RECHT

Leasing immaterieller Wirtschaftsguter

Spezifische Rechtsfragen und Bewertungskriterien

Das Leasing immaterieller Wirtschaftsgliter gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Die Praxis setzt die Moglichkeit des Leasings dieser Guter als selbst-
verstandlich voraus. Tatsachlich gilt es aber einiges zu beachten. Die Autoren
gehen auf die Besonderheiten deutschen Rechts flir die Bewertung dieser
Wirtschaftsgliter beim Erwerb durch die Leasing-Gesellschaft und bei der
anschlieRenden Uberlassung an den Leasing-Nehmer ein. Dies wird exem-
plarisch fur Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs und Urheberrechte

besprochen.

(Red.)

Nach Angaben des Bundesverbands
Deutscher Leasing-Unternehmen stei-
gerte sich das Neugeschaft mit imma-
teriellen Wirtschaftsgltern allein im
ersten Halbjahr 2019 um zwolf Pro-
zent.” Da grundsétzlich alles verleast
beziehungsweise geleast werden kann,
was verkehrsfahig und selbststéandig
bewertbar ist, werden in der Praxis im-
mer mehr Leasing-Vertrage uUber ver-
schiedenste immaterielle Wirtschafts-
gUter geschlossen.

Mit Ausnahme des Software-Leasings
ist der Anlass zum Leasing sonstiger
immaterieller Wirtschaftsglter meist
nicht der (finanzierte) Erwerb dieses
Wirtschaftsguts durch das Unterneh-
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men (den Leasing-Nehmer), sondern
die Beschaffung finanzieller Mittel —
mithin Ligquiditdt — im Rahmen eines
Sale-and-lease-back-Verhaltnisses.

Leasing immaterieller
Wirtschaftsgtter

Hier verfligt das Unternehmen schon
Uber das immaterielle Wirtschaftsgut.
Es Ubertragt es auf die Leasing-Gesell-
schaft, die es anschlielend wieder dem
Unternehmen im Rahmen eines Lea-
sing-Verhaltnisses zur Verflgung stellt.
Der Beitrag beschrankt sich auf das Lea-
sing sonstiger immaterieller Wirtschafts-
gulter.
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Leasing bezeichnet Ublicherweise eine
GebrauchsUberlassung auf Zeit gegen
ein in Raten gezahltes Entgelt, das auf
eine zeitanteilige Amortisation der An-
schaffungskosten des Leasing-Gebers
gerichtet ist.? Beim Leasing-Vertrag,
insbesondere beim Finanzierungslea-
sing-Vertrag, handelt es sich nach stan-
diger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) in der Regel um einen
(atypischen) Mietvertrag. Auf Leasing-
Vertrage ist somit ,in erster Linie”
Mietrecht anzuwenden, jedoch unter
Berucksichtigung der von den Parteien
im Einzelfall typischerweise verfolgten
Interessen. Deshalb ist, beispielsweise
wegen der Finanzierungsfunktion des
Leasings, die strikte Anwendung der
gesetzlichen Wertungen des Miet-
rechts oft nicht angezeigt.?

Die Qualifikation als (wenn auch atypi-
scher) Mietvertrag scheint auf den ers-
ten Blick flr das Leasing immaterieller
Wirtschaftsglter zu Problemen zu fiih-
ren. Gegenstand eines Mietvertrags
sind nach & 535 Birgerliches Gesetz-
buch (BGB) ndmlich Sachen. Sachenim
Sinne des Gesetzes sind aber nur kor-
perliche Gegensténde (§ 90 BGB). Das
scheinbare Dilemma l6st sich auf, wenn
man der Frage nachgeht, wozu die recht-
liche Qualifikation regelmaRig dient. Lea-
sing-Vertrage sind in der Praxis meist
Formularvertrage und unterliegen daher
als Allgemeine Geschéaftsbedingungen
grundsatzlich der Inhaltskontrolle nach
den 88 307 fortfolgende BGB. Die In-
haltskontrolle erfolgt vor allem bei Ver-
brauchervertragen, aber auch gegen-
Uber gewerblichen Kunden.

Um eine solche Inhaltskontrolle zu ge-
wahrleisten, muss zunachst der Malf3-
stab festgelegt werden, an dem die
Wirksamkeit einzelner Klauseln in Lea-
sing-Vertrdgen gemessen werden
kann. Fir den BGH ist dieser Mal3stab
grundsatzlich der Mietvertrag. Er nimmt
aber an, dass Mietrecht — mit seinen
eigenen Worten — (nur) ,,in erster Linie"
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anzuwenden ist. Der BGH respektiert
auch dabei sehr wohl die grundsatzlich
gegebene Vertragsfreiheit der Parteien
bei der inhaltlichen Ausgestaltung eines
Leasing-Vertrages. Er achtet nur darauf,
dass auch bei Anerkennung der Beson-
derheiten eines Leasing-Verhéltnisses
der Vertragspartner im Sinne von & 307
BGB nicht unangemessen benachteiligt
wird. Bei dieser Prifung orientiert er
sich am Mietvertrag. Dazu ist es aber
nicht noétig, Leasing-Vertrage auf Sa-
chen zu beschranken. So dhnelt schon

gibt es gleichwohl Unterschiede. Diese
bestehen zum einen bei der wirt-
schaftlichen Bewertung, zum anderen
beim Erwerb des Leasing-Gegenstands
durch die Leasing-Gesellschaft und bei
dessen Uberlassung an den Leasing-
Nehmer.

Zu den immateriellen Wirtschaftsgu-
tern gehoren Rechte, rechtsédhnliche
Werte und sonstige Vorteile.” Im Rah-
men dieses Beitrags sind nur Rechte
gemeint, und zwar geistiges Eigentum.

»ZuU den immateriellen Wirtschaftsgutern gehéren
Rechte, rechtsahnliche Werte und sonstige Vorteile.«

der gesetzliche Pachtvertrag mit dem
Recht zur Fruchtziehung einem Lea-
sing-Verhaltnis. Das Pachtrecht wiede-
rum verweist erganzend auf das Recht
des Mietvertrags (§ 581 Absatz 2 BGB).
Pachtvertrage aber konnen nicht nur
Uber Sachen, sondern generell Uber
Gegenstdande abgeschlossen werden.
Zu den Gegenstanden gehdren aufder
Sachen auch beispielsweise immate-
rielle Wirtschaftsgiter.?

Der Gesetzgeber hat dieses Ergebnis
in 8§ 108 Absatz 1 Satz 2 Insolvenzord-
nung inzidenter bestatigt. Die Vorschrift
wurde vom Gesetzgeber gezielt fir die
Insolvenz eines Leasing-Gebers einge-
fihrt.® Sie beschrankt sich aber nicht
darauf, sondern gilt fir alle Miet- und
Pachtverhaltnisse, die der Schuldner als
Vermieter oder Verpachter eingegan-
gen war und die sonstige ,Gegenstan-
de"” betreffen, die refinanziert wurden.
Der Gesetzgeber geht also selbst ohne
weiteres davon aus, dass sich Mietver-
héltnisse nicht nur auf Sachen beziehen
kénnen, sondern auch auf Gegenstéan-
de. Dementsprechend ist es allgemeine
Auffassung, dass immaterielle Wirt-
schaftsguter Leasing-Objekte sein kén-
nen.®

Begrifflichkeiten

Auch wenn immaterielle Wirtschafts-
gUter genauso Gegenstand eines Lea-
sing-Vertrags sein konnen wie Sachen,

Inhalt und Umfang dieser Rechte gehen
jedenfalls bei den klassischen gewerb-
lichen Schutzrechten wie Patenten,
Gebrauchsmustern, Marken (zu den
Ausnahmen Benutzungsmarke und no-
torisch bekannte Marke noch spater)
und Designs aus Urkunden hervor, die
im Rahmen eines hoheitlichen Ertei-
lungsakts von den zustédndigen Behor-
den ausgestellt werden. Da die genann-
ten gewerblichen Schutzrechte in
Registern geflihrt werden, spricht man
auch von Registerrechten. Beiihnen er-
geben sich Schutzgegenstand und -um-
fang aus flr jedermann offentlich zu-
ganglichen Datenbanken.

Neben den Registerrechten gibt es aber
auch andere geistige Eigentumsrechte,
die ohne staatlichen Erteilungsakt ent-
stehen. Dazu gehdren zum Beispiel die
Rechte an originar unterscheidungskraf-
tigen Unternehmenskennzeichen mit
Namensfunktion, die durch Aufnahme
der Benutzung als geschaftliche Be-
zeichnung fur ein Unternehmen im ge-
schaftlichen Verkehr entstehen. Oder
auch das — wie der Name schon sagt —
.nicht eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster”, wenn es bestimmte
Voraussetzungen erfillt und in einer be-
stimmten Weise der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht wird. Des Weiteren
zahlt hierzu — ganz wichtig — das Urhe-
berrecht an Werken, soweit sie Aus-
druck eigenpersonlicher geistiger
Schopfung sind und zum Beispiel in
Schrift-, Sprach-, Kunst- oder Filmwer-

ken wahrnehmbar Gestalt angenom-
men haben.

Allen genannten Schutzrechten ist ge-
mein, dass es sich um AusschlieRlich-
keitsrechte handelt. Sie verschaffen ih-
rem Inhaber eine in der Regel zeitlich
begrenzte Befugnis, jedem Dritten die
Benutzung des unter Schutz gestellten
Gegenstands zu verbieten, soweit die
Benutzung ohne Zustimmung des Inha-
bers des Schutzrechts erfolgt. Von den
Immaterialglterrechten, die unter an-
derem durch ihre Publizitdt oder we-
nigstens die zeitliche Dimension ihres
Schutzes gekennzeichnet sind, unter-
scheidet sich geschéftliches Know-
how. Denn dessen Wesen besteht ge-
rade darin, nicht offenbart zu werden,
sondern geheim und theoretisch unbe-
fristet geschitzt zu bleiben.

Bewertungsgrundlagen

Leasing-Objekte missen zundchst von
der Leasing-Gesellschaft erworben
werden. Die Leasing-Gesellschaft
muss also zuallererst wissen, welchen
Preis sie daflir zu bezahlen bereit ist.
Handelt es sich bei den Leasing-Objek-
ten um Sachen, ist dies meist nicht mit
besonderen Schwierigkeiten verbun-
den. Die Leasing-Gesellschaft erwirbt
den Leasing-Gegenstand in der Regel
von einem Dritten zu einem Marktpreis,
der sich nachvollziehen lasst und regel-
maRig auf entsprechende Gestehungs-
kosten zurlckgeht. Bei immateriellen
Wirtschaftsgltern ist dies oft anders,
insbesondere dann, wenn sie im Rah-
men eines Sale-and-lease-back-Verhalt-
nisses seitens der Leasing-Gesellschaft
erst vom spateren Leasing-Nehmer er-
worben werden mussen. Will die Lea-
sing-Gesellschaft beispielsweise den
wirtschaftlichen Wert einer Marke be-
werten, kann sie dabei allenfalls ent-
fernt Vergleiche mit dhnlichen Marken
anstellen. Einen Markt im engeren Sin-
ne fir gerade diese Marke gibt es je-
denfalls nicht. Ebenso wenig gibt es ein
vorangegangenes Austauschgeschaft,
dem der Preis der Marke entnommen
werden kann. Die wirtschaftliche Be-
wertung immaterieller Wirtschafts-
guter durch die erwerbende Leasing-
Gesellschaft bleibt damit stets ihre
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ureigenste Aufgabe und ihr alleiniges
Risiko.

Dieser Beitrag will gleichwohl recht-
liche Kriterien liefern, die als zusatzliche
Handreichung bei der wirtschaftlichen
Bewertung dienen sollen. Zu diesen
Kriterien gehoren unter anderem die
Art und (Rest-)Laufzeit des Immateri-
alglterrechts, die Lizenzsituation und
ob es sich um ein gepriftes oder unge-
priftes, eingetragenes oder nicht ein-
getragenes Schutzrecht handelt. Bei
Patenten und Gebrauchsmustern geht
es um den Gegenstand der Erfindung
einschliellich des gewerblichen Ein-
satzgebiets, bei Marken um deren Be-
kanntheit und Benutzungslage. In Be-
zug auf die hier diskutierten
ImmaterialgUterrechte sind insbeson-
dere folgende wertbezogene Aspekte
zu beachten:

> Das Patent ist das durch einen be-
hérdlichen Prifungs- und Erteilungs-
akt zugunsten des Anmelders ent-
standene Recht an einer technischen
Erfindung. Die Erfindung muss neu
sein, auf einer erfinderischen Tatig-
keit beruhen und gewerblich anwend-
bar sein, 8 1 Absatz 1 Patentgesetz
(PatG). Das Patent ist ein gepriftes
Schutzrecht. Es wird nur erteilt, wenn
die zustandige Behorde der Uberzeu-
gung ist, dass die Patentierungsvor-
aussetzungen vorliegen. Zwischen
Antrag und Erteilungsbeschluss kon-
nen Jahre liegen. Das Patent hat zwar
eine Laufzeit von 20 Jahren. Diese be-
ginnt aber mit dem Tag, der auf die
Anmeldung folgt. Die vollen Rechte
aus dem Patent entstehen jedoch erst
mit der Erteilung. Jedermann kann in-
nerhalb von neun Monaten seit Ertei-
lung des Patents dagegen Einspruch
einlegen. Darlber hinaus kann ein Pa-
tent auch nach Ablauf der Einspruchs-
frist im Rahmen eines besonderen
Verfahrens flr nichtig erklart werden.
Patente bleiben nicht automatisch,
sondern nur gegen regelméaRige Ein-
zahlung der JahresgebUihren aufrecht-
erhalten.

Neben der sachlichen (Wert der Er-
findung) und der zeitlichen (Restlauf-
zeit) Komponente ist der raumliche
Schutzbereich des Patents ein ganz

wesentlicher wertbildender Faktor.
SchlieRlich ist fur den Wert eines
Patents von Bedeutung, ob es vom
Wettbewerb beachtet oder verletzt
wird. Es ist zu berlcksichtigen, dass
nur der Patentinhaber und der Inhaber
einer ausschlief3lichen Lizenz berech-
tigt sind, Patentverletzungsverfahren
zu fUhren. Da diese Bereitschaft bei
Leasing-Gesellschaften kaum aus-
gepragt sein dirfte, muss darauf ge-
achtet werden, dass der bisherige
Patentinhaber ausschliellicher Li-
zenznehmer wird.

> Dem Gebrauchsmuster kommt als
.kleiner groRer Bruder” des Patents
eine erhebliche Durchschlagskraft zu.
Wie das Patent wird es fur Erfindun-
gen erteilt, die neu sind, auf einem er-
finderischen Schritt beruhen und ge-
werblich anwendbar sind, § 1 Absatz 1
Gebrauchsmustergesetz (GebrMG).
Anders als im Patentrecht gilt im Ge-
brauchsmusterrecht allerdings der re-
lative Neuheitsbegriff. Stand der Tech-
nik (und damit schadlich) ist nur, was
vor der Anmeldung von Dritten durch
schriftliche Beschreibung (unabhéngig
vom jeweiligen Ort) oder durch eine
im Inland erfolgte Benutzung der Of-
fentlichkeit zuganglich gemacht wor-
den ist.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied
zum Patent ist, dass es sich beim Ge-
brauchsmuster um ein ungepriftes
Schutzrecht handelt. Die Erteilungs-
behoérde prift im Eintragungsverfah-
ren neben den formalen Schutzvor-
aussetzungen (technische Erfindung
und ordnungsgemalfie Anmeldung)
nur, ob einer der in § 1 Absatz 2 oder
§ 2 GebrMG geregelten Ausschlie-
Rungsgrinde vorliegt. Dagegen sind
die materiellen Schutzvoraussetzun-
gen (Neuheit, erfinderischer Schritt,
gewerbliche Anwendbarkeit) nicht Ge-
genstand der patentamtlichen Pru-
fung. Das Gebrauchsmuster entsteht
mit der Eintragung in das Gebrauchs-
musterregister, zu der es regelmallig
schon sechs bis acht Wochen nach
Eingang einer formell ordnungsgema-
fen Anmeldung kommt. Der Vorteil
des Gebrauchsmusters gegenlber
dem Patent besteht somit darin, dass
es seinem Inhaber im Prinzip densel-
ben Schutz wie ein Patent verschafft,
allerdings viel einfacher, schneller und
kostengunstiger zu erlangen ist. Nach-
teil ist, dass die materiellen Wirkun-
gen trotz der Eintragung nicht eintre-
ten, wenn und soweit die materiellen
Schutzvoraussetzungen fehlen. In die-
sem Fall spricht man von einem
Scheingebrauchsmuster.
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Wahrend das erteilte Patent seine
Wirkungen also grundsatzlich in dem
Umfang und so lange entfaltet, wie
es formell besteht, kann die Unwirk-
samkeit eines eingetragenen Ge-
brauchsmusters aus materiell-rechtli-
chen Grinden im Verletzungsprozess
voll eingewandt werden. Anders als
beim Patent ist der Verletzungsrichter
nicht an den Tatbestand der Ge-
brauchsmustereintragung gebunden.
Die Schutzdauer des Gebrauchsmus-
ters beginnt mit dem Anmeldetag und
endet zehn Jahre nach Ablauf des
Monats, in den der Anmeldetag féllt.
Der Schutz bleibt auf das Gebiet des
Staats beschrédnkt, dessen Recht ei-
nen Gebrauchsmusterschutz vor-
sieht. Hinsichtlich der Anspruchsbe-
rechtigung im Verletzungsfall gilt das
zu Patenten Gesagte entsprechend.

> Die Marke ist grundsatzlich wie das
Patent ein gepriftes Schutzrecht, das
mit Eintragung in das vom jeweils zu-
standigen Amt gefiihrte Register ent-
steht. Sie existiert als nationale Marke,
aber auch als Unionsmarke. Ihr Schutz
kann international erstreckt werden.
Markenschutz kann allerdings auch
durch die Benutzung eines Zeichens
entstehen. Einerseits wenn es Ver-
kehrsgeltung erlangt hat (Benutzungs-
marke). Andererseits auch flr die so-
genannte notorisch bekannte Marke.
Dies gilt jeweils ohne Eintragung, § 4
Markengesetz (MarkenG). Als Marke
kdnnen samtliche Zeichen, dreidimen-

schluss eines Widerspruchsverfah-
rens kann die Marke noch wegen Ver-
falls, absoluter Schutzhindernisse
oder des Bestehens élterer Rechte
geldscht werden. Die Schutzdauer ei-
ner Marke betragt zehn Jahre und be-
ginnt mit dem Anmeldetag. In den
ersten finf Jahren seit der Eintragung
der Marke beziehungsweise dem Ab-
schluss eines Widerspruchsverfah-
rens besteht eine sogenannte Benut-
zungsschonfrist. Innerhalb dieses
Zeitraums konnen alle Rechte aus der
Marke geltend gemacht werden,
ohne dass die Benutzung der Marke
nachgewiesen werden muss. Wird
eine Marke wéahrend eines ununter-
brochenen Zeitraums von mehr als
fanf Jahren nicht rechtserhaltend be-
nutzt, verfallt sie. Auf Antrag eines be-
liebigen Dritten wird sie selbst dann
far verfallen erklart und aus dem Re-
gister geldéscht, wenn die Schutzdau-
er von zehn Jahren noch nicht abge-
laufen ist. Die Schutzdauer kann
beliebig oft um jeweils zehn weitere
Jahre verlangert werden.

Der fur das Leasing-Geschaft ent-
scheidende Wert einer Marke steht
und fallt mit ihrer Kennzeichnungs-
kraft. Die Kennzeichnungskraft wird
wiederum durch die Intensitat der Be-
nutzung der Marke beeinflusst. Stark
benutzte Marken erlangen Bekannt-
heit und damit eine héhere Kenn-
zeichnungskraft als schwach be-
nutzte Marken. Glaubiger eines

»Der fur das Leasing-Geschaft entscheidende Wert
einer Marke fallt mit inrer Kennzeichnungskraft.«

sionale Gestaltungen sowie sonstige
Aufmachungen geschiitzt werden. Sie
muUssen jedoch geeignet sein, Waren
oder Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von denjenigen eines anderen
zu unterscheiden.

Gegen die Eintragung einer Marke
(national) oder die Bekanntmachung
einer Markenanmeldung (européisch)
kénnen die Inhaber alterer Rechte Wi-
derspruch einlegen. Auch nach Ablauf
der Widerspruchsfrist respektive Ab-

Unterlassungsanspruchs und damit
prozessfihrungsbefugt ist grundsatz-
lich der materielle Inhaber der einge-
tragenen Marke. Lizenznehmer kon-
nen Klage wegen Markenverletzung
mit Zustimmung des Markeninhabers
erheben. Abweichend hiervon kann
der Inhaber einer ausschlief3lichen Li-
zenz Klage wegen Verletzung einer
Marke erheben, wenn der Markenin-
haber nach formlicher Aufforderung
nicht selbst innerhalb angemessener
Frist Klage erhoben hat.

> Designrechte (national) beziehungs-

weise Rechte an einem Gemein-
schaftsgeschmacksmuster  (eur-
opaisch) konnen an zwei- oder
dreidimensionalen Erscheinungsfor-
men eines ganzen Erzeugnisses oder
eines Teils davon entstehen. Diese er-
geben sich insbesondere aus den
Merkmalen der Linien, Konturen, Far-
ben, der Gestalt, Oberflachenstruktur
oder der Werkstoffe des Erzeugnisses
selbst oder seiner Verzierung. Typi-
sche Schutzgegenstéande sind Ge-
brauchsgegenstande. Voraussetzung
ist, dass die Erscheinungsform neu ist
und Uber sogenannte Eigenart verflgt,
§§ 1 und 2 Designgesetz (DesignG).
Ein Design oder Gemeinschaftsge-
schmacksmuster gilt als neu, wenn
vor der Anmeldung kein identisches
Design offenbart worden ist. Designs
gelten als identisch, wenn sich ihre
Merkmale nur in unwesentlichen Ein-
zelheiten unterscheiden. Eigenart be-
steht, wenn sich der Gesamteindruck,
den es beim informierten Benutzer
hervorruft, von dem Gesamteindruck
unterscheidet, den ein anderes De-
sign bei diesem Benutzer hervorruft,
welches vor dem Anmeldetag offen-
bart worden ist.

Beim Design und dem Gemein-
schaftsgeschmacksmuster handelt
es sich wie beim Gebrauchsmuster
um ungeprifte Schutzrechte. Sie wer-
den von den Amtern eingetragen, so-
fern die Anmeldung die formalen Vo-
raussetzungen erflllt. Eine Prifung
auf Neuheit und Eigenart findet nicht
statt. Dennoch sind Designs und Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster au-
Rerordentlich scharfe Waffen, denn
nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen besteht eine widerlegbare Ver-
mutung der Rechtsbestandigkeit. In
Verletzungsfallen liegt also die ge-
samte Darlegungs- und Beweislast
dafiir, dass dem Design oder dem Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster, aus
dem die Verletzungsanspriche gel-
tend gemacht werden, die Rechtsbe-
standigkeit fehlt, beim Beklagten.

Der Schutz besteht maximal flr die
Dauer von 25 Jahren unter der Vor-
aussetzung, dass nach jeweils flnf
Jahren Aufrechterhaltungsgebiihren
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einbezahlt werden. Der Wert hangt
vor allem davon ab, wie stark das
Erzeugnis, in welches das Design be-
ziehungsweise Gemeinschaftsge-
schmacksmuster integriert ist, am
Markt (noch) nachgefragt wird. Das
sollte bei der Prifung der Eignung und
des Werts eines Designs oder Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters als
Leasing-Gegenstand im Auge behal-
ten werden.

> Das Urheberrecht ist zu Lebzeiten
nicht rechtsgeschaftlich Gbertragbar.
Lediglich Nutzungsrechte an den ur-
heberrechtlichen Verwertungsrech-
ten (dazu néher unten beim R echts-
erwerb) koénnen weitergegeben
werden. Das Urheberrecht ist kein
Registerrecht. Es entsteht mit Vollen-
dung eines Werks, sofern dieses
wahrnehmbar ist und erkennbar Zlige
einer personlichen geistigen Schop-
fung aufweist. Als Werke kommen in
Betracht Sprachwerke, Werke der
Musik, Pantomime, bildende Kinste
einschlielRlich deren Entwdrfe, Licht-
bildwerke, Filmwerke sowie Darstel-
lungen wissenschaftlicher oder tech-
nischer Art, § 2 Urheberrechtsgesetz
(UrhG). Eine Besonderheit: Das Urhe-
berrecht erlischt 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers. Die verwandten
Schutzrechte haben eine kulrzere
Schutzdauer.

Erwerb durch
die Leasing-Gesellschaft

Die Vertragsparteien eines Leasing-Ver-
trags sind aus steuer- und bilanzrecht-
lichen Grlnden bestrebt, den Leasing-
Gegenstand im Anlagevermdgen des
Leasing-Gebers zu aktivieren. Dies
setzt dessen wirtschaftliche Eigen-
timerstellung voraus. Ohne auf die
steuerrechtlichen und bilanzrechtlichen
Details einzugehen, erwirbt die Lea-
sing-Gesellschaft zu diesem Zweck
grundsatzlich das volle Eigentum am
Leasing-Gegenstand.? Allerdings ver-
wendet das BGB den Eigentumsbegriff
nur bei Sachen. Bei immateriellen Wirt-
schaftsgltern in Form von Rechten ist
daher gemeint, dass die Leasing-Ge-
sellschaft Rechtsinhaberin werden
muss.?

Beim Mobilien-Leasing von Sachen be-
zieht die Leasing-Gesellschaft den Lea-
sing-Gegenstand vom Verkaufer oder
Werkunternehmer mittels Kauf- bezie-
hungsweise Werkvertrags. Das an-
schlie3ende Prozedere des Eigentums-
erwerbs ist den Beteiligten vertraut.
Selbst bei noch herzustellenden Sa-

sing-Gesellschaft Ubertragen wer-
den. Diese wird dann Rechtsinhaberin.
Die Ubertragung erfolgt nach den
§§ 413, 398 BGB durch einen so-
genannten (dinglichen) Verfligungs-
vertrag zwischen dem bisherigen
Schutzrechtsinhaber (im Rahmen ei-
nes Sale-und-lease-back-Verhaltnis-

»Das Urheberrecht ist zu Lebzeiten
nicht rechtsgeschaftlich ubertragbar.«

chenist der Rechtslibergang grundsatz-
lich verifizierbar. Dem Erwerb immate-
rieller Wirtschaftsglter liegt in der
Regel auch ein Kaufvertrag zugrunde.
Bei ihnen bestehen aber abweichende
und auch jeweils unterschiedliche An-
forderungen an den Rechtsilibergang:

> Die Registerrechte Patent, Ge-
brauchsmuster, Marke und Design
koénnen als solche, namlich als soge-
nanntes Stammrecht, auf die Lea-

L
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ses dem kinftigen Leasing-Nehmer)
und der Leasing-Gesellschaft, in dem
sich die Vertragsparteien Uber den
Rechtslbergang auf die Leasing-Ge-
sellschaft einigen. Der Vertrag ist bei
deutschen Schutzrechten formfrei.
Schon aus Beweisgriinden empfiehlt
sich aber, den Vertrag schriftlich zu
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Design ist nicht nur das bestehende
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(Stamm-)Recht Ubertragbar, sondern
auch die jeweils dazugehdrige Fruh-
form, ndmlich das Recht auf das Pa-
tent, auf das Gebrauchsmuster und
auf das Design (8 15 Absatz 1 Satz 2
PatG, 8 22 Absatz 1 Satz 2 GebrMG;
fir das Design allgemeine Meinung
auch ohne gesetzliche Regelung'?®).
Ahnliches gilt im Markenrecht bei
fehlender Eintragung fur die Benut-
zungsmarke und notorisch bekannte
Marken (8 27 Absatz 1 MarkenG).
Mangels (zumindest bevorstehen-
der) Eintragung werden sich Leasing-
Gesellschaften in der Praxis regel-
mafig aber schwertun, solche
Frihformen beziehungsweise beson-
dere Fallgestaltungen gewerblicher
Schutzrechte als Leasing-Objekt zu
akzeptieren. Zumindest werden sie
noch genauer als sonst hinschauen
mUssen, ob sie als Leasing-Objekt
geeignet sind. Bei allen vier gewerb-
lichen Schutzrechten ist schlief3lich
auch deren Anwartschaftsrecht
Ubertragbar (8 15 Absatz 1 PatG,
§ 22 Absatz 1 GebrMG, § 31 Mar-
kenG und § 32 DesignG).

> Obwohl es sich bei den hier bespro-
chenen vier gewerblichen Schutzrech-
ten im engeren Sinne um Re-
gisterrechte handelt, ist flr die
Ubertragung der Rechtsinhaberschaft
auf die Leasing-Gesellschaft kein Pu-
blizitatsakt erforderlich. Die Anderung
muss insbesondere nicht im jeweiligen
Register eingetragen werden; Ande-
rungseintragungen sind nur deklarato-
risch (8 30 Absatz 3 PatG, § 8 Absatz 4
GebrMG, § 27 Absatz 3 MarkenG,
§ 29 Absatz 3 DesignG). Im Rahmen
eines Sale-and-lease-back-Verhéltnis-
ses hat dies fur die Parteien den Vor-

teil, dass der Rechtslibergang vom
(kiinftigen) Leasing-Nehmer auf den
Leasing-Geber nicht publik wird. Wird
die Leasing-Gesellschaft nicht in das
Register eingetragen, bleibt der bishe-
rige Rechtsinhaber aber weiterhin ge-
genlber der eintragenden Behorde so-
wie gegenuber Dritten legitimiert. Die
Leasing-Gesellschaft wird deshalb
schon aus praktischen Erwagungen
auf die Mitwirkung des Leasing-Neh-
mers zurlckgreifen, wenn sie bei-
spielsweise Rechte gegeniber Dritten
geltend machen méchte. Da dies aber
gerade bei einem Sale-and-lease-
back-Verhaltnis im Eigeninteresse des
Leasing-Nehmers liegt, sind bei einem
ordnungsgemal verlaufenden Lea-
sing-Verhaltnis keine Schwierigkeiten
zu erwarten. Probleme konnen sich
wie Ublich dann ergeben, wenn das
Leasing-Verhaltnis notleidend wird.

Die blof$ deklaratorische Wirkung der
Registereintragung fir den Rechts-
Ubergang hat aber noch eine weitere
und wesentlichere Folge: Da die Ein-
tragung im Register flr den Rechts-
Ubergang nicht konstitutiv ist, kann
die Leasing-Gesellschaft dem Regis-
terstand auch nicht entnehmen, ob ihr
Geschaftspartner tatsachlich (noch)
Rechtsinhaber ist. Das Vertrauen auf
den Registerstand beim Rechtser-
werb ist nicht geschitzt. Es gibt kei-
nen gutglaubigen Erwerb der Rechts-
inhaberschaft. Mit anderen Worten:
Ist der kiinftige Leasing-Nehmer im
jeweiligen Register eingetragen, lasst
sich dem zusammen mit gegebenen-
falls weiteren dem Register oder dem
Leasing-Nehmer vorliegenden Doku-
menten zum einen der Schutzumfang
des Rechts entnehmen, zum anderen

Die Redaktion informiert taglich in
der Rubrik , Tagesmeldungen”.

www.kreditwesen.de/tagesmeldungen

Folgen Sie uns auch auf

f iy R(fin

die urspriingliche Rechtsinhaber-
schaft des Leasing-Nehmers. Zu den
hinsichtlich des Schutzumfangs
gleichwohl verbleibenden Grenzen
und Risiken wurde schon oben bei der
Bewertung Stellung genommen.

Hat der Leasing-Nehmer aber zwi-
schenzeitlich das Recht an Dritte
Ubertragen und wurde dies nicht
gleichzeitig im Register vermerkt, ist
dieser Rechtslbergang fur die nun-
mehr erwerbende Leasing-Gesell-
schaft nicht erkennbar. Ein Vertrags-
schluss zwischen ihr und dem
vormaligen Rechtsinhaber erfolgt mit
einem Nichtberechtigten und bewirkt
keinen Rechtslbergang. Die Leasing-
Gesellschaft kann sich nur im Rah-
men des Kaufvertrags neben sonsti-
gen Gewahrleistungen zusatzlich
garantieren lassen, dass der Leasing-
Nehmer nach wie vor Rechtsinhaber
ist und Dritten auch keine schadlichen
Lizenzen gewahrt hat. Im Insolvenz-
fall oder gar bei Betrug nitzt ihr das
aber nichts.

Das Urheberrecht ist zu Lebzeiten
nicht rechtsgeschéftlich tbertragbar.
Die urheberrechtlichen Verwertungs-
rechte stehen ausschlief3lich dem Ur-
heber als Rechtsinhaber zu, § 15
UrhG. Der Urheber kann aber Dritten
Nutzungsrechte an seinen Verwer-
tungsrechten einrdumen (8 31 Ab-
satz 1 UrhG). Statt einer vollstandigen
Rechtslbertragung auf die Leasing-
Gesellschaft kommt hier mithin nur
eine ausschlieRliche und im Ubrigen
unbegrenzte Lizenz zugunsten der
Leasing-Gesellschaft in Betracht.

Nachdem es sich beim Urheberrecht
um keines der Registerrechte han-
delt, stehen der Leasing-Gesellschaft
nicht einmal deren Indizien flir die
Rechtsinhaberschaft zur Verfigung.
Ob Uberhaupt ein urheberrechtlich ge-
schutztes Werk vorliegt, muss sie al-
lein einschatzen. Fur die Frage, ob
und inwieweit der Urheber gegebe-
nenfalls schon Dritten Lizenzen ge-
wahrt hat, kommt es auf die Angaben
des Leasing-Nehmers an. Zu der
schon beschriebenen Unsicherheit
bei der Bewertung von Urheberrech-
ten gesellt sich somit auch noch die
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FINANZIERUNG
LEASING
FACTORING

Unsicherheit hinsichtlich Bestand und
Reichweite der Urheberschaft.

Uberlassung an
den Leasing-Nehmer

Bei immateriellen Wirtschaftsgltern er-
folgt auch die Uberlassung eigenen und
vor allem bezogen auf das jeweilige
Recht spezifischen Regeln. Sie ist an-
ders als die GebrauchsUberlassung bei
beweglichen Sachen im Mietrecht ins-
besondere kein sogenannter Realakt,
sondern — bei dem hier behandelten
geistigen Eigentum — ein Rechtsakt,
namlich eine Lizenz (§ 15 Absatz 2
PatG, § 22 Absatz 2 GebrMG, § 30
MarkenG und & 31 DesignG). Darunter
versteht man eine entgeltliche oder un-
entgeltliche, durch den Rechtsinhaber
einem Dritten eingeraumte Benut-
zungsbefugnis.’ Das Urheberrecht
spricht nur von einem ,,Nutzungsrecht”
(8 31 UrhG); ein inhaltlicher Unter-
schied ist damit nicht verbunden.

Der Begriff der ,Nutzung” ist aber wei-
ter als der des Gebrauchs im Mietrecht,
wie § 100 BGB zeigt. Zu den Nutzun-
gen gehdren nicht nur die Vorteile, die
der Gebrauch eines Rechts gewahrt,
sondern auch die sogenannten Frich-
te. So kann der Markeninhaber die Mar-
ke im engeren Sinne nutzen, indem er
sich ihrer bei seinem Auftritt im Ge-
schéaftsverkehr bedient. Er kann sie
aber auch zum Beispiel Dritten via Li-
zenz zur Verflgung stellen. Geschieht
dies gegen Entgelt (Lizenzgebuhr), han-
delt es sich um Ertradge und damit (mit-
telbare) Frichte des Rechts im Sinne
von § 99 Absatz 3 BGB.™?

Es kommmt aber nicht darauf an, ob es
sich um bloRen Gebrauch eines Rechts
oder um Nutzung im weiteren Sinne
handelt und welche Rechtsfriichte im
Sinne des Gesetzes gemeint sind. Wie
schon eingangs gezeigt wurde, orien-
tiert sich auch der BGH nur in erster Li-
nie am Mietvertrag. Genauso verweist
auch das dem Leasing ahnliche gesetz-
liche Pachtrecht erganzend auf die Vor-
schriften des Mietrechts, gewahrt aber
Uber den Mietvertrag hinaus dem Péach-
ter nicht nur ein Recht zum Gebrauch,
sondern auch ein Recht auf die Friichte.

Dementsprechend verwendet die Praxis
bei der Uberlassung des Leasing-Ge-
genstands durch den Leasing-Geber an
den Leasing-Nehmer die Begriffe Ge-
brauch und Nutzung synonym.™

Die Leasing-Gesellschaft Uberlasst
dem Leasing-Nehmer das auf sie
Ubertragene Patent, Gebrauchsmuster,
Design respektive die Ubertragene
Marke zum Gebrauch beziehungsweise
zur Nutzung. Dies geschieht mittels ei-
nes (ausschlieRlichen und befristeten)
Lizenzvertrags. Dieser geht im Leasing-
Vertrag auf und enthalt Verpflichtungs-
und (soweit verlangt) Verfigungs-
geschaft™ mit gegebenenfalls weiteren
Einschrankungen des Nutzungsrechts,
die aufgrund der steuerlichen Leasing-
Erlasse erforderlich sind. Beim Urhe-
berrecht ist die Leasing-Gesellschaft
nicht Rechtsinhaberin geworden, son-
dern nur (ausschlieRlich) Nutzungsbe-
rechtigte. Dennoch kann sie ihre Lizenz
mit Zustimmung des Rechtsinhabers
auch ausschlieRlich an den Leasing-
Nehmer unterlizenzieren. Der Lizenz-
vertrag ist an sich formfrei. Da er der
Sache nach aber im Leasing-Vertrag
enthalten ist, wird er schon deshalb in
der Praxis regelmaRig schriftlich ge-
schlossen werden (siehe oben).

Viele Besonderheiten
zu beachten

Auch immaterielle Wirtschaftsguter
kdénnen Gegenstand eines Leasing-Ver-
trags sein. Das gilt insbesondere fiir die
klassischen gewerblichen Schutzrech-
te wie Patente, Gebrauchsmuster, Mar-
ken und Designs sowie das Urheber-
recht. Im Vergleich zum Leasing von
Sachen gibt es aber Besonderheiten,
die die Leasing-Gesellschaft beachten
muss. Dies beginnt mit der Hohe des
Kaufpreises, den die Leasing-Gesell-
schaft fur den Erwerb des klnftigen
Leasing-Gegenstands bezahlen soll.
Anders als beim Leasing von Sachen
fehlt es meistens schon an einem vor-
angegangenen Austauschgeschaft,
dem der Kaufpreis ohne Weiteres ent-
nommen werden kann. Die Bewertung
des immateriellen Wirtschaftsguts ist
deshalb eine besondere Herausforde-
rung. Diese erfolgt anhand typischer

Kriterien wie Art und Laufzeit bezie-
hungsweise Restlaufzeit des Schutz-
rechts oder ob es sich um ein gepriiftes
oder ungepriftes respektive eingetra-
genes oder nicht eingetragenes Schutz-
recht handelt.

Die in diesem Beitrag behandelten im-
materiellen Wirtschaftsglter sind
Rechte. An diesen erwirbt die Leasing-
Gesellschaft nicht Eigentum wie bei
Sachen. Vielmehr wird sie Rechts-
inhaberin oder wie beim Urheberrecht
ausschlief3liche Lizenznehmerin. Der
Rechtslibergang erfolgt durch blofRRe
Einigung nach 8§ 413, 398 BGB. Eine
Eintragung in dem jeweils malRgeb-
lichen Register — sofern ein solches
Uberhaupt existiert — ist nicht erforder-
lich. Die Parteien konnen deshalb den
Rechtslbergang auch vertraulich be-
handeln. Die Leasing-Gesellschaft kann
die Rechte aber nicht gutglaubig erwer-
ben. Sie muss sich daher der Existenz
der ihr eingerdumten Rechte sorgfaltig
versichern. Sobald sie die erforder-
lichen Rechte erworben hat, Uberlasst
die Leasing-Gesellschaft dem Leasing-
Nehmer anschlieBend die ihr einge-
raumten Rechte wieder zur Nutzung.
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