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Regeste

Regeste Art. 34 Abs. 3 PatG, Art. 105 Abs. 2 PatV; Eintragung einer Lizenz im
Patentregister. Der Lizenznehmer, der beim Registerfuhrer die Eintragung seiner
Patentlizenz beantragt, muss sich auf das Einversténdnis des Patentinhabers stiitzen kénnen.
Beweis des Bestands der Lizenz und des Einverstandnisses zum Eintrag; Gehdrswahrung.
Bietet der Patentinhaber keine Hand zur Eintragung, bleibt dem Lizenznehmer nur der Weg
uber eine Zivilklage (E. 3).

Erwagungen

E.3

Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfiigung vom 13. Februar 2009,
mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz, rechtens war. Das |GE
begriindet die Verweigerung damit, dass die vom Patentinhaber vorgebrachten Tatsachen
darauf schliessen liessen, dass der Lizenzvertrag zur Zeit der Einreichung beim IGE am 28.
Januar 2009 aufgrund des Rucktritts des Patentinhabers vom Vertrag nicht mehr
rechtswirksam gewesen sei. Daher kdnne gestitzt darauf die Lizenz nicht eingetragen
werden. Die Eintragung einer Lizenz setze das Einverstéandnis des Patentinhabers voraus.
Der Lizenznehmer habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbstéandig
einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber. Die Vorinstanz vertritt demgegenuber die
Ansicht, dass die Vorlage des Lizenzvertrags als Voraussetzung fur die Eintragung
ausreiche. BGE 135 111 656 S. 659 Die ausdrtickliche Zustimmung des Lizenzgebers sei
nicht verlangt. Der Lizenzvertrag diene als Beleg fUr das Bestehen der Lizenz, die als
solche den Anspruch des Lizenznehmers auf V ormerkung begriinde. Die Vormerkung einer
Lizenz sei bereits dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig zustande gekommen sei
und an ihrer vom Lizenzgeber elngewendeten seitherigen Aufhebung erhebliche Zweifel
besttinden.

E.31

Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der Gesetzgebung nur
rudimentar geregelt. Art. 34 Abs. 3 PatG (SR 232.14) bestimmt: "Gegentiber einem
gutglaubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam,
die im Patentregister nicht eingetragen sind." Das Gesetz beschrankt sich mithin darauf, die
grundsétzliche Moglichkeit zur Eintragung von Lizenzen an Patenten vorzusehen und die
Wirkung der Eintragung zu regeln. Zum Eintragungsverfahren bestimmt Art. 105 Abs. 2
PatV (SR 232. 141), dass die Lizenz durch eine schriftliche Erklarung des (bisherigen)
Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere gentigende Beweisurkunde
nachgewiesen werden muss. Art. 106 PatV verlangt zur Ldschung einer eingetragenen
Lizenz auf Antrag des Patentinhabers eine ausdriickliche Verzichtserkldrung des
Lizenznehmers. Nicht geregelt ist namentlich, wer die Vormerkung einer Lizenz beantragen



kann, ob die Vorlage des Lizenzvertrags ausreicht oder ob die ausdriickliche Zustimmung
des Patentinhabers erforderlich ist und insbesondere, wie der Registerfuhrer vorzugehen
hat, wenn umstritten ist, ob ein eingereichter Lizenzvertrag (noch) rechtsguiltig ist.

E.3.2

Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhéltnis zwischen Patentinhaber und
Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist nicht von der
Eintragung abhangig (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. |1, 2.
Aufl. 1975, N. 109b zu Art. 34 PatG ; ROLAND VON BUREN, Der Lizenzvertrag, in:
SIWR Bd. I/1, 2002, S. 334; RETO M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 323;
MATTHIASREY, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgiterrecht, 2009, S. 238). Im
Aussenverhdltnis jedoch verstéarkt die Eintragung die Rechtsstellung des Lizenznehmers,
indem der Erwerber des Patents dem eingetragenen Lizenznehmer die Nutzung des Patents
nach Massgabe des Lizenzvertrags gestatten muss (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109c
zu Art. 34 PatG ; VON BUREN, a.a.0., S. 334 f.; BGE 135111 656 S. 660 HILTY, a.a.0.,
S. 325; KASPAR SPOENDLIN, Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SM1 1978
S. 166 ff., 173; hier kann offenbleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch
gegenuber spéteren Lizenznehmern schiitzt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.0.,
N. 109d zu Art. 34 PatG ]). Daraus erhellt, dass der Patentinhaber durch die Eintragung der
Lizenz im Aussenverhdtnisinsofern eine Belastung erfahrt, als die Verausserbarkeit seines
Patentes mit Blick auf die vorgemerkte Lizenz erschwert wird (HILTY, aaO., S. 323 ff.).
In casu ist denn auch aktenkundig, dass ein Kaufinteressent die V erhandlungen abbrach,
nachdem er von der eingetragenen exklusiven Lizenz zugunsten der Beschwerdegegnerin
Kenntnis erhalten hatte. Aus der Belastung des Patentinhabers durch die Eintragung folgt,
dass seine Zustimmung zum Registereintrag vorliegen muss. Wenn die Vorinstanz aus dem
Sicherungszweck der Eintragung einer Lizenz nach Art. 34 Abs. 3 PatG einen Anspruch des
Lizenznehmers auf V ormerkung ohne Einversténdnis des Patentinhabers ableiten will, so
kann dem nicht gefolgt werden. Diese Meinung lasst die Auswirkung der Lizenzeintragung
im Aussenverhdtnis, namentlich die damit verbundene Belastung des Patentinhabers durch
eine erschwerte Verflgbarkelt seines Patents, ausser Acht und kann sich nicht auf Art. 34
Abs. 3 PatG stiitzen. Anders als die Regelung zur Eintragung einer Markenlizenz, die auf
Antrag "eines Beteiligten™ ((Art. 18 Abs. 2 MSchG [SR 232.11]; dazu LUCAS DAVID,
Kommentar zum MSchG, 1974, N. 11 zu Art. 18 MSchG ) bzw. des Markeninhabers oder
des Lizenznehmers ( Art. 29 Abs. 1 MSchV [SR 232.111]) erfolgen kann, schweigt sich die
Regelung betreffend Eintragung einer Lizenz an einem Patent Uber die Antragsberechtigung
aus. Art. 105 Abs. 2 PatV verleiht dem Lizenznehmer kein selbsténdiges Antragsrecht.
Andererseits wird nicht ausgeschlossen, dass das | GE ein vom Lizenznehmer gestelltes
Gesuch auf Eintragung der Lizenz entgegennimmt. Tritt jedoch der Lizenznehmer als
Antragsteller auf, muss er sich nach dem vorstehend Ausgefiihrten auf das Einverstandnis
des Lizenzgebers stitzen konnen (in diesem Sinn BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 110 zu
Art. 34 PatG und wohl auch VON BUREN, a.a.O., S. 337). Er muss daher zweifelsfrei
nachweisen, dass der Patentinhaber mit dem Eintrag einverstanden ist. Hierzu gentigt
entgegen der Vorinstanz die Vorlage des Lizenzvertrags alein nicht (ohne Begriindung a A.
REY, aa0., S. 238), da dessen gultiges Zustandekommen oder dessen Fortbestand streitig
sein kann und tberdies mit dem Nachwels des Fortbestands der BGE 135 111 656 S. 661
Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit deren Eintrag im Register
einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher grundsétzlich nicht als "andere geniligende
Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105 Abs. 2 PatV aus. Nichts anderes folgt aus der von



der Vorinstanz angefiihrten Literaturstelle (BUHLER/BLIND BURI, Entstehung des
Patents, in: SIWR Bd. 1V, 2006, S. 263). Die genannten Autoren fuhren in
Ubereinstimmung mit Art. 105 Abs. 2 PatV aus, es konne anstelle der schriftlichen
Erkl&rung des Patentinhabers auch eine andere Beweisurkunde eingereicht werden, aus der
die Einr&umung von Nutzungsrechten hervorgehe. Esist klar, dass eine Lizenz nur
eingetragen werden kann, wenn sie effektiv besteht. Der Lizenzvertrag gentigt aber fur sich
alein nicht zum Beweis des Bestehens der Lizenz, da - wie ausgefiihrt - dessen
Zustandekommen oder Fortbestand streitig sein kann. Wird vom antragstellenden
Lizenznehmer bloss ein Exemplar eines Lizenzvertrags vorgelegt, bedarf es dartiber hinaus
der Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung. Diese darf namentlich als konkludent
erteilt betrachtet werden, wenn dem Patentinhaber vom |GE Gelegenheit elngerdumt
worden ist, zum Eintragungsgesuch Stellung zu nehmen und er sich diesem nicht
widersetzt. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung auch
ohne Anhdrung des Patentinhabers als erteilt betrachtet werden darf, wenn die Eintragung
im vorgelegten Lizenzvertrag selbst vereinbart wurde (hierzu: HILTY, aaO., S. 306) oder
eine separate Urkunde vorgelegt wird, in der der Patentinhaber sein Einverstandnis zur
Eintragung erklért, ist hier nicht zu entscheiden. Bietet der Lizenzgeber nicht Hand zur
Eintragung auf Antrag des Lizenznehmers, bleibt diesem nur der Weg tiber eine Klage
(HILTY, aa0., S. 307). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz besitzt der Lizenznehmer
kein eigenstandiges Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbsténdig einklagbaren
Anspruch gegen den Lizenzgeber (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109c zu Art. 34 PatG ;
VON BUREN, a.a.0., S. 335; WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages
nach schweizerischem Recht, sic! 1/1999 S. 3 ff., 7 Fn. 34). Er kann sein
Sicherungsinteresse hinreichend wahrnehmen, indem er die Méglichkeit hat, beim zur
Durchsetzung dieses Anspruchs angerufenen Zivilgericht die Anordnung vorsorglicher

M assnahmen zu beantragen.

E.33

Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das Eintragungsverfahren auf
Antrag des Lizenznehmers grundsétzlich BGE 135 |11 656 S. 662 einzubeziehen ist, damit
er seinen Standpunkt einbringen kann, und ihm jedenfalls die Verfligung tUber den Eintrag
der Lizenz zu eroffnen ist. Bei Streitigkeiten tiber Bestand oder Fortbestand der Lizenz
muss eine Eintragung unterbleiben, da es nicht Aufgabe des Registerfiihrers sein kann, den
Bestand bzw. Fortbestand des Lizenzvertrags zu prufen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind
vom Zivilrichter zu entscheiden.

E.34

Die Verfugung des IGE vom 29. Januar 2009 war mithin in doppelter Hinsicht urspringlich
fehlerhaft. Einerseits wurde das rechtliche Gehdr des Patentinhabers (A.) verletzt, indem
dieser gar nicht in das Verfahren einbezogen wurde und ihm die Verfiigung nicht eréffnet
wurde. Die Beschwerdegegnerin unterliess es, das | GE darber zu unterrichten, dass der
Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war. Als Folge
davon erging die Verfligung gestiitzt auf einen unvollstandig abgeklarten Sachverhalt,
indem einzig auf den (angeblich bestehenden) Lizenzvertrag abgestellt wurde und Zweifel
an dessen Fortbestand unberlicksichtigt blieben. Andererseits lag die Zustimmung des
Patentinhabers zur Eintragung nicht vor. Bei dieser Sachlage hétte die Lizenz nicht
eingetragen werden dirfen und der Widerruf der Lizenzeintragung durch die Verfligung
vom 13. Februar 2009 erfolgte auch materiell zu Recht, nachdem sich herausgestellt hatte,



dass der Patentinhaber sich dem Eintrag widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid der
Vorinstanz erweist sich als bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit
Zwischenverfiigung vom 24. Marz 2009 angeordnete und mit dem angefochtenen Urteil
bestétigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz fir die européischen Patente Nr. y und z
ist zu |6schen.
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