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Erwagungen

E.1

In Art. 36 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) ist gegen Verfligungen des Instituts in Markensachen
der Beschwerdeweg an die Rekurskommission fiir geistiges Eigentum vorgesehen.
Abgesehen von Rekursentscheiden im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, die gemass
Art. 36 Abs. 3 MSchG und Art. 100 lit. w OG endgultig sind, kdnnen die Entscheide der
Rekurskommission alsdann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht
angefochten werden ( Art. 98 lit. e OG ). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist
grundsétzlich zul&ssig.

E.2

Die Rekurskommission fir geistiges Eigentum ist eine richterliche Behtrde im Sinne von
Art. 105 Abs. 2 OG ( BGE 128 11l 454 E. 1 mit Hinweisen). Die Feststellung des
Sachverhalts im angefochtenen Entscheid bindet daher das Bundesgericht, wenn dieser
nicht offensichtlich unrichtig, unvollstandig oder unter Verletzung wesentlicher

V erfahrensbestimmungen festgestellt worden ist. Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in
solchen Féllen neue tatséchliche Behauptungen und Beweismittel grundsétzlich nur
insowelt zulassig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hétte erheben miissen und deren
Nichterhebung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt ( BGE 125 11
217 E. 3amit Hinweisen).

E.21

Der Beschwerdefuhrer legt seiner Beschwerde drei Schreiben vom 17. Mai 1999, vom 30.
September 1999 und vom 6. Oktober 1999 bei, aus denen er offenbar ableiten will, dass die
Nutzung der streitigen Marke zwischen den Parteien auch nach der Vereinbarung vom 3./7.
Dezember 1998 umstritten geblieben sei, wobei er von der Ubertragung der Marke auf den
Beschwerdegegner zunédchst keine Kenntnis gehabt habe. Esist nicht ersichtlich und wird
auch in der Beschwerde nicht dargetan, dass die V orinstanz diese Schreiben von Amtes
wegen hétte beiziehen mussen. Die drei Schreiben sind als unzuldssige Noven aus dem
Recht zu weisen.

E.22

Der BeschwerdefUhrer rugt als Verletzung wesentlicher V erfahrensbestimmungen, die
Rekurskommission habe ihm das rechtliche Gehdr verweigert, indem sie ohne
entsprechende Parteibehauptung und ohne den Partelen Gelegenheit zur Stellungnahme
einzurdumen angenommen habe, der Vergleich vom 27. August 2001 vor dem



Handel sgericht des Kantons Zurich habe auch die Kl&rung der strittigen Markensituation
zum Gegenstand gehabt. In seiner Beschwerde an die Rekurskommission hatte sich der
Beschwerdegegner auf Ziffer 2 des Vergleichs vom 27. August 2001 vor dem

Handel sgericht des Kantons Zurich (Anlage 2) berufen und daraus abgeleitet, dass die
Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 und die daraufhin an die Vertreterin erteilte
Vollmacht zur Ubertragung der Marke Nr. 1Y " endguiltig sei. Dazu hat sich
zwar der Beschwerdefihrer in der Vernehmlassung nicht gedussert und die Parteien sind
darauf auch in Replik und Duplik nicht mehr zuriickgekommen. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass der Beschwerdefihrer dazu keine Gelegenheit erhalten hétte. Es ware ihm offen
gestanden, sich mit dem entsprechenden Vorbringen in der Beschwerde auseinander zu
setzen. Das rechtliche Gehor ist ihm nicht verweigert worden und die Riige des
Beschwerdefiihrers, wonach wesentliche V erfahrensbestimmungen verletzt worden seien,
ist unbegriindet.

E.3

Nach Art. 17 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber die Marke fir die Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise Ubertragen. Die
Ubertragung bedarf zu ihrer Gliltigkeit der schriftlichen Form ( Art. 17 Abs. 2 MSchG ).
Art. 28 MSchV (SR 232.111) fuhrt diese Gesetzesnorm néher aus. Nach Art. 28 Abs. 1 lit. a
MSchV umfasst der Antrag auf Eintragung der Ubertragung insbesondere eine
ausdrtckliche Erklarung des bisherigen Inhabers oder eine andere geniligende Urkunde,
nach der die Marke auf den Erwerber Gbergegangen ist. Dass eine ausdrickliche schriftliche
Erklarung des Beschwerdeftihrers nicht vorliegt, ist unbestritten.

E.31

Die Vorinstanz hat offen gelassen, ob die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 eine
andere fur die Ubertragung gentigende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. aMSchV
darstelle. Sie hat vielmehr festgestellt, dass der Vergleich der Parteien vor dem

Handel sgericht des Kantons Zurich vom 27. August 2001 in Ziffer 2 eine Saldoerklarung
enthalt. Die Parteien erkldren sich damit "per saldo aller Anspriiche, insbesondere mit
Bezug auf die vom Beklagten (Beschwerdegegner) und Herrn A.

(Beschwerdefuhrer) gefiihrte Gesellschaft " X. Consulting" (vergleiche
Gesellschaftsvertrag vom 28. Januar 1997) auseinandergesetzt”. Der Beschwerdegegner
war im Zeitpunkt dieses Vergleichs vom 27. August 2001 alein as Markeninhaber im
Register eingetragen und erhielt nach den Feststellungen der Vorinstanz vom Gesuch des
Beschwerdefiihrers auf Rickgangigmachung der Markentbertragung, das dieser am 23. Juli
2001 gestellt hatte, erst am 20. September 2001 Kenntnis. Da das vom Beschwerdefihrer
anhangig gemachte Verfahren auf Rucklbertragung der Marke in den
Vergleichsverhandlungen nicht zur Sprache kam und sich beide Parteien per saldo aller
gegenseitigen Anspriiche auseinander gesetzt erklarten, konnte dies fur den
Beschwerdegegner nach der Erwégung der Vorinstanz nur bedeuten, dass alféllige weitere
M einungsverschiedenheiten nicht mehr weiter verfolgt wirden. Der Beschwerdefiihrer
verpflichtete sich danach, bereits rechtshangig gemachte Anspriiche nicht mehr
weiterzuverfolgen bzw. zurtickzuziehen. Daraus schloss die Vorinstanz, dass die
Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 zusammen mit der darauf gestiitzten Ubertragung
der Marke am 23. September 1999 und der am 27. August 2001 vom Handelsgericht des
Kantons Zuirich beurkundeten Saldoerkl arung al's gentigende Urkunde fiir die Ubertragung
der umstrittenen Marke anzusehen sei.



E.3.2

Der Beschwerdefuhrer vertritt die Ansicht, im vor dem Handel sgericht des Kantons Zirich
abgeschlossenen Vergleich sei die Rechtszusténdigkeit an den Marken ausgeklammert
worden. Er leitet diese Auffassung daraus ab, dass die Saldoerklarung keinerlei Bezug auf
irgendwel che Rechte an Marken nehme und sich der Vergleich auch in keiner Weise
darUber ussere, wem welche Nutzungsrechte (Inhaberschaft oder Lizenzeinraumung)
zustehen sollten. Eine Auslegung des Vergleichs halt er aus diesem Grund kaum fir
maoglich; er ist vielmehr der Ansicht, die Vorinstanz habe ihm eine culpain contrahendo
angelastet und daraus bundesrechtswidrige Folgen abgel eitet, und sie habe den Vergleich
unzuldssig erganzt.

E.33

Gerichtliche Vergleiche sind in Bezug auf die Willenserklérungen der Parteien nach den
allgemeinen Grundsétzen auszulegen (Kramer, Berner Kommentar, N. 65 zu Art. 18 OR).
Dies gilt insbesondere auch fir in Vergleichen enthaltene Saldoerklarungen ( BGE 127 I11
444 mit Hinwelisen). Sowelt ein tatsachlich Ubereinstimmender Wille der Parteien nicht
festgestellt werden kann, ist danach das V ertrauensprinzip massgebend. Die Saldoerkl&rung
ist so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten
Umstanden verstanden werden durfte und musste ( BGE 126 111 119 E. 2a, 127 111 553 E.
2e/bb S. 558, je mit Hinweisen). Insofern hat sich die Vorinstanz zutreffend nicht auf die
Feststellung beschrankt, dass die umstrittene Marke im Vergleich der Parteien vom 27.
August 2001 nicht ausdricklich erwdhnt wird. Sieist vielmehr davon ausgegangen, dass die
Auseinandersetzung der Parteien um das Recht an der Marke in den Geschéaftsbeziehungen
begrindet liegt, welche mit dem Vergleich vor Handel sgericht liquidiert werden sollten. Sie
hat insofern zutreffend geschlossen, dass eine Anderung der Regelung, welche die Parteien
bereits am 3./7. Dezember 1998 getroffen hatten, nach Treu und Glauben ausdricklich hétte
erfolgen missen, und dass sich alle Parteien aufgrund der Saldoerklérung darauf verlassen
durften, dass dieim Zeitpunkt des Vergleichs bestehende Situation als rechtmassig
anerkannt werde. Im Zeitpunkt des V erglei chsabschlusses vom 27. August 2001 war aber
der Beschwerdegegner gestiitzt auf die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 allein als
Inhaber der umstrittenen Marke im Register eingetragen. Da dies dem Beschwerdefthrer
bekannt war, kann die von ihm vorbehaltlos abgegebene Saldoerkl&rung nach Treu und
Glauben nur as Verzicht auf sein Recht an diesem Zeichen verstanden werden. Die
Vorinstanz hat sich darauf berufen und Ziffer 2 des Vergleichs vom 27. August 2001 nach
dem Vertrauensgrundsatz ausgelegt. Ihre Interpretation ist bundesrechtlich nicht zu
beanstanden.

E.34

Die Vorinstanz hat mit der Annahme, dass die Schriftform beachtet worden ist, Art. 17 Abs.
2 MSchG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 lit. aMSchV nicht verletzt. Das
Gultigkeitserfordernis der Schriftlichkeit dient hier der registerrechtlichen Klarheit
(Marbach, Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
[11, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 220 f.). Eine gentigende Urkunde im Sinne von Art.
28 Abs. 1 lit. aMSchV liegt daher vor, sofern die schriftlichen Belege eine sichere
Grundlage fur die Fihrung des Markenregistersin Bezug auf die Markeninhaber schaffen.
Aus den schriftlichen Belegen muss unter anderem inhaltlich hinreichend klar hervorgehen,
dass der bisher Berechtigte sein Recht an der Marke auf den neuen Inhaber Ubertragt
(David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 14 zu Art.



17 MSchG ). Diestrifft hier zu. In der Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 wird
zuné&chst bestimmt, das Schutzrecht am Begriff "Y. " solle B. fortan
alein zustehen. Zwar ist die Formulierung nicht eindeutig und hat der Beschwerdefiihrer
namentlich behauptet, er habe sich darin héchstens zur Ubertragung verpflichtet, aber nicht
Uber die Marke verfigt und es sei Uberdies nicht ausgeschlossen, dass er bloss eine Lizenz
erteilt habe. Vom Wortlaut erfasst ist aber trotz méglicher anderer Interpretationen
durchaus auch die naheliegendste Bedeutung der Ubertragung des Rechts an der Marke; so
hat das IGE die Vereinbarung denn auch zunéchst ohne weiteres verstanden und die
Ubertragung vorgenommen. Diese naheliegendste Bedeutung hat der Beschwerdefiihrer mit
der Saldoerklarung vom 27. August 2001 bestétigt, indem er sich aus der
Geschéaftsbeziehung mit seinem Vertragspartner als auseinander gesetzt erklarte in einem
Zeitpunkt, als dieser aufgrund des Vertrags vom 3./7. Dezember 1998 bereits allein als
Inhaber der umstrittenen Marke eingetragen war. Die Vorinstanz hat zutreffend
geschlossen, dass der Beschwerdefiihrer gemass dieser Saldoerklarung zum Riickzug seines
Gesuchs vom 23. Juli 2001 verpflichtet gewesen wére, und der Vergleich vom 27. August
2001 aus diesem Grund zusammen mit dem Vertrag vom 3./7. Dezember 1998 die
Ubertragung der umstrittenen Marke hinreichend belegt. Die Schriftform im Sinne von Art.
17 Abs. 2 MSchG und Art. 18 MSchV ist eingehalten.

E.4

Die Ubertragung der Marke Nr. 1Y, " an den Beschwerdegegner dleinist zu
Recht ins Markenregister eingetragen worden. Die Frage des Widerrufs einer
rechtswidrigen Verfiigung stellt sich somit nicht. Der angefochtene Entscheid hélt vor
Bundesrecht stand, daher ist die V erwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Diesem
Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebihr dem Beschwerdeftihrer
aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ). Er hat dem Beschwerdegegner Uberdies die
Partelkosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).
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