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Umschreibung gewerblicher Schutzrechte bei Rechtsiibergang
Die Eintragung des Rechtslibergangs einer Marke, eines Patents, Gebrauchs- oder Ge-
schmacksmusters im Register hat auf die Wirksamkeit der Ubertragung und somit auf den
Erwerb sowie die damit einhergehende materielle Berechtigung (nach deutschem Recht)
keinen Einfluss. Daraus folgt nicht selten die Situation, dass der tatsachliche Inhaber des
Schutzrechts mit dem im Register Eingetragenen bis zur Umschreibung fur einen gewissen
Zeitraum auseinander fallt. Diese NEWS befassen sich mit der Frage, welche rechtliche Rele-
vanz der Umschreibung im Marken- bzw. Patentregister zukommt.

1. Umschreibung von Patenten/Patentanmeldungen

a.) Regelungen zum Patentregister, insbesondere im Hinblick auf die Rechtswirkung einer
Eintragung, finden sich nur bruchstiickhaft im Gesetz. Einen Anhaltspunkt liefert § 30 Abs. 3
S. 2 PatG. Danach bleibt der friihere Anmelder/Patentinhaber solange berechtigt und ver-
pflichtet, wie der Rechtsibergang noch nicht eingetragen ist. Dies erfasst neben den
Verfahren vor dem Patentamt und den darauf bezogenen Rechtsmittelinstanzen auch Verfah-
ren vor den ordentlichen Gerichten.

Nach der bislang herrschenden Auffassung in Literatur und Rechtsprechung bedeutete dies,
dass nur der Eingetragene, unabhangig von der materiellen Berechtigung, im Anmelde-
oder im Einspruchsverfahren Antrége stellen oder (Rechts-) Beschwerde einlegen kann. Er ist
alleiniger Zustellungsadressat. Im Falle einer Fristversaumung kommt es fur die Wiederein-
setzung auf Umsténde an, die in seiner Person liegen. Ebenso mussen Nichtigkeitsklagen
gegen ihn gerichtet werden und auch bei Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten
(Verletzungs-, Unterlassungs-, Vindikations- und negativen Feststellungsklagen) soll er aktiv
bzw. passiv legitimiert sein, d.h. selbst klagen oder verklagt werden kénnen.

Nachdem bereits in der Vergangenheit vereinzelt Stimmen laut geworden sind, dass die bis-
lang herrschende Auffassung teilweise zu untragbaren Ergebnissen fihrt, riickte auch das
BPatG in neueren Entscheidungen teilweise von der bis dahin vorherrschenden Ansicht ab.
In einem Beschluss des 23. Senates aus dem Jahr 2001 stellt das BPatG fest, dass der Rechts-
nachfolger bereits dann zur Einlegung einer Beschwerde berechtigt ist, wenn er einen ord-
nungsgemalBen Umschreibungsantrag gestellt hat. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG enthalte keine aus-
driickliche Regelung zur Verfahrensbefugnis des Rechtsnachfolgers, zudem handele es sich
um eine Ausnahmevorschrift, welche grundséatzlich eng auszulegen sei, so dass jedenfalls
nach wirksamer Ubertragung und Stellung des Umschreibungsantrags gegen eine Bejahung
der Verfahrensfiihrungsbefugnis des noch nicht eingetragenen, materiell Berechtigten keine
Bedenken bestehen. Eine dhnliche Argumentation verfolgt der 10. Senat des BPatG in einem
Beschluss aus dem Jahr 2006 hinsichtlich der Frage, ob auch der Rechtsnachfolger berech-
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tigt ist, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, wenn zuvor lediglich der Antrag auf Um-
schreibung gestellt worden ist.

b.) Parallele Regelungen finden sich fiir das européische Patent in Art 71 EPU, Regel 20
AO EPU, lber welche wir Sie gerne im Einzelfall naher informieren.

2. Umschreibung von Marken/Markenanmeldungen

a.) Im Markenverletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten ist nur der materiell
berechtigte Markeninhaber aktiv bzw. passiv legitimiert. Die Eintragung im Register stellt
lediglich eine widerlegbare Vermutung der Inhaberschaft und damit der Aktiv- und Passiv-
legitimation dar.

In den Amtsverfahren und den zugehdrigen Rechtsmittelverfahren gilt gemaB § 28 Abs. 2
MarkenG, dass der Erwerber einer Marke bereits ab der Stellung des Umschreibungsantrags
beim DPMA berechtigt ist, seine Rechte aus der Marke im Verfahren vor dem Patentamt, im
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht sowie im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem
Bundesgerichtshof geltend zu machen. Die Eintragung selbst muss - und damit im Unter-
schied zur bisherigen patentrechtlichen Rechtsprechung - noch nicht vollzogen sein.

Es bleibt fir die Zukunft abzuwarten, inwieweit die Rechtsprechung aufgrund der vergleich-
baren Interessenlage zum Markenrecht die Vorschrift des § 28 Abs. 2 MarkenG insgesamt im
patentrechtlichen Verfahren analog zur Anwendung bringt.

Problematisch ist allerdings auch im Markenrecht der Zeitraum zwischen dem Rechtslber-
gang und der Stellung des Umschreibungsantrages. In dieser Phase ist der frihere Inhaber
nicht mehr aktiv legitimiert, der Rechtsnachfolger hat aber auch noch nicht die Voraussetzun-
gen des § 28 Abs. 2 MarkenG - die Stellung des Umschreibungsantrages - erfillt, so dass
keine Partei berechtigt ist, Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Um wirksam Verfahrens-
handlungen (u.a. die Einreichung eines Widerspruchs) zu tatigen, muss der Rechtsnachfolger
den Umschreibungsantrag innerhalb der Frist stellen, in welcher auch die Verfahrensandlung
vorgenommen werden muss.

Sobald ein Umschreibungsantrag vorliegt, sind Verfligungen und Beschlisse des Patentamts
auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen. Bis zum Vollzug der Umschreibung hat also eine
Zustellung sowohl an den alten als auch an den neuen Markeninhaber zu erfolgen. Vor Stel-
lung des Umschreibungsantrages erfolgt lediglich eine Zustellung an den im Register Einge-
tragenen. Dies hat zur Folge, dass die Zustellungen auch wirksam werden, wenn der mate-
riell berechtigte Markeninhaber keine Kenntnis von der Zustellung hat, was die Gefahr von
Fristversdumnissen birgt, da der ehemalige Schutzrechtinhaber nach der Ubertragung regel-
malBig kein weitergehendes Interesse an der Aufrechterhaltung des Schutzrechts besitzt.

b.) Im Unterschied zum Deutschen Markenrecht ist das Gemeinschaftsmarkenrecht in
gréBerem MaBe auf Publizitdt ausgerichtet und eine Umschreibung des Markeninhabers im
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Register fur die Rechtsauslibung unbedingt erforderlich. Nach Art. 17 Abs. 4 GMV kann der
Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Gemeinschaftsmarke erst nach Eintragung geltend
machen. Zudem stellt Art. 23 GMV klar, dass die Ubertragung der Gemeinschaftsmarke ge-
genliiber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst dann Wirkung entfaltet, wenn die Ubertragung
eingetragen ist. Der neue Markeninhaber kann folglich seine Rechte gegeniber Dritten, ins-
besondere auf Unterlassung und Schadenersatz vor der Eintragung im Register nicht geltend
machen. Auf der anderen Seite fehlt aber dem eingetragenen Inhaber und VerauBerer der
Gemeinschaftsmarke die materielle Berechtigung, mit der Folge, dass zeitweise niemand zur
Geltendmachung des Gemeinschaftsmarkenrechts befugt ist. Um die Problematik des
Schwebezustandes zwischen Antrag auf Eintragung und tatsachlicher Eintragung zu mildern,
ordnet die Gemeinschaftsmarkenverordnung an, dass fristwahrende Erklarungen gegeniber
dem Amt durch den Rechtsnachfolger abgegeben werden kénnen, sobald der Antrag auf
Eintragung des Rechtsiibergangs beim Amt eingegangen ist. Im Ubrigen bleibt fir das Amt
aber der Eingetragene mafgeblich. Verfigungen und Beschlisse werden daher bis zum
Vollzug der Umschreibung weiterhin an den Eingetragenen bewirkt.

3. Das Umschreibungsverfahren

Die Umschreibung von Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen erfolgt auf Antrag, der
vom eingetragenen Inhaber und dem Rechtsnachfolger gemeinsam - dann gentigt es wenn
der Antrag von beiden Parteien gemeinsam unterschrieben ist - oder vom Rechtsnachfolger
allein gestellt werden kann. Im letzteren Fall hat er durch Vorlage entsprechender Doku-
mente den Rechtstibergang nachzuweisen oder eine Zustimmungserklarung des noch einge-
tragenen Inhabers einzureichen. Soweit weitere Nachweise fur die Umschreibung notwendig
und erforderlich sind, folgen diese aus der Umschreibungsrichtlinie des DPMA, tber welche
wir Sie im Einzelfall gern beraten.

4. Zusammenfassung

Aufgrund der latenten Gefahr hinsichtlich des Rechtsbestands Ubertragener Schutzrechte
sowie sich ergebender Schwierigkeiten hinsichtlich der Geltendmachung der Schutzrechte
aufgrund zeitweise nicht bestehender Verfahrensfiihrungsbefugnisse des neuen Rechtsinha-
bers sollte im Regelfall unverziiglich nach der Ubertragung eines Schutzrechts ein Antrag
auf Eintragung des Rechtslibergangs gestellt werden. Das Umschreibungsverfahren [0st in
den meisten Fallen nur vergleichsweise geringe Kosten aus. Beispielsweise verlangt das
Deutsche Patent- und Markenamt keine amtlichen Gebuhren fir eine Umschreibung.

Fir weitergehende Informationen, beispielsweise auch zur Notwendigkeit einer Umschrei-
bung von Geschmacks- und Gebrauchsmustern sowie zu ggf. entstehenden Gebihren hin-
sichtlich der Umschreibung europaischer Schutzrechte stehen wir Ihnen gern auch personlich
zur Verfigung.

WIR WUNSCHEN IHNEN EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2010!



