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Erwagungen

E. 1

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde
in Zivilsachen das zul ssige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das

Bundesverwal tungsgericht entschieden ( Art. 75 Abs. 1 BGG ). Der angefochtene Entscheid
schliesst das Verfahren betreffend die Eintragung der exklusiven Lizenz zugunsten der
Beschwerdegegnerin fir die EP Patente Nr. 1. und 2. abundist
demnach als Endentscheid zu qualifizieren ( Art. 90 BGG ). Der fir die Beschwerde in
Zivilsachen erforderliche Streitwert ist - schdtzungsweise ( Art. 51 Abs. 2 BGG ) - erreicht (
Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ). Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht
namentlich in Patentregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den
Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen
unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Art. 29 Abs. 3 der Organisationsverordnung vom
17. November 1999 fir das Eidgendssi sche Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD; SR
172.213.1) sieht vor, dass das | GE in seinem Zustandigkeitsbereich zur Beschwerde an das
Bundesgericht berechtigt ist. Der Vollzug der Erlasse auf dem Gebiet der Erfindungspatente
gehdrt zum Zustandigkeitsbereich des |GE, weshalb das | GE zur Beschwerde legitimiert ist.
Das Beschwerderecht der Bundesbehérden soll die richtige und rechtsgleiche Anwendung
des Bundesverwaltungsrechts sicherstellen. Ein spezifisches 6ffentliches Interesse ist nicht
erforderlich (BGE 13111 121 E. 1; 12911 1 E. 1.1 S. 3f.). Vorliegend wirft das | GE der
Vorinstanz mehrere Bundesrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Eintragung der
Exklusivlizenz der Beschwerdegegnerin vor. Vor diesem Hintergrund kann nicht gesagt
werden, das | GE benutze das Beschwerderecht, um private Interessen des Patentinhabers
(A. ) durchzusetzen, wie die Beschwerdegegnerin andeutet. Die Beschwerdefrist
von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG ) wurde eingehalten. Auf die Beschwerde ist demnach
einzutreten.

E.2

Das IGE traf die Verfigung vom 29. Januar 2009 betreffend Eintragung der Lizenz ohne
Anhorung des Patentinhabers und ohne Eréffnung der Verfiigung an ihn. Noch wahrend der
laufenden Beschwerdefrist von dreissig Tagen nahm es die mithin noch nicht rechtskréftige
Verfligung vom 29. Januar 2009 zurtick und erliess am 13. Februar 2009 eine neue
Verfligung, mit der es die Eintragung der Lizenz widerrief.

E.21

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine materiell unrichtige Verfiigung
nach Ablauf der Rechtsmittelfrist unter bestimmten V oraussetzungen zuriickgenommen
werden. Danach sind das Interesse an der richtigen Durchfiihrung des objektiven Rechts




und dasjenige an der Wahrung der Rechtssicherheit gegeneinander abzuwégen. In der Regel
geht das Postulat der Rechtssicherheit dem Interesse an der Durchsetzung des objektiven
Rechts vor und ist ein Widerruf nicht zulassig, wenn durch die Verwaltungsverfiigung ein
subjektives Recht begrtindet worden oder die Verfigung in einem Verfahren ergangen ist,
in dem die sich gegeniiberstehenden Interessen alseitig zu prifen und gegeneinander
abzuwéagen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch die Verfligung eingeraumten
Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Diese Regel gilt allerdings nicht absolut; auch in
diesen drei Féllen kann ein Widerruf in Frage kommen, wenn er durch ein besonders
gewichtiges offentliches Interesse geboten ist (BGE 121 11 273 E. 1a/aa S. 276).
Einzubeziehen sind alle Aspekte des Einzelfalls. Fur den Ausgang der Giiterabwagung kann
insbesondere eine Rolle spielen, wie lange ein gesetzwidriger Zustand schon dauert oder
noch andauern wirde (Urteil des Bundesgerichts 1C_43/2007 vom 9. April 2008 E. 5.3
nicht publ. in: BGE 134 11 142 , aber in: URP 2008 S. 576 ff., 587).

Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind hingegen nicht denselben (strengen)

V oraussetzungen unterworfen, wie sie fur den Widerruf formell rechtskraftiger
Verfligungen gelten. Massgebend hierfir ist die Uberlegung, dass das Gebot der
Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft
der Verfligung nicht die gleiche Bedeutung haben kdnnen wie nach diesem Zeitpunkt. In
der Regel darf die Behdrde daher, ohne dass besondere V oraussetzungen erfillt sein
mussen, auf eine unangefochtene Verfigung zuriickkommen, solange die Rechtsmittelfrist
nicht abgelaufenist (BGE 134V 257 E. 2.2 S. 261; 121 11 273 E. 1a/aa S. 276 f. mit
Hinweisen; vgl. auch BGE 129V 110 E. 1.2.1; ANNETTE GUCKELBERGER, Der
Widerruf von Verfiigungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl 6/2007 S. 293 ff., S.
309 f.; KOLZ/HANER, Verwaltungsverfahren und V erwal tungsrechtspflege des Bundes, 2.
Aufl., 1998, Rz. 423; HAFELIN/MULLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. Aufl., 2006, Rz. 995; IMBODEN/RHINOW/KRAHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erganzungsband 1990, Nr. 41, S. 121; vgl. auch Art. 58 Abs. 1
VwVG [SR 172.021], wonach die Behdrde ihre angefochtene, formell noch nicht
rechtskréftige Verfligung wahrend eines hangigen Beschwerdeverfahrens zurticknehmen
und durch eine neue ersetzen kann).

Von diesen Grundsétzen |8sst sich die Rechtsprechung auch beim Widerruf von
Eintragungen in den Registern des gewerblichen Rechtsschutzes leiten (Urtell 4A.3/1994
vom 11. Juli 1994 E. 4).

E.22

Vorliegend war die zurickgenommene Verfligung vom 29. Januar 2009 betreffend
Eintragung der Lizenz noch nicht rechtskraftig. Der Widerruf war demnach an keine
besonderen V oraussetzungen gebunden. Daran andert - entgegen der Meinung der
Vorinstanz - nichts, dass die Verfligung bereits vollzogen war, indem die Eintragung
vorgenommen worden war. Solange eine Verftigung nicht formell rechtskraftig ist, kann der
daraus Berechtigte keine Vertrauensstellung in dem Sinn ableiten, dass die Verfligung nicht
mehr widerrufen werden kdnnte. Die Vertrauenslage ist nicht anders, als wenn im Zuge der
Gutheissung eines ausserordentlichen Rechtsmittel s ohne aufschiebende Wirkung ein
angefochtener, aber mangels Suspensiveffekts des Rechtsmittel s bereits vollzogener
Entscheid aufgehoben wird. Auch in diesem Fall kann sich der vom Entscheid Beguinstigte
der Aufhebung nicht widersetzen mit der Begrindung, der Entscheid sel schon vollzogen
worden. Freilich durfte eine durch Beschwerde mit aufschiebender Wirkung ( Art. 55



VwV G ) anfechtbare Verfiigung nicht schon vollzogen werden ( Art. 39 lit. b VWV G
REGINA KIENER, in: Auer/Miiller/ Schindler, Kommentar zum VwV G, 2008, N. 2 zu
Art. 55 VwVG). Der vorliegend dennoch bereits erfolgte VVollzug bewirkte aber nicht den
Eintritt der formellen Rechtskraft und beseitigte die Anfechtbarkeit der Verfliigung vom 29.
Januar 2009 nicht. Die Beschwerdegegnerin kann sich daher nicht auf den Schutz ihres
Vertrauens in den Bestand der Verfligung berufen. Das | GE war mithin berechtigt, die
Verfligung vom 29. Januar 2009 vor Eintritt der formellen Rechtskraft zurtickzunehmen
und durch eine neue zu ersetzen. Einer Abwagung des Interesses an der richtigen
Durchfihrung des objektiven Rechts und degenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit,
wie sie fur den Widerruf formell rechtskréftiger Verfigungen vorzunehmen ist, bedurfte es
nicht. Dies hat die Vorinstanz verkannt, indem sie eine I nteressenabwagung verlangte,
wobei sie erst noch auf eine Abwagung der Interessen der beiden involvierten privaten
Parteien abstellte und nicht das Interesse an der richtigen Durchfiihrung des objektiven
Rechts demjenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit gegentiberstellte.

Selbst wenn der Beschwerdegegnerin - wegen des bereits erfolgten Vollzugs der Verfiigung
- eine gewisse Rechtssicherheitsposition zuzugestehen und fr einen Widerruf eine

I nteressenabwagung vorauszusetzen ware, musste in casu die Zulassigkeit des Widerrufs
bejaht werden. Zum einen bestand die Eintragung erst wenige Tage und hétte somit noch
keine gefestigte V ertrauensgrundlage bilden kdnnen. Vor alem aber erwirkte die
Beschwerdegegnerin die Eintragung gestuitzt auf unvollstdndige Angaben, indem sie den
Lizenzvertrag aus dem Jahre 2001 einreichte und dabei verschwieg, dass dieser vom
Lizenzgeber widerrufen bzw. gekiindigt worden war. Die Einwirkung auf die Verfigung
durch unvollstandige oder unrichtige Angaben stellt eine Konstellation dar, in der
typischerwei se die Gesetzmassi gkeitsinteressen Uberwiegen
(TSCHANNEN/ZIMMERLI/MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 2009, S.
297).

E.23

Zusammenfassend folgt, dass das | GE berechtigt war, die Verfigung vom 29. Januar 2009
zuriickzunehmen und durch die neue vom 13. Februar 2009 zu ersetzen.

E.3

Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfligung vom 13. Februar 2009,
mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz, rechtens war.

Das IGE 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 Ruicktritts des Patentinhabers vom Vertrag nicht
mehr rechtswirksam gewesen sei. Daher kdnne gestiitzt darauf die Lizenz nicht eingetragen
werden. Die Eintragung einer Lizenz setze das Einverstandnis des Patentinhabers voraus.
Der Lizenznehmer habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbstandig
einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber.

Die Vorinstanz vertritt demgegeniber die Ansicht, dass die Vorlage des Lizenzvertrags als
Voraussetzung fur die Eintragung ausreiche. Die ausdriickliche Zustimmung des
Lizenzgebers sei nicht verlangt. Der Lizenzvertrag diene als Beleg fiir das Bestehen der
Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung begriinde. Die
Vormerkung einer Lizenz sei bereits dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig
zustande gekommen sei und an ihrer vom Lizenzgeber eingewendeten seitherigen



Aufhebung erhebliche Zweifel bestiinden.

E.31

Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der Gesetzgebung nur
rudimentér geregelt. Art. 34 Abs. 3 PatG [SR 232.14] bestimmt: "Gegentiber einem
gutglaubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam,
dieim Patentregister nicht eingetragen sind." Das Gesetz beschrankt sich mithin darauf, die
grundsétzliche Méglichkeit 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], dassdie Lizenz
durch eine schriftliche Erkléarung des (bisherigen) Patentinhabers oder Anmelders oder
durch eine andere genligende Bewei surkunde nachgewiesen werden muss. Art. 106 PatV
verlangt zur Léschung einer eingetragenen Lizenz auf Antrag des Patentinhabers eine
ausdriickliche Verzichtserklérung 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 Registerfiihrer vorzugehen hat,
wenn umstritten ist, ob ein eingereichter Lizenzvertrag (noch) rechtsgultig ist.

E.3.2

Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhatnis zwischen Patentinhaber und
Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist nicht von der
Eintragung abhangig (BLUM/ PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band 11, 2.
AUfl., 1975, Anm. 109b zu Art. 34 PatG ; ROLAND VON BUREN, Der Lizenzvertrag, in:
SIWR, Band 1/1, 2002, S. 334; RETO M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 323;
MATTHIAS REY, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgiterrecht, 2009, S. 238). Im
Aussenverhdltnis jedoch verstérkt 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., Anm.
109c zu Art. 34 PatG ; VON BUREN, aa.0,, S. 334 f.; HILTY, aa0., S. 325; K.
SPOENDLIN, Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SMI 19781 S. 166 ff., S. 173;
hier kann offen bleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch gegentiber spéteren
Lizenznehmern schiitzt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.0., Anm. 109d zu Art.
34 PatG ]). Daraus erhellt, dass der Patentinhaber durch die Eintragung der Lizenz im
Aussenverhdtnis insofern eine Belastung erfahrt, als die Verausserbarkeit seines Patentes
mit Blick auf die vorgemerkte Lizenz erschwert wird (HILTY, aa.O., 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 Vormerkung ohne Einversténdnis des Patentinhabers ableiten will, so
kann dem nicht gefolgt werden. Diese Meinung lasst die Auswirkung der Lizenzeintragung
im Aussenverhaltnis, namentlich die damit verbundene Belastung des Patentinhabers durch
eine erschwerte Verfligbarkeit 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, 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 entgegennimmit. Tritt jedoch der Lizenznehmer as Antragsteller auf, muss er sich
nach dem vorstehend Ausgefiihrten auf das Einversténdnis des Lizenzgebers stiitzen
konnen (in diesem Sinn BLUM/ PEDRAZZINI, aa.O., Anm. 110 zu Art. 34 PatG und wohl
auch VON BUREN, a.a.0., 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 aA. REY, a.aO., S. 238), da
dessen guiltiges Zustandekommen oder dessen Fortbestand streitig sein kann und Gberdies
mit dem Nachweis des Fortbestands der Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der
Patentinhaber mit deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht
daher grundsétzlich nicht al's "andere genligende Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105
Abs. 2 PatV aus. Nichts anderes folgt aus der von der Vorinstanz angefUhrten Literaturstelle
(LUKAS BUHLER/SONIA BLIND BURI, Entstehung des Patents, in: SIWR, Band 1V,
2006, S. 263). Die genannten Autoren fiihren in Ubereinstimmung mit Art. 105 Abs. 2 PatV
aus, es konne anstelle der schriftlichen Erklarung des Patentinhabers auch eine andere
Bewel surkunde eingereicht werden, aus der die Einraumung von Nutzungsrechten
hervorgehe. Esist klar, dass eine Lizenz nur eingetragen werden kann, wenn sie effektiv
besteht. Der Lizenzvertrag genugt aber fur sich alein nicht zum Bewels des Bestehens der
Lizenz, da- wie ausgefuhrt - 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 eingerdumt worden ist, zum Eintragungsgesuch Stellung zu nehmen
und er sich diesem nicht widersetzt. Ob und gegebenenfalls unter welchen V oraussetzungen
die Zustimmung auch ohne Anhdrung des Patentinhabers als erteilt betrachtet werden darf,
wenn die Eintragung im vorgelegten Lizenzvertrag selbst vereinbart wurde (hierzu: HILTY,
aa0., S. 306) oder eine separate Urkunde vorgelegt wird, in der der Patentinhaber sein
Einverstandnis zur Eintragung erklart, ist hier nicht zu entscheiden.

Bietet der Lizenzgeber nicht Hand zur Eintragung auf Antrag des Lizenznehmers, bleibt
diesem nur der Weg Uber eine Klage (HILTY, a.aO., S. 307). Entgegen der Ansicht der
Vorinstanz besitzt der Lizenznehmer kein eigensténdiges Recht auf Eintragung, sondern
lediglich einen selbstandig einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber
(BLUM/PEDRAZZINI, a.a.0., Anm. 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. 3ff., S. 7 Fn. 34). Er kann sein Sicherungsinteresse hinreichend wahrnehmen,
indem er die Moglichkeit hat, beim zur Durchsetzung dieses Anspruchs angerufenen
Zivilgericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.

E.33

Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das Eintragungsverfahren auf
Antrag des Lizenznehmers grundsétzlich einzubeziehen ist, damit er seinen Standpunkt



einbringen kann, und ihm jedenfalls die Verfiigung Uber den Eintrag der Lizenz zu er6ffnen
ist. Bei Streitigkeiten Uber Bestand oder Fortbestand der Lizenz muss eine Eintragung
unterbleiben, da es nicht Aufgabe des Registerfiihrers sein kann, den Bestand bzw.
Fortbestand des Lizenzvertrags zu prifen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind vom
Zivilrichter zu entscheiden.

E.34

Die Verfigung 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 Verfligung nicht
eroffnet wurde. Die Beschwerdegegnerin unterliess es, das |GE dartiber zu unterrichten,
dass der Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war. Als
Folge davon erging die Verflgung gestitzt auf einen unvollstandig abgeklarten
Sachverhalt, indem einzig auf den (angeblich bestehenden) Lizenzvertrag abgestellt wurde
und Zweifel an dessen Fortbestand unberticksichtigt blieben. Andererseitslag die
Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung nicht vor.

Bei dieser Sachlage hétte die Lizenz nicht eingetragen werden duirfen und der Widerruf der
Lizenzeintragung durch die Verfigung vom 13. Februar 2009 erfolgte auch materiell zu
Recht, nachdem sich herausgestel It hatte, dass der Patentinhaber sich dem Eintrag
widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid der Vorinstanz erweist sich as
bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit Zwischenverfigung vom 24. Marz 2009
angeordnete und mit dem angefochtenen Urtell bestétigte Eintragung der ausschliesslichen
Lizenz fUr die europdischen Patente Nr. 1. und 2. ist zu l6schen.

E.4

Die Beschwerde ist begriindet und demnach gutzuheissen. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die K osten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG).
Dem IGE ist keine Parteientschédigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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