeteiligte
die Umschreibung der verfahrensgegenstandlichen Marke auf sich. Zur Begrin-
dung trug sie vor, dass der Insolvenzverwalter Uber das Vermdgen der (dama-
ligen) Markeninhaberin die Marke auf Herrn Dr. H... und dieser die Marke dann
auf die weitere Verfahrensbeteiligte Ubertragen habe. Dazu legte die weitere Ver-

fahrensbeteiligte dem Patentamt u. a. folgende Unterlagen vor:

(@) Kopie eines Vertrages vom 12. Mai 2005 uber den Verkauf
der Marken ,Viroactiv‘ und ,V..." durch den Insolvenzverwalter
Uber das Vermoégen der Markeninhaberin an Herrn Dr. H...,

und

(b) Vertrag vom 10. April 2006 tber die Ubertragung beider Mar-
ken von der damaligen Markeninhaberin auf Herrn Dr. H... mit
Zustimmung der Markeninhaberin zur Umschreibung beider Mar-

ken auf den Kaufer.

Mit Beschluss vom 11. September 2006 hat die Markenabteilung 3.1 des Deut-
schen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag des Antragstellers
zuriickgewiesen mit der Begrindung, dass der Antragsteller den Ubergang der
Marke ,Viroactiv* auf ihn nicht im Sinne von 8§ 27 Abs. 3 MarkenG ,nachgewiesen®
habe. Als entscheidend hat die Markenabteilung angesehen, dass der Insolvenz-
verwalter Uber das Vermogen der (damaligen) Markeninhaberin, Rechtsanwalt
Dr.B..., im Zeitpunkt der patentamtlichen Entscheidung die beschwerde-
gegenstandliche Marke bereits mit Vertrag vom 12. Oktober 2005 an Herrn
Dr. H... verkauft und am 30. Marz 2006 seine Zustimmung zur Umschreibung

der Marke auf Herrn Dr. H... erklart hatte. Diese Vorgehensweise hat die



Markenabteilung als stillschweigenden Widerspruch des Insolvenzverwalters ge-
gen den Umschreibungsantrag des Antragstellers eingeordnet und daraus den
Schlul3 gezogen, dal3 die Voraussetzungen des 8 27 Abs. 3 MarkenG nicht erfullt
seien. Aus diesen Griinden kame es auf den von dem Antragsteller vorgelegten

.Darlehensvertrag“ vom Juni 2002 nicht mehr an.

Mit Verfigung vom 14. September 2005 und mit Wirkung vom 12. Oktober 2005
hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die beschwerde-
gegenstandliche Marke ,Viroactiv* dann auf die weitere Verfahrensbeteiligte um-

geschrieben.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag
weiter und beruft sich zur Begriindung auf seinen Vortrag im patentamtlichen

Verfahren. Sinngemal begehrt der Antragsteller,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 11. September 2006 aufzuheben und die
Umschreibung der Marke 399 27 372 ,Viroactiv* auf den Antrag-

steller im Markenregister anzuordnen.

Mit richterlicher Verfligung vom 25. August 2008, fur deren Inhalt auf Blatt 38 ff.
der Gerichtsakte Bezug genommen wird, hat der Senat die Verfahrensbeteiligten
auf seine Bedenken gegen die Begrundetheit der Beschwerde im Einzelnen hinge-

wiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird Bezug genommen auf
die Akten.



Die zulassige Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg, weil der Antrag-
steller den Ubergang der Rechte an der Marke ,Viroactiv* auf ihn nicht nach den
Vorgaben der 88 27 Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 Verordnung

Uber das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) nachgewiesen hat.

Gem. § 27 Abs. 3 MarkenG ist auf Antrag eines Beteiligten der Ubergang des
durch die Eintragung einer Marke begrindeten Rechts in das Register einzu-
tragen, wenn ein solcher Rechtsiibergang dem Patentamt ,nachgewiesen wird".
Nach standiger Rechtsprechung sind als ein solcher Nachweis die Bewilligung des
betroffenen Eingetragenen in ,beweisender Form“ und ein Antrag des Rechts-
nachfolgers ausreichend, aber auch erforderlich. Dem Wesen des Register-
verfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprufung nicht allzu weit
zu ziehen. Das gilt auch mit Ricksicht auf die Tatsache, dass die beim Patentamt
mit der Prifung von Umschreibungsantragen befassten Beamten weder rich-
terliche Unabh&ngigkeit besitzen noch die Befahigung zum Richteramt besitzen
missen (vgl. bereits BGH BIPMZ 1969, 60, 63 - Marpin). Daher wird - einerseits -
fur die Begrindung eines Umschreibungsantrages kein voller Nachweis im
zivilrechtlichen Sinne fiir die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Ubertragung der
Marke auf den Antragsteller verlangt, sondern es genugt die Vorlage der in § 28
Abs. 3 DPMAYV genannten Urkunden und Antrdge oder ein vergleichbarer Nach-
weis ,auf sonstige Weise" gem. 8§ 28 Abs. 7 DPMAV. Andererseits kann das
Patentamt dann, wenn sich begriindete Zweifel an dem behaupteten Rechts-
Ubergang ergeben, gem. § 28 Abs. 6 DPMAV weitere Nachweise verlangen und
den Umschreibungsantrag im Ergebnis zurtickweisen, wenn der Antragsteller die

Bedenken des Patentamts nicht ausraumt.

So verhalt es sich hier: Der Antragsteller hat den Ubergang der Rechte an der
Marke ,Viroactiv® auf ihn nicht i. S.v. 8827 Abs. 3, 65 MarkenG i.V. m. § 28
Abs. 3 und 7 DPMAYV zweifelsfrei nachgewiesen. Er hat nicht nur keinen Nachweis
Uber die Bewilligung der friiheren Markeninhaberin fur die von ihm beantragte Um-

schreibung in ,beweisender Form* gefuhrt, auch nach dem Vortrag des Antrag-



stellers verhalt es sich vielmehr so, dass der Insolvenzverwalter tUber das Ver-
maogen der friheren Markeninhaberin und damit deren amtlich bestellter Vertreter
in einem Schreiben an Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli 2006 ausdrucklich die
Auffassung vertreten hat, dass die rechtlichen Voraussetzungen fir diese Um-

schreibung fehlen.

Nach dem Vortrag des Antragstellers kann es zu einem Ubergang der Rechte an
der Marke ,Viroactiv* auf ihn nur nach MaRRgabe der mit ,Darlehensvertrag” tber-
schriebenen Vereinbarungen gekommen sein, die der Antragsteller, handelnd als
U... Unternehmensberatung, im Juni2002 mit der V... GmbH
als der friheren Markeninhaberin getroffen hat.

Diese Vereinbarungen entsprechen inhaltlich weder den Anforderungen des § 28
Abs. 3 Nr. 1 DPMAV noch den Anforderungen des 28 Abs. 3 Nr. 2 (a) DPMAYV;
denn der Vertrag enthalt weder einen gemeinsamen Umschreibungsantrag der
Vertragsparteien zugunsten des Antragstellers noch eine Erklarung der friheren
Markeninhaberin, mit der diese einer Umschreibung der Marke ,Viroactiv* auf den
Antragsteller zugestimmt hétte. Der Vertrag ist auch keine Unterlage, aus der sich
die Rechtsnachfolge des Antragstellers ergeben wiirde, wie sie in 28 Abs. 3 Nr. 2
(b) DPMAYV als Nachweis fur den Rechtsiibergang fur die Umschreibung zugelas-
sen wird. Sofern 8 3 Satz 1 des Vertrages uberhaupt dahin ausgelegt werden
kann, dass auch die Rechte an der Marke ,Viroactiv' auf den Antragsteller
Ubertragen werden sollten, so wére diese Ubertragung nur sicherungshalber
erfolgt. Der endgtiltige Rechtsuibergang - so er uberhaupt die Rechte an der Marke
,Viroactiv umfassen sollte - sollte nach 8 5 der Vereinbarungen nur dann ein-
treten, wenn die (damalige) Markeninhaberin das von dem Antragsteller bereit-
gestellte Ho6chstbetragsdarlehen zunachst in Anspruch nahm und dann nicht
rechtzeitig bis zum 13. August 2002 zuriickzahlte. Uber den Eintritt dieser Be-

dingungen lasst sich den Vereinbarungen vom Juni 2002 nichts entnehmen.



Es hatte daher dem Antragsteller oblegen, in einer im Rahmen des Registerver-
fahrens zweifelsfreien Form die weiteren tatsachlichen Voraussetzungen des von
ihm behaupteten Rechtserwerbs nachzuweisen. Das ist nicht geschehen. Nach
Mafl3gabe zivilrechtlicher Darlegungs- und Beweislasten hatte der Antragsteller in
jedem Fall die Inanspruchnahme des Darlehens durch die V...
GmbH nachweisen mussen. Dazu ist festzustellen, dass der Antragsteller bis zum
Zeitpunkt dieser Entscheidung zu dieser Frage nur pauschal vorgetragen hat, die
(damalige) Markeninhaberin hatte das Darlehen in Anspruch genommen und nicht
rechtzeitig zurtickgezahlt. Zu den Fragen, in welchem Zeitpunkt und in welcher
Hohe das Darlehen in Anspruch genommen worden sein soll, hat der Antragsteller
nicht konkret vorgetragen. Er hat auch keine Zahlungsbelege vorgelegt. Die einzi-
ge Konkretisierung, die der Antragsteller bis zu diesem Punkt vorgenommen hat,
liegt in der Bezugnahme auf das Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B...
an Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli 2006. Dieses Schreiben hatte Patentanwalt
Dr. W... als Verfahrensbevollméchtigter der hiesigen weiteren Verfahrensbetei-
ligten in das von dieser betriebene parallele Umschreibungsverfahren eingefihrt,
um damit die Begriindetheit des konkurrierenden Umschreibungsantrages des
Antragstellers in Frage zu stellen. Es ist bereits zweifelhaft, ob dieses Schreiben
unter beweisrechtlichen Gesichtspunkten Uberhaupt dazu geeignet ist, die Inan-
spruchnahme des Hdchstbetragsdarlehens durch die damalige Markeninhaberin
als wesentliche Voraussetzung fir den Ubergang der Rechte an der Marke
.Viroactiv* auf den Antragsteller i. S. v. § 27 Abs. 3 MarkenG nachzuweisen. Wenn
das Schreiben fiur einen solchen Nachweis zugelassen werden mufite, kbnnte es
jedoch nur insgesamt zugelassen werden und nicht nur mit einzelnen Passagen.
Insgesamt kann das Schreiben schon deswegen kein zweifelsfreier Nachweis fur
den Eintritt des Sicherungsfalls nach § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 sein,
weil Dr. B... in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter tUber das Vermogen
der damaligen Markeninhaberin und damit als deren amtlich eingesetzter Vertreter
in seinem Schreiben den Eintritt eben dieses Umstandes bestreitet. Zwar geht
Dr. B... in dem Schreiben davon aus, dass die frihere Markeninhaberin das

von dem Antragsteller bereitgestellte Hochstbetragsdarlehen i. H.v. € ... in



Anspruch genommen und weder bis zum 13. August 2002 noch danach zurtck-
gezahlt hatte. Gleichzeitig vertritt Dr. B... jedoch die Auffassung, dass die
Voraussetzungen fur den endgultigen Rechtsibergang nach 85 der Verein-
barungen vom Juni 2002 gleichwohl nicht eingetreten seien. Zur Begrindung
behauptet er in seinem Schreiben, dass die Vertragsparteien - und also auch der
Antragsteller - es versaumt hétten, die organisatorischen Voraussetzungen fir die
Ruckzahlung nach § 4 der Vereinbarungen zu schaffen und insbesondere der
geschuldete konkrete Rickzahlungsbetrag einschliel3lich der vereinbarten Ver-

zinsung i. H. v. 5 % zu keiner Zeit bestimmt worden waére.

Zu diesen Einwanden hat sich der Antragsteller im hier anh&ngigen Umschrei-

bungsverfahren bis zuletzt nicht gedul3ert.

Aus diesen Grunden stellt das Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... an
Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli2006 keinen Nachweis i.S.v. 827 Abs. 3
MarkenG fur den Eintritt des Sicherungsfalls nach 8 5 der Vereinbarungen vom
Juni 2002 dar.

Auch die beiden anderen Schreiben, auf die sich der Antragsteller in diesem
Zusammenhang beruft, sind keine solchen Nachweise. Das Schreiben von Herrn
Dr. H..., dem friheren Geschéaftsfuhrer der V... GmbH, vom
6. Februar 2003 an die IHK Wiesbaden (Blatt 17 der Amtsakte) enthalt zwar die
Mitteilung, dal3 ,das von Herrn B... gegebene Darlehen* nicht fristge-
recht zurickgezahlt worden sei, und den weiteren Satz ,Somit kam 85 des
Darlehensvertrages zum Tragen“. Dieses Schreiben kann jedoch nicht der da-
maligen Markeninhaberin zugerechnet werden, weil im Zeitpunkt der Erstellung
des Schreibens am 6. Februar 2003 Herr Dr. H... keine Vertretungsbefugnisse
fur die damalige Markeninhaberin mehr hatte. Denn Uber deren Vermogen war
bereits das Insolvenzverfahren erdffnet und Rechtsanwalt Dr. B... war zum
Insolvenzverwalter mit unbeschrankter Verflugungsgewalt bestellt worden. Als

Privaturkunde i. S. v. § 416 ZPO kann das Schreiben im Ubrigen nur den Beweis
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Uber die Urheberschaft an der Urkunde begrinden, nicht dagegen uber die sach-
liche Richtigkeit der unterzeichneten Erklarung. Das Schreiben des Insolvenz-
verwalters Dr. B... vom 23. April 2003 an das Amtsgericht-Insolvenzgericht
Wiesbaden (Blatt 31 der Amtsakte) kommt schon deswegen nicht als Nachweis fur
den Eintritt des Sicherungsfalls gem. § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 in
Betracht, weil in diesem Schreiben nur von einer Ubertragung von Markenrechten
sicherungshalber die Rede ist, nicht dagegen von einem endgultigen Rechts-

Ubergang auf den Antragsteller.

Zu diesen Unzulanglichkeiten im Vortrag des Antragstellers tritt die Tatsache, dass
die weitere Verfahrensbeteiligte in dem von ihr betriebenen parallelen Umschrei-
bungsverfahren i. S. v. § 27 Abs. 3 MarkenG nachweisen konnte, dass der Insol-
venzverwalter Dr. B... als Vertreter der friheren Markeninhaberin im Oktober
2005 einen Vertrag Uber den Verkauf der Marke ,Viroactiv‘ an Herrn Dr. H...
unterschrieben und im Marz 2006 sein Zustimmung fur die Umschreibung der

Marke auf Herrn Dr. H... erklart hatte.

Bei dieser Sachlage bestehen begrindete Zweifel daran, dass die Rechte an der
Marke ,Viroactiv* auf den Antragsteller tibergegangen sind. Diese Zweifel hat der
Antragsteller auch im Beschwerdeverfahren nicht ausgeraumt.

Aus diesen Griinden war die Beschwerde des Antragstellers zurtickzuweisen.

Zur Klarstellung weist der Senat darauf hin, dass diese Entscheidung in keiner
Hinsicht - auch nicht inzidenter - Uber die Begrindetheit der stattgefundenen
Umschreibung der Marke ,Viroactiv* auf die weitere Verfahrensbeteiligte mitent-
scheidet. Der Umstand, dass der Umschreibungsantrag des Antragstellers bei
Erlass dieser Entscheidung nicht begriindet war, gibt keinen Aufschluss Uber die



-11 -

Begriindetheit des friiheren und inzwischen erfolgreichen Umschreibungsantrages

der weiteren Verfahrensbeteiligten.

Stoppel Schell Werner

Me



