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betreffend das Geschmacksmuster M 95 10 007.5

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie den
Richter Knoll und die Richterin Puschel

beschlossen:

1.  Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamts (Musterregister)

vom 4. Dezember 2002 aufgehoben.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Am 13. Dezember 1995 wurde beim Patentamt die Musteranmeldung mit der Be-
zeichnung "Kaffeemaschine" durch die E... Gebr. St... (im

folgenden: Geschmacksmusterinhaberin) eingereicht und anschliellend eingetra-
gen. Die Schutzdauer wurde auf 10 Jahre verlangert. Seit August 2000 firmiert die

Geschmacksmusterinhaberin unter E... GmbH & Co. KG.

Am 20. Juni 2002 zeigte der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt

Dr. K... (im folgenden: Antragsgegner) an, dass am 1. Juni 2002



das Insolvenzverfahren gegen die Geschmacksmusterinhaberin erdffnet worden
sei. Er beantragte, dass bis auf Widerruf das Schutzrecht weder umgeschrieben

noch Ubertragen werden durfe.

Mit Schriftsatz vom 9. Juli 2002 beantragte der Antragsteller beim Patentamt die
Umschreibung des Geschmacksmusters auf sich und legte die Kopie von schriftli-
chen Erklarungen vor, namlich der Geschmacksmusterinhaberin vom
23. Oktober 2000 und des Antragstellers vom 26. Oktober 2000. Wegen der Ein-
zelheiten wird auf die als "Ubertragungsvereinbarung" bzw "Annahmeerklarung”

bezeichneten schriftlichen Erklarungen verwiesen (Bl 22 der Patentamtsakte).

Mit Schriftsatz vom 23. September 2002 widersprach der um Stellungnahme ge-
betene Antragsgegner dem Umschreibungsantrag. Inm lagen Anhaltspunkte vor,
dass verschiedene Ubertragungserklarungen méglicherweise riickdatiert worden
seien. Die erfolgte Ubertragung werde aufgrund der §§ 130/131 bzw 133 InsO an-
gefochten. Es werde beantragt, die Umschreibung des Schutzrechts so lange
auszusetzen, bis das Insolvenzverfahren abgeschlossen sei. Dem Antragsteller
wurde im Verfahren vor dem Patentamt weder dieser Schriftsatz des Antragsgeg-
ners noch dessen Schriftsatz vom Juni 2002 zur Kenntnis gebracht.

Durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (Musterregister) vom
4. Dezember 2002 ist der Antrag auf Umschreibung auf den Antragsteller zurGck-
gewiesen worden. Zur Begrundung wird ausgefuhrt, im Umschreibungsverfahren
beschranke sich das Patentamt grundsatzlich auf eine formale, summarische
Prifung der von den Beteiligten vorgelegten Nachweise, ohne Uber die materiell-
rechtliche Wirksamkeit der Ubertragung abschlieRend zu entscheiden. Bereits
diese formelle Prufung habe hier zu dem Ergebnis gefuhrt, dass erhebliche Zwei-
fel an der Wirksamkeit der Ubertragung bestiinden bzw erhebliche Zweifel an der
Einwilligung der Geschmacksmusterinhaberin zur Umschreibung gegeben seien.
Der Antrag auf Umschreibung des Schutzrechts sei erst fast eindreiviertel Jahre

nach der Ubertragungsvereinbarung eingegangen. Der Antragsgegner habe zu-



dem nicht nur schon vor Eingang des Umschreibungsantrages gebeten, die Um-
schreibung nicht vorzunehmen, sondern auch den "Umschreibungsantrag wider-
rufen". Fehle der Umschreibungsantrag oder die Umschreibungsbewilligung des
eingetragenen Rechtsinhabers, bestehe von Haus aus Anlass zu Zweifeln an der
Wirksamkeit der rechtsgeschéftlichen Ubertragung des Schutzrechts (unter Hin-
weis auf BPatG BIPMZ 2001, 354, 355). Dies gelte umso mehr, als die Ubertra-
gungsvereinbarung zusatzlich gemal §§ 130, 131 bzw 133 InsO angefochten

worden sei.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit der Beschwerde. Er tragt vor, das ihm
zu gewahrende rechtliche Gehor sei verletzt worden, denn die Korrespondenz des
Patentamts mit dem Antragsgegner bzw der Geschmacksmusterinhaberin
(Schriftsatze vom Juni und September 2002) seien ihm erst im Beschwerdeverfah-
ren Ubermittelt worden. Diese Korrespondenz hatte er unter Hinweis auf das
Schreiben der Geschmacksmusterinhaberin vom 23. Oktober 2000 widerlegen
konnen. Im Ubrigen habe die Geschmacksmusterinhaberin auch nur die Ausset-
zung der Umschreibung beantragt. Das Patentamt sei Uber diesen Antrag hinaus-
gegangen und habe die Umschreibung endgultig verweigert, so dass unnotiger-
weise eine gebuhrenpflichtige Beschwerde notwendig geworden sei. Es ware ver-
nunftiger gewesen, in nur einem Fall Beschluss zu fassen und alle anderen Ver-

fahren ruhen zu lassen, bis das Gericht in dem einen Fall Beschluss gefasst hatte.

Der Antragsteller beantragt,

den Beschluss des Musterregisters des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. Dezember 2002 aufzuheben,

sowie die Beschwerdegebuhr zurlickzuerstatten.

Seitens des Antragsgegners liegt kein formlicher Antrag vor. Er hat lediglich An-
gaben zur Firmierung der Geschmacksmusterinhaberin gemacht und auf sein an

das Patentamt gerichtete Schreiben vom 27. Mai 2003 hingewiesen. Mit diesem



Schreiben hat der Antragsgegner dem Patentamt mitgeteilt, dass er keine Ein-
wendungen mehr gegen die Ubertragung der Geschmacksmusterrechte auf den

Antragsteller habe.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Die Voraussetzungen fur die Umschrei-

bung des Geschmacksmusters auf den Antragsteller sind nunmehr gegeben.

1. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet, wie der Antragsteller zu Recht geltend
macht, an einem wesentlichen Mangel, denn ihm ist kein ausreichendes rechtli-

ches Gehdr gewahrt worden.

Der Grundsatz des rechtlichen Gehors beinhaltet, dass die Entscheidung nur auf
Grinde gestutzt werden darf, zu denen Gehoér gewahrt worden ist (vgl Schulte,
PatG, 6. Aufl, vor § 34 Rdn 214). Er gilt im Verfahren vor dem Patentamt nicht nur
dort, wo der Anspruch darauf ausdrucklich im Patentgesetz noch einmal wieder-
holt worden ist (zB §§ 42 Abs 3 Satz 2, 48 Satz 2 PatG), sondern rechtliches Ge-
hor ist vor allen Entscheidungen, die Rechte Beteiligter berihren konnen, zu ge-
wahren (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 203), mithin auch vor der Zurickweisung
eines Umschreibungsantrages. Das Patentamt hat zwar der im Musterregister
Eingetragenen den Umschreibungsantrag zugestellt (vgl zum Anspruch auf recht-
liches Gehor des im Register Eingetragenen BPatG BIPMZ 1999, 370), es hat
aber seine Entscheidung zur Zurlckweisung des Umschreibungsantrages mal}-
geblich darauf gestiitzt, dass der Antragsgegner der Umschreibung widersprochen
hatte, zunachst vorsorglich und dann nochmals, nachdem ihm der Umschrei-
bungsantrag bekannt war, sowie darauf, dass der Antragsgegner die Insolvenz-
anfechtung erklart hatte. Diese Umstande waren dem Antragsteller samtlich nicht
bekannt, da ihm die Stellungnahmen des Antragsgegners zu seinem Umschrei-

bungsantrag nicht zur Kenntnisnahme Ubermittelt worden waren. Dem Antragstel-



ler hatte aber Gelegenheit gegeben werden missen, sich zu den geltend ge-
machten Grunden, die einer Umschreibung entgegenstehen, zu aulern. Er muss
prufen konnen, ob diese Grunde zutreffen und ob er gleichwohl am Umschrei-
bungsantrag festhalt. Fiir den Antragsteller stellte sich der Beschluss als Uberra-

schungsentscheidung dar.

Dieser Verfahrensmangel fuhrt hier aber nicht zur Zurlckverweisung gemal
§§ 10a Abs 1 GeschmMG, 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Da der Sachverhalt geklart und
die Sache entscheidungsreif ist, hat der Senat das vom Gesetz in § 79 Abs 3 PatG
eingeraumte Ermessen dahingehend ausgeubt, selbst in der Sache zu entschei-

den.

2. Der Antrag auf Umschreibung ist begrindet. Gemal § 13 Abs 3 GeschmMG
sind dem Antrag auf Eintragung der Anderung in der Person des Anmelders oder
Inhabers im Musterregister schriftiche Nachweise beizufugen. Hierbei sind die
zum Patentregister entwickelten Grundsatze anwendbar (vgl Eichmann/v. Fal-
ckenstein, GeschmMG, 2. Aufl, § 8 Rdn 8). Das Patentamt ist danach nicht ver-
pflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsubertragung in jeder Rich-
tung zu prufen. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es vielmehr, den
Rahmen der rechtlichen Nachprifung nicht allzu weit zu ziehen. Fuhrt diese Pru-
fung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfligungs-
befugnis des Bewilligenden bzw der Rechtswirksamkeit der Ubertragung und las-
sen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die fur das Registerver-
fahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die Umschreibung versagen (vgl
BGH BIPMZ 1969, 60, 63 - Marpin; BPatG BIPMZ 1999, 370, 371; BIPMZ 2001,
354, 355; Schulte, aaO, § 30 Rdn 26).

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Umschreibungsantrag im angefochtenen
Beschluss zu Recht zurlickgewiesen worden ist, woflr zwar im Hinblick auf die
auch im Beschluss genannte Senatsentscheidung (BIPMZ 2001, 354) einiges

spricht, der Zurickweisungsbeschluss ist allerdings zu einem Zeitpunkt ergangen,



als die Sache wegen des nicht gewahrten rechtlichen Gehoérs noch nicht entschei-
dungsreif war. Denn jedenfalls sind nach dem Schriftsatz des Antragsgegners vom
27. Mai 2003 berechtigte Zweifel im oben genannten Sinne nicht mehr gegeben.
Der Antragsteller hat seinem Umschreibungsantrag ausreichende schriftliche
Nachweise beigefigt. Er hat die Kopie einer Ubertragungsvereinbarung, die
zugleich eine Umschreibungsbewilligung der Geschmacksmusterinhaberin enthalt,
vorgelegt, wobei die Umschreibung zu einem Zeitpunkt bewilligt wurde, der vor der
Eréffnung des Insolvenzverfahrens lag, die Geschmacksmusterinhaberin mithin
die Verfligungsbefugnis hatte. Demgegeniber sind Umstande, die gegen die
Wirksamkeit der Bewilligung sprechen, vor dem Hintergrund, dass der Antrags-
gegner seine noch vor dem Patentamt gemachten Einwendungen ausdricklich

nicht mehr aufrechterhalten hat, nicht ersichtlich.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Senat gemaf
§§ 10a Abs 1 GeschmMG, 80 Abs 1 PatG davon abgesehen, einem der Beteilig-
ten die Kosten aufzuerlegen. In Umschreibverfahren wird es zwar regelmallig fur
billig erachtet, dem Unterliegenden die Kosten aufzuerlegen (vgl BPatG BIPMZ
2001, 354, 356), hier gebietet es aber die Billigkeit, dem formal unterlegenen An-
tragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht aufzuerlegen. Denn es
ist nicht auszuschlieRen, dass das Beschwerdeverfahren insgesamt nur aufgrund

der Verletzung des rechtlichen Gehdrs noétig wurde.

4. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist begrindet. Die Ruck-
zahlung der Beschwerdegebuhr gemaR §§ 10a Abs 1 GeschmMG, 80 Abs 3 PatG
ist dann billig, wenn bei ordnungsgemaler und angemessener Sachbehandlung
der Erlass eines Zurlckweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen ware
und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebuhr hatten
vermieden werden kdnnen (vgl Schulte, aaO, § 73 Rdn 144, 154). Ein derartiger
Billigkeitsgrund liegt vor. Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des
rechtlichen Gehoérs des Antragstellers. Es ist nicht ausschlieRen, dass der Be-

schluss ohne diesen Verfahrensmangel gar nicht ergangen ware. Denn ohne ihn



hatte der Antragsteller auf die Einwendungen des Antragsgegners entgegnen und
sie moglicherweise entkraften konnen, insbesondere den Vorwurf der Ruckdatie-
rung. Dagegen vermag der vom Antragsteller genannte Grund, dass namlich zu-
nachst nur einer von den insgesamt neun Umschreibungsantragen hatte beschie-
den werden sollen, die Rickzahlung nicht zu rechtfertigen, schon weil die rechtli-
chen Voraussetzungen fur eine Aussetzung entsprechend § 148 ZPO nicht vorla-

gen.

Schiilke Knoll Pischel
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