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A. Zielsetzung

Der Gesetzentwurf dient der Herstellung der voll-
stdndigen Rechtseinheit im vereinigten Deutschland aut
dem Geblet des gewerblichen Rechtsschutzes.

B. Losung

Der Entwurf sisht vor, dap alle vor dem 3. Okto-

ber 1990 in der Bundesrepublik Deutschland und in der
DDR begrﬁndeteq gewerblichen Schutzrechte, die aufgrund
der besonderengBestimmungen zum gewerblichen Rechts-
schutz im Einigungsvertrag derzeit noch auf ihr fridhe-
res Schutzgebiaet beschrankt sind, auf ganz Deutschland
erstreckt werden. Die Schutzrechte werden ohne Antrag
von Gesetzes wegen erstreckt. Ausgenommen von der
Erstreckung sind lediglich die im Gebiet der ehe-
maligen DDR registrierten oder zur Registrierung
angemeldeten Herkunftsangaben, fir die eine Umwandlung
in Verbandszeichen auf Antrag vorgesehen ist.
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Der Entwurf sieht weiter vor, dap auf die erstreckten
Schutzrechte mit DDR-Ursprung, die derzeit noch den
Rechtsvorschriften der DDR unterliegen, kinftig im
wesentlichen nur r.och Bundesrecht Anwendung finden
soll. Fir die Uberleitung in das Bundesrecht enthalt
der Entwurf eine Reihe von materiellrechtlichen und
verfahrensrechtlichen Anpassungs- und UObergangsvor-
schriften.

Der Entwurf enthdlt dariber hinaus Regelungen fir die
Falle, in denen Ubereinstimmende Schutzrechte infolge
der Erstreckung zusammentreffen. Dabei sind fir
Kollisionen im Bereich der technischen Schutzrechte
und Muster und Modelle einerseits sowie im Bereich der
Markenrechte und sonstigen Kennzeichenrechte ande-
rerseits unterschiedliche Ldsungen vorgesehen.

Zur gutlichen auPergerichtlichen Beilegung der aus
Kollisionsfallen resultierenden Rechtsstrelitigkeiten
soll eine Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt
eingerichtet werden, die von den Parteien zu Jeder
Zeit angerufen werden kann.

. Alternativen

Keine

Kosten

Das Gesetz wird sich auf den Bundeshaushalt nicht
nennenswert auswirken; die Haushalte der Lander und der
Gemeinden werden nicht berihrt. Fir den Bundeshaushalt
kann die Einrichtung einer Einigungsstelle beim
Deutschen Patentamt zu einer &uPerst geringen Mehr-
belastung fihren. Die durch das Gesetz auf das Deutsche
Patentamt zukommende geringfigige Mehrarbeit kann da-
gegen durch das bereits verstirkte Personal des Amtes
bewaltigt werden,
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Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu
erwarten. Es ist vielmehr davon auszugehen, dap die
wirtschaftliche Entwicklung in Gesamtdeutschland und
damit auch das Preisniveau durch das Gesetz positiv
beeinflupt werden.
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Entwurf eines Gesetzes iiber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
{(Erstreckungsgesetz-ErstrG)

Per Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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Teil 1
Erstreckung
Abschnitt 1

Erstreckung auf das in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannte Gebiet

Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

(1) Die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses
Gesetzes) in, der Bundesiepublik Deutschland mit Aus-
nahme des in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiets bestehenden gewerbiichen Séhutzfechte (Patente,
Gebrauchsmuster, Halbleiterschutzrechte, Geschmacks-
muster und typographische Schriftzeichen, Warenzelchen
und Dienstleistungsmarken) und Anmeldungen von solchen
Schutzrech&en werden unter Beibehaltung ihres Zeit-~
rangs auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannte Gebiet erstreckt.

(2) Das gleiche gilt fir die auf Grund internationaler
Abkommen mit Wirkung fir die Bundesrebublik Deutschland
mit Ausnahme des in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiets eingereichten Anmeldungen und einge-
tragenen oder erteilten Schutzrechte.



Ldéschung von eingetragenen Warenzeichen

(1) Die Léschung eines nach § 1 erstreckten Waren-
Zeichens, das auf Grund einer in der Zeit vom 1. Juli
bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 eingereichten An-
meldung eingetragen worden ist, kann ein Dritter nach
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes auch dann
beantragen, wenn das Zeichen fir ihn auf Grund einer
beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokrati-
schen Republik eingereichten Anmeldung mit alterem
Zeitrang fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen eingetragen und nach § 4 erstreckt
worden ist. Einer solchen Eintragung steht eine nach
§ 4 erstreckte international registrierte Marke nach
dem Madrider Abkommen Uber die internationale Re-
gistrierung von Marken gleich.

(2) Absatz 1 ist auf Antrage auf Entziehung des
Schutzeés einer nach § 1 erstreckten international
registfierten Marke gemaf § 10 der Verordnung Uber die
intern$tionale Registrierung von Fabrik- oder Han-
delsmafken entsprechend anzuwenden.

§ 3
Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen
(1) Gegen die Eintragung eines in der Zeit vom 1. Juli

bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 beim Deutschen Pa-
tentamt angemeldeten Zeichens, das nach § 1 erstreckt
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worden ist, kann Widerspruch nach § 5 Abs. 4 oder § 6 a
Abs. 3 des Warenzeichengesetzes auch erheben, wer far
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen
ein mit dem angemeldeten Zeichen Ubereinstimmendes Zei-
chen (§ 31 des Warenzeichengesetzes) mit alterem Zeit-
rang, das nach § 4 erstreckt worden 1st, beim ehema-
ligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik
angemeldet hat. Einer sclchen Anmeldung steht eine nach
§ 4 erstreckte international registrierte Marke nach
dem Madrider Abkommen UGber die internationale Re-
gistrierung von Marken gleich.

(2) Hat das Deutsche Patentamt ein in Absatz 1 genann-
tes Zeichen nach § 5 Abs. 2 des Warenzelchengesetzes
bekanntgemacht und ist die Widerspruchsfrist nach § 5
Abs. 4 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzelichengesetzes am
{einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes)
noch nicht abgelaufen, so kann Widerspruch auf Grund
eines in Absatz 1 genannten friheren Zeichens noch bis
zum Ablauf von dreil Monaten nach diesem Zeitpunkt erho-
ben werden,

(3) Die Ab%&tze 1 und 2 sind auf Widerspriche nach § 2
der Verordmung Uber die internationale Registrierung
von Fabfik: oder Handelsmarken, die gegen eine nach § 1
erstreckte international registrierte Marke erhoben
werden, entsprechend anzuwenden.



Abschnitt 2

Erstreckung der in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebilet
bestehenden gewerblichen Schutzrechte
auf das lUbrige Bundesgebiet

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
§ 4

Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

(1) Die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses
Gesetzes) in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Cebiet bestehenden gewerblichen Schutzrechte
{Ausschliefungspatente und Wirtschaftspatente, Ur-
heberscheine und Patente fur industrielle Muster, Mar-
ken) !d aAnmeldungen von solchen Schutzrechten wefden
'unteru;eibehaltung ihres Zeitrangs auf das Ubrige Bun-

desgebiet erstreckt.

(2) Das gleiche gilt fur die auf Grund internationaler
Abkommen mit Wirkung fir das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannte Geblet eingereichten Anmel-
dungen und eingetragenen oder erteilten Schutirechte.

(3) Fir Herkunftsangaben, die mit Wirkung fir das in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet einge-
tragen oder angemeldet sind, gelten die §§ 33 bis 38.
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Anzuwendendes Recht

Unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen sind auf die
nach § 4 erstreckten gewerblichen Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen die bisher fir sie geltenden
Rechtsvorschriften (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E
Abschnitt ITI Nr. 1 § 3 Abs. 1 des Einigungsvertrages
vom 31. August 1990, BGBl. 1990 II S. 885, 961) nur
noch anzuwenden, Soweit es sich um die Voraussetzun-
gen der Schutzfahigkeit und die Schutzdauer handelt.

Im Ubrigen unterliegen sie den mit dem Einigungs-
vertrag dbergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts.

Unterabschnitt 2
Besondere Vorschriften filr Patente
§6
wWirkung erteilter Patente

Die Erteilund eines Patents nach den Rechtsvorschrif-
ten der Deutéchen Demokratischen Republik steht der
Veréffentlicﬁung der Erteilung des Patents nach § 58
Abs. 1 des Patentgesetzes gleich.

Wirtschaftspatente

(1) Nach § 4 erstreckte Wirtschaftspatente gelten als
Patente, fOr die eine Lizenzbere1tschaftserklérupg nach
§ 23 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes abgegeben worden
ist. Dies gilt auch fir Wirtschaftspatente, die auf
Grund des Abkommens vom 18. Dezember 1976 tiber die ge-
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genseitige Anerkennung vcn Urheberscheinen und anderen
Schutzdokumenten fir Erfindungen (GBl. II Nr. 15

S. 327) mit Wirkung fir das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannte Gebiet anserkannt worden sind.

{2) Der Inhaber eines auf das Vorliegen aller Schutz-
voraussetzungen gepriften Patents kann zu jedem Zeit-
punkt schriftlich gegeniber dem Deutschen Patentamt
erklaren, daP die Lizenzbereitschaftserklarung nach
Absatz 1 als widerrufen gelten soll. Ein Hinweis auf
diese Erkldrung wird im Patentblatt verdffentlicht. Der
Betrag, um den sich die seit dem (einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes) fallig gewordenen
Jahresgeblhren ermapigt haben, ist innerhalb eines

" Monats nach der Verdffentlichung des Hinweises zu ent-
richten. § 17 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes
ist entsprechend anzuwenden mit der Mapgabe, dap an
die Stelle der Falligkeit der Ablauf der Monatsfrist
des Satzes 3 tritrt.

(3} Wer vor der Verdffentlichung des Hinwelses auf die
Erklarung nach Absatz 2 Satz 2 dem Patentinhaber die
Absicht mitgeteilt hat, die Erfindung zu benutzen, und
diese iﬁ Benutzung genommen hat, bleibt auch weiterhin
zZur Benﬁtzung in der von ihm in der Anzeige angegebe-
nen Weise berechtigt.

§ 8
Nicht in deutscher Sprache vorliegende Patente

(1) Ist ein nach § 4 erstrecktes Patent nicht in
deutscher Sprache verdffentlicht worden, so kann der
Patentinhaber die Rechte aus dem Patent ers~ von dem
Tag an geltend machen, an dem eine von ihm eingereichte
deutsche Obersetzung der Patentschrift auf seinen
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Antrag vom Deutschen Patentamt verdffentlicht worden
ist. Mit dem Antrag ist eine Gebilhr nach dem Tarif zu
zahlen. Wird die GeblUhr nicht gezahlt, so gilt der An-
trag als nicht gestellt,

(2) Ein Hinweis auf die Verdffentlichung der Uber-
setzung ist im Patentblatt zu verdffentlichen und in
der Patentrolle zu vermerken.

(3) Ist die Ubersetzung der Patentschrift fehlerhaft,
S0 kann der Patentinhaber die Verdffentlichung einer
von ihm eingereichten berichtigten Ubersetzung bean-
tragen. Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 sind ent-
sprechend anzuwenden.

{4) Der Wortlaut der Patentschrift stellt die verbind-
liche Fassung dar. Ist die Ubersetzung der Patent-
schrift fehlerhaft, so darf derjenige, der in gutem
Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirk-
liche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der
Erfindung get?offen hat, auch nach Verdffentlichung der
berichtigten Pbersetzung die Benutzung fir die Bedlrf-
nisse seines Figenen Betriebs in eigenen oder fremden
Werkstatten iﬁ gesamten Bundesgebiet unentgeltlich
fortsetzen, w?nn die Benutzung keine Verletzung des
Patents in der fehlerhaften Ubersetzung der Patent-
schrift darstellen wirde.

§ 9
Benutzungsrechte an Ausschliepungspatenten
Das in Artikel 3 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ande-
rung des Patentgesetzes und des Gesetzes Uber Waren-

kennzeichen der Deutschen Demokratischen Republik vom
29, Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 S. 571) vorgesehene Recht,
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elne duxch ein in ein Ausschliefungspatent umgewan-
deltes Wirtschaftspatent geschitzte Erfindung
welterzubenutzen, bleibt bestehen und wird auf das
dbrige Bundesgebiet erstreckt. Der Patentinhaber hat
Anspruch auf eine angemessene Verglitung.

§ 10
Patentanmeldungen

(1} Ist fir eine nach § 4 erstreckte Patentanmeldung
eine der Offensichtlichkeitsprifung nach § 42 des
Patentgesetzes entsprechende Prifung noch nicht er-
folgt, so ist die Offensichtlichkeitsprifung nachzu-
holen.

(2) Liegt die Anmeldung nicht in deutscher Sprache vor,
so fordert das Deutsche Patentamt den Anmelder auf,
eine deutsche Fassung der Anmeldung innerhalb von drei
Monater nachzureichen. Wird die deutsche Fassung nicht
innerhilb der Frist vorgelegt, so gilt die Anmeldung

|
als zu#ﬁckgenommen.

(3) Bei einer nach § 4 erstreckten Patentanmeldung
wird, sofern die Erteilung des Patents noch nicht be-
schlossen worden ist, erst dann die freie Einsicht in
die Akten nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 des Patentgesetzes
gekéhrt und die Anmeldung als Offenlegungsschrift ver-
Offentlicht, wenn seit dem 3. Oktober 1990 achtzehn Mo-
nate verstrichen sind.

(4) Ist fdr eine nach § 4 erstreckte Patentanmeldung
ein Prﬁfungsantrag wirksam gestellt worden, so wird er
weiterbehandelt. Ist die Prifung von Amts wegen be-
gonnen worden, so wird die Prafung nur fortgesetzt,
wenn der Ammelder den Prifungsantrag nach § 44 Abs. 1
bis 3 des Patentgesetzes stellt.
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§ 11
Recherche

Auf Antrag des Patentinhabers oder eines Dritten er-
mittelt das Deutsche Patentamt zu einem nach § 4 er-
streckten Patent die 6ffentlichen Druckschriften, die
fur die Beurteilung der Patentfdhigkeit der Erfindung
in Betracht zu ziehen sind. Mit dem Antrag ist eine
Geblhr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebihr nicht
gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. § 43
Abs. 3 bis 6 und 7 Satz 1 des Patentgesetzes ist
entsprechend anzuwenden,

§ 12

Prifung erteilter Patente

(1) Ein nach § 4 erstrecktes Patent, das nicht auf das
Vorliegen alher Schutzvoraussetzungen geprift ist, wird
auf Antrag v%n der Prifungsstelle des Deutschen Patent-
amts geprift, Der Antrag kann vom Patentinhaber und
jedem Dritte# gestellt werden. § 44 Abs. 1, 3 und §
Satz 1 und §|45 des Patentgesetzes sind entsprechend .
anzuwenden; § 44 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Patentgesetzes
ist entsprechend anzuwenden, wenn ein Antrag nach § 11
gestellt worden ist.

(2) Ein fdr ein nach § 4 erstrecktes Patent bereits
wirksam gestellter Prifungsantrag wird von der Prii-
fungsstelle weiterbehandelt. Eine von Amts wegen be-
reits begonnene Prifung eines Patents wird fortge-
setzt.
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(3) Die Prifung nach den Absatzen 1 und 2 fihrt zur
Aufrechterhaltung oder zum Widerruf des Patents. § 58
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Patenigesetzes ist entsprechend
anzuwenden. Gegen die Aufrechterhalitung kann Einspruch
nach § 59 des Patentgesetzes a2rhoben werden.

{4) Auf Patente im Sinne des aAbsatzes 1 ist § 81 Abs. 2
-des Patentgesetzes nicht anzuwenden.

(5} § 130 des Patentgesetzes ist auf Prifungsverfahren
nach den Absétzen 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 13
' Einspruchsverfahren in besonderen F&llen

Ist vom Deutschen Patentamt ein nach § 4 erstrecktes
Patent nach § 18 Abs. 1 oder 2 des Patentgesetzes der
Deutschen Demokratischen Republik bestdtigt oder er-
teilt woxden, so kann bis zum Ablauf des {einsetzen:
Datum de# letzten Tages des dritten auf die Verkindung
dieses G#setzes folgenden Kalendermonats) noch Ein-
spruch b¢im Deutschen Patentamt erhoben werden. Die

§§ 59 bid 62 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

§ 14
Oberleitung von Berichtigungsverfahren

Berichtigungsverfahren nach § 19 des Patentgesetzes der
Deutschen Demokratischen Republik, die am (einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) beim Deut-
schen Patentamt noch anhdngig sind, werden in der

Lage, in der sie sich befinden, als Beschrankungs-
verfahren nach § 64 des Patentgesetzes weitergefidhrt.
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§ 15
Abzweigung

(1) Die Erklarung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gebrauchs-
mustergesetzes kann auch in bezug auf nach § 4 er-
streckte'Patente oder Patentanmeldungen abgegeben wer-
den. Dies gilt nicht fudr Patente, dle vom ehemaligen
Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik nach
Prifung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen
erteilt oder bestatigt worden sind.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Patenten kann die Er-
klarung bis zum Ablauf von zwel Monaten nach dem Ende
des Monats, in dem ein etwaiges Prifungsverfahren oder
ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist,
jedoch langstens bis zum Ablauf des zehnten Jahres
nach dem Anmeldetag des Patents abgegeben werden.

(3) Rechte nach § 9 oder auf Grund von § 7 Abs. 1 und
3, die Erfindung gegen Zahlung einer angemessenen Ver-
gitung zu benutzen, und Weiterbenutzungsrechte nach

§ 28 gelten auch gegeniber einem nach Absatz 1 abge-
zweigten Gebrauchsmuster
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Unterabschnitt 3

Besondere Vorschriften fiilr Urheberscheine

und Patente fir industrielle Muster
§ i6

Urheberscheine und Patente
fir industrielle Muster

(1) Nach § 4 erstreckte Urheberscheine und Patente fur
industrielle Muster gelten als Geschmacksmuster im
Sinne des Geschmacksmustergesetzes. § 5 Satz 1 bleibt

unberdhrt.,

(2) Bel nach § 4 erstreckten Urheberscheinen gilt der
Ursprungsbetrieb im Sinne des § 4 der Verordnung Uber
industrielle Muster vom 17. Januar 1974 {(GBl. I Nr. 15
S. 140}, die durch Verordnung vom 9. Dezember 1988
{GBl. I Nr. 28 S. 333) geadndert worden ist, oder dessen
Rechtsnabhfolger als Inhaber des Schutzrechts.

§ 17
' Anspruch auf Vergltung

Ist der Anspruch des Urhebers eines Musters oder Mo-
dells auf Vergﬁtung nach den bisher anzuwendenden
Rechtsvorschriften bereits entstanden, so ist die
Vergdtung noch na;h diesen Vorschriften zu zahlen.
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§ 18
Benutzungsrechte an Urheberscheinen

Wer ein Muster oder Modell, das durch einen nach § 4
erstreckten Urheberschein geschitzt ist oder das zur
Erteillung eines Urheberscheins angemeldet wurde, nach
den bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften rechtmafig
in Benutzung genommen hat, kann dieses im dgesamten
Bundesgebiet weiterbenutzen. Der Inhaber des Schutz-
rechts kann von dem Benutzungsberechtigten éine ange-
messene Vergltung fir die Weiterbenutzung verlangen.

§ 19

Anmeldungen von Patenten fiir
industrielle Muster

(1) Ist elne nach § 4 erstreckte Anmeldung eines Pa-
tents fﬁriein_industrielles Muster nach § 10 Abs. 1 der
Verordnung Uber industrielle Muster bekanntgemacht
worden, s¢ steht dies der Bekanntmachung der Eintragung
der Anmel@ung in das Musterregister nach § 8 Abs. 2 des
Geschmackgmustergesetzes gleich. Ist die Anmeldung
eingetragén, aber noch nicht bekanntgemacht worden, so
erfolgt die Bekanntmachung nach § 8 Abs. 2 des Ge

schmacksmustergesetzes.

(2) Ist die Anmeldung noch nicht eingetragen worden, so
erfolgt die Behandlung der Anmeldung und ihre Eintra-
qung, auch soweit die Prifung der Anmeldeerfordernisse
nach § 9 der Verordnung Uber industrielle Muster be-
reits stattgefunden hat, nach den Vorschriften des Ge-—
schmacksmustergesetzes; § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 des
Geschmacksmustergesetzés ist nicht anzuwenden.
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(3) Ist die Bekanntmachung einer Anmeldung nach § 10
Abs. 2 der Verordnung Uber incdustrielle Muster ausge-
setzt worden und ist die Aussetzungsfrist am (ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens <leses Gesetzes) noch
nicht abgelaufen, so wird nach aAblauf der Aussetzungs-
frist, spatestens jedoch nach Ablauf von achtzehn
Monaten nach dem 3. Cktober 199G, die Bekanntmachung
entsprechend § 8 b Abs. 3 des Geschmacksmustergesetzes
nachgeholt, sofern nicht der Inhaber des Musters oder
Mogells dile Léschung der Eintragung des Musters oder
Modells beantragt. Das Deutsche Patentamt gibt dem
eingetragenen Inhaber Nachricht, dap die Bekannt-
machung nachgeholt wird, wenn nicht innerhalb von
einem Monat nach Zustellung der Nachricht ein Antrag
auf Loschung der Eintragung des Musters oder Modells
gestellt wird.

{4) Eine noch nicht abgeschiossene Prifung der mate-~
riellen Schutzvoraussetzungen nach § 11 der Verordnung
Uber industrielle Muster wird eingestellt. Die fir
einen Aﬂtrag auf Prafung der materiellen Schutzvoraus-
setzungén entrichtete Geblhr wird erstattet.

(5) Ein#prﬁche nach § 10 Abs. 3 der Verordnung uber

industrielle Muster, die noch nicht erledigt sind,
werden vom Deutschen Patentamt nicht welterbehandelt.

Unterabschnitt 4
Besondere Vorschriften fir Marken
§ 20

Léschung eingetragener Marken nach
§ 10 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes

(1) Die Ldschung einer nach § 4 erstreckten Marke er-
folgt von Amts wegen oder auf Antrag nach § 10 Abs. 2
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Nr. 2 des Warenzeichengesetzes nur dann, wenn die Marke
sowohl nach den bisher anzuwendenden Rechtsvorschrif-
ten als auch nach den Vorschriften des Warenzeichen-
gesetzes nicht schutzfihig ist.

(2) Absatz 1 ist auf Antrage auf Entziehung des
Schutzes einer nach § 4 erstreckten international re-
gistrierten Marke gem&p § 10 der Verordnung Uber die
internationale Registrierung von Fabrik- oder Handels-
marken entsprechend anzuwenden.

§ 21

Ldschung eingetragener Marken
nach § 11 des Warenzeichengesetzes

(1) Die L&schung einer nach § 4 erstreckten Marke, die
auf Grund einer in der Zeit vom 1. Juli bis zum Ablauf
des 2. Oktober 1990 eingereichten Anmeldung einge-
tragen worden ist, kann ein Dritter nach § 11 Abs. 1
Nr. 1 desiWarenzeichengesetzes auch dann beantragen,
wenn das #eichen fur ihn auf Grund einer Anmeldung mit
alterem Zeéitrang fiir gleiche oder gleichartige Waren in
der Zeichenroclle eingetragen steht und nach § 1 er-
streckt worden ist. Einer solchen Eintragung steht eine
nach § 1 erstreckte international registrierte Marke

- nach dem Madrider Abkommen ber die internationale
Registrierung von Marken gleich.

(2) Absatz 1 ist auf Antrage auf Entziehung des
Schutzes einer nach § 4 erstreckten international re-
gistrierten Marke gem&p § 10 der Verordnung tber die
internationale Registrierung von Fabrik- oder Han-
delsmarken entsprechend anzuwenden.



§ 22
Prifung angemaldeter Marken

{1} Aufi nach § 4 erstreckie Markernanmeldungen sind die
Vorschriften das Warenzeichengesetzes anzuwenden, so-

weit nachfclgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Versagung der Eintragung kann nicht darauf ge-

stitzt werden, daP es sich bei dem angemeldeten Zelchen
um eine nach dem Warenzeichengesetz nicht eintragbare

Markenform handelt.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind auf nach § 4 erstreckte
international registrierte Marken nach dem Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrierung von

Marken entsprechend anzuwenden.

§ 23

Bekanntmachung angemeldeter Marken:
Widerspruch

(1) Nach § 4 erstreckte Markenanmeldungen werden, auch
soweit eine Pruifung nach den bisher anzuwendenden

Rechtsvorschriften bereits stattgefunden hat, nach § 5
Abs. 2 oder § 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes be-

kanntgemacht.
(2) Gegen die Eintragung der in Absatz 1 genannten an-

gemeldeten Zeichen kann nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1

des Warenzeichengesetzes Widerspruch nur erheben,

wer fOr gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen ein mit dem angemeldeten Zeichen iberein-
stimmendes Zeichen (§ 31 des Warenzeichengesetzes)

1.
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mit dlterem Zeitrang, das nach § 4 erstreckt worden
ist, beim ehemaligen Patentamt der Deutschen Demo-
kratischen Republik angemeldet hat, oder

2. wer, soweit das bekanntgemachte Zeichen in der Zeit
vom 1. Juli bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 beim
ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen
Republik angemeldet worden ist, fir gleiche oder
gleichartige Waren ein mit dem angemeldeten Zeichen
Ubereinstimmendes Zeichen (§ 31 des Warenzeichen-
gesetzes) mit alterem Zeitrang, das nach § 1 er-
streckt worden ist, beim Deutschen Patentamt ange-
meldet hat.

Den in Nummer 1 und Nummer 2 bezeichneten friheren An-
meldungen stehen nach § 1 oder § 4 erstreckte interna-
tional registrierte Marken nach dem Madrider AbKommen
uber die internationale Registrierung von Marken

gleich.

(3} Die Absatze 1 und 2 sind auf Widerspriche nach § 2
der Verordhnung Uber die internationale Registrierung
von Fabrik+ oder Handelsmarken, die gegen eine nach § 4
erstreckte international registrierte Marke erhoben
werden, entsprechend anzuwenden.

§ 24
Schutzdauer
Auf die Berechnung der Dauer des Schutzes von nach § 4

erscreckten Marken ist § 9 Abs. 1 des Warenzeichenge-

setzes anzuwenden.
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§ 25
UObertragung einer Marke; Warenzeichenverbinde

(1) Eine vor dem (einsetzen: Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetzesg) vorgenommene Ubertragung der sich aus
einer Marke oder Merkenanmeldung, die nach § 4 er-
streckt worden ist, ergebenden Rechte ist abweichend
von § 17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Uber Warenkenn-—
zeichen vom 30. November 1984 (GBl. I Nr. 33 8. 397),
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1990
(GBl. I Nr. 40 S. 571) gedndert worden ist, auch ohne
entsprechende Eintragung im Register wirksam.

(2) Die Léschung eines nach § 1 erstreckten Verbands-
zeichens oder einer nach § 4 erstreckten Kollektivmarke
oder die Versagung der Eintragung eines solchen
Zeichens kann nicht darauf gestitzt werden, dap der
Verband, fir den das Zeichen eingetragen oder an-
gemeldet ist, nicht rechtsfdhig ist, wenn dieser am
{einsetzen: Dat! des Inkrafttretens dieses Gesetzes)
in das Verbandsfegister nach § 7 des Gesetzes iber
Warenkennzeichen eingetragen war und er oder derjenige,
dem das durch die Anmeldung oder Eintragung des
Zeichens begrﬁn_ete Recht von dem Verband tbertragen
worden ist, dem?Deutschen-Patentamt bis zum Ablauf des
(einsetzen: Datum des letzten Tages des zwdlften auf
die Verkindung dieses Gesetzes folgendeh Monats) nach-
weist, dap er die Voraussetzungen fir die Anmeldung
eines Verbandszeichens nach § 17 Abs. 1 oder 2 und § 18
Satz 1 des Warenzeichengesetzes erfillt; § 20 des
Warenzeichengesetzes ist insoweit nicht anzuwenden.
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Abschnitt 3

Ubereinstimmende Rechte; Vorbenutzungs-
und Welterbenutzungsrechte

Unterabschnitt 1

Erfindungen, Muster und Modelle

§ 26
Zusammentreffen von Rechten

(1) Soweit Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchs-
muster, dle nach diesem Gesetz auf das in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannte Gebiet oder das dbrige Bun-
desgebiet efstreckt werden, in ihrem Schutzbereich
Ubereinstimmen und infolge der Erstreckung zusammen-
treffen, kdnnen die Inhaber dieser Schutzrechte oder
Schutzrechtsanmeldungen ohne Ricksicht auf deren Zeit-
rang Re¢hte aus den Schutzrechten oder Schutzrechts-
anmelduﬁgen weder gegeneinander noch gegen die Perso-
nen,'deQen der Inhaber des anderen Schutzrechts oder
der anderen Schutzrechtsanmeldung die Benutzung ge-
stattet hat, geltend machen.

(2) Der Gegenétand des Schutzrechts oder der Schutz-
rechtsanmeldung.darf jedoch in dem Gebiet, auf das das
Schutzrecht oder die Schutzrechtsanmeldung erstreckt
worden ist, nicht oder nur unter Einschréankur.gen
benutzt werden, soweit die uheingeschrédnkte Benutzung
zu einer wesentlichen Beeintrachtigung des Inhabers des
anderen Schutzrechts oder der anderen Schutzrechtsan—



meldung oder der Personen, denen er die Benutzung des
Gegenstands seines Schutzrechts oder seiner Schutz-
rechtsanmeldung gestattet hat, fihren wirde, die unter
Berlcksichtigung aller Umstédnde des Falles und bei Ab-
wagung der berechtigten Interessen der Beteiligten
unbillig ware.

(3) Die Absé&tze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn
infolge der Erstreckung Ubereinstimmende Geschmacks-
muster, Urheberscheine oder Patente fir industrielle
Muster oder Anmeldungen von scolchen Schutzrechten
zusammentreffen.

§ 27
Vorbenutzungsrechte

(1) Ist die Wirkung eines nach § 1 oder § 4 erstreckten
Patents oder Gebrauchsmusters durch ein Vorbenutzungs-
recht eingeschrhnkt (§ 12 des Patentgesetzes, § 13

Abs. 3 des Gebr'uchsmustergesetzes. § 13 Abs. 1 des
Patentgeseﬁzes er Deutschen Demokratischen Republik),
so gilt dieses yorbenutzungsrecht mit den sich aus § 12
des Patentgesetkes ergebenden Schranken im gesamten
Bundesgebiet.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die
Voraussetzungen fir die Anerkennung eines Vorbe-
nutzungsrechts in dem Gebiet vorliegen, in dem das
Schutzrecht bisher nicht galt.
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§ 28
Weiterbenutzungsrechte

(1) Dle wWirkung eines nach § 1 oder § 4 erstreckten
Patents oder Gebrauchsmusters tritt gegen denjenigen
nicht ein, der die Erfindung in dem Gebiet, in dem das
Schutzrecht bisher nicht galt, nach dem fir den Zeit-
rang der Anmeldung mapgeblichen Tag und vor dem 1. Ju-
1i 1990 rechtméfig in Benutzung genommen hat. Dieser
ist befugt, die Erfindung im gesamten Bundesgebiet fur
die Bedirfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder
fremden Werkstdtten mit den sich aus § 12 des Patent-
gesetzes ergebenden Schranken auszunutzen, soweit die
Benutzung nicht zu einer wesentlichen Beeintrédchtigung
des Inhabers des Schutzrechts oder der Personen, denen
er die Benutzung des Gegenstands seines Schutzrechts
gestattet hat, fdhrt, die unter BerlUcksichtigung aller
Umstdnde des Falles und bei Abwdgung der berechtigten
Interessen der Beteiligten unbillig ware.

(2) Absatzil ist auf nach § 1 oder § 4 erstreckte Ge-
schmacksmugter, Urheberscheine und Patente fur in-
dustrielle Muster und Halbleiterschutzrechte entspre-
chend anzuwenden.
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§ 29

Zusammentreffen mit Benutzungsrechten
nach § 23 des Patentgesetzes

Soweit Patente oder Patentanmeldungen, fir die eine
Lizenzbereitschaftserklirung nach § 23 des Patentgeset-
zes abgegeben worden ist oder nach § 7 als abgegeben
gilt, mit Patenten, Patentanmeldungen oder Gebrauchs-
mustern in ihrem Schutzbereich Ubereinstimmen und in-
folge der Erstreckung nach diesem Gesetz zZusammen-
treffen, kdénnen die Inhaber der zuletzt genannten Pa-
tente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster die
Rechte aus diesen Schutzrechten oder Schutzrechts—
anmeldungen ohne Ricksicht auf deren Zeitrang gegen
denjenigen geltend machen, der nach § 23 Abs. 3 satz 4
des Patentgesetzes berechtigt ist, die Erfindung zu
benutzen. § 28 bleibt unberthrt.

Unterabschnitt 2
Warenzeichen,iMarken und sonstige Kennzeichen
§ 30
Warenzeichen und Marken

(1) Trifft ein Warenzeichen, das nach § 1 auf das in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet er-
streckt wird, infolge der Erstreckung mit einer dber-
einstimmenden Marke zusammen, die nach § 4 auf das
Ubrige Bundesgebiet erstreckt wird, so darf jedes der
Zeichen in dem Gebiet, auf das es erstreckt wird, nur
mit Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens be-
nutzt werden.
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(2) Das Zeichen darf auch ohne Zustimmung des Inhabers
des anderen Zeichens in dem Gebiet, auf das es
erstreckt wird, benutzt werden

1. zur Werbung in ¢ifentlichen Bekanntmachungen oder in
Mitteilungen. dic £ir einen grdferen Kreis von Per-
sonen bestimmt sind, wenn die Verbreltung dieser
Offentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen
nicht in zumutbarer Weise auf das Gebiet beschrankt
werden xXann, in dem das Zeichen bisher schon galt,

2. sowelt sich der Ausschlup von der Benutzung des
Zeichens in diesem Gebiet unter Berilcksichtigung
aller Umsténde des Falles und bei Abwéagung der
berechtigten Interessen der Beteiligten und der All-
gemeinheit als unbillig erweist.

(3) In den Fallen des Absatzes 2 kann der Zeichenin-
haber von demjenigen, der das andere Zeichen benutzt,
eine angemessene Entschadigung verlangen, soweit er
durch die Benutzung Uber das zumutbare Map hinaus
beeintrachtigt wird.

§ 31
Sonstige Kennzeichenrechte

Treffen Warenzeichen oder Marken, die nach diesem Ge-
setz auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannte Gebiet oder auf das Ubrige Bundesgeblet er-
streckt werden, infolge der Erstreckung mit einem
Namen, einer Firma, einer besonderen Bezeichnung eines
Unternehmens oder einem sonstigen durch Benutzung er-—
worbenen Kennzeichenrecht zusammen, so ist § 30 ent-
sprechend anzuwenden.
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§ 32
Weiterbenutzungsrecht

Die Wirkung einer nach § 4 auf das Ubrige Bundesgebiet
erstreckten eingetragenen Marke oder Markenanmeldung,
die nach § 1 oder § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des Wa-
renzeichengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen
ware, tritt gegen denjenigen nicht ein, der ein mit der
Marke Ubereinstimmendes Zeichen fir gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen im Ubrigen
Bundesgebiet bereits vor dem 1. Juli 1990 rechtmipig
benutzt hat. Dieser ist befugt, das Zeichen im gesamten
Bundesgebiet zu benutzen, soweit die Benutzung nicht zu
einer wesentlichen Beeintréchtigung des Markeninhabers
oder der Personen, denen er die Benutzung der Marke
gestattet hat, fihrt, die unter Berlcksichtigung aller
Umstande des Falles und bei Abwagung der berechtigten
Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit
unbillig ware.

Teil 2
Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen
§ 33
Umwandlung

(1) Die in das Register fior Herkunftsangaben eingetra-
genen Herkunftsangaben und die zur Eintragung in die-
ses Register angemeldeten Herkunftsangaben werden auf
Antrag gemdp den nachfolgenden Bestimmungen in Ver-

bandszeichen (§§ 17 bis 23 des Warenzeichengesetzes)
umgewandelt.
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(2) Die in Verbandszeichen umgewandelten Herkunftsan-
gaben erhalten im dbrigen Bundesgeblet denselben Zeit-
rang wie in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet.

§ 34
Antrag auf Umwandlung

(1) Der Antrag auf Umwandlung kann nur von den in § 17
des Warenzeichengesetzes aufgefihrten rechtsfihigen
Verb&nden oder juristischen Personen des &6ffentlichen
Rechts gestellt werden.

(2) Der Antrag auf Umwandlung ist bis zum Ablauf des
(einsetzen: Datum des letzten Tages des zwdlften auf
die Verkundung dieses Gesetzes folgenden Kalendermo-
nats) zu stellen. Der Antrag ist gebihrenfrei. Gegen
die Versaumung der Frist findet keine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand statt.

(3) wWird der Antrag nicht innerhalb der in Absatz 2 ge-
nannten Frist gestellt, so erlischt das Recht aus der
Eintragung in das Register fir Herkunftsangaben oder
das mit der Anmeldung der Herkunftsangabe begrindete
Recht. Das Erldschen ist in dem Register oder in den
Akten der Anmeldung zu vermerken.

(4) Das Erléschen von Rechten gemdp Absatz 3 beein-
trachtigt nicht die Befugnis, Anspriche hinsichtlich
der betroffenen Herkunftsangaben nach den ailgemeinen
Vorschriften geltend zu machen. ‘
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§ 35

Anwendung des Warenzelichengesetzes

Der Antrag auf Umwandlung wird, soweit nachfolgend
nichté anderes bestimmt ist, als Anmeldung eines Ver-
bandszeichens nach den §§ 17 bis 23 des Warenzeichen-
gesetzes behandelt.

§ 36

Zusammentreffen von umgewandelten
Herkunftsangaben und Warenzeichen

Die §§ 2 und 3, 20 bis 24 und 30 bis 32 sind auf An-
trage auf Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbands-
zeichen und als Verbandszeichen eingetragene umgewan-
delte Herkunftsangaben entsprechend anzuwenden.

§ 37
Schutzfahigkeit umgewandelter Herkunftsangaben

Liegen die Voraussetzungen fir die Eintragung eines
Verbandszeichens im udbrigen vor, s¢o kann die Umwandlung
einer eingetragenen oder angeme;deten Herkunftsangabe
in ein Verbandszeichen nicht mit der Begrindung abge-
lehnt werden, dap es sich nicht um eine Herkunftsangabe
handelt, es sel denn, dap die Bezeichnung ihre ur-
springliche Bedeutung als geographische Angabe ver-
loren hat und von den in Betracht kommenden Verkehrs-
kreisen im gesamten Bundesgebiet ausschiieflich als
Warenname oder als Bezeichnung einer Sorte oder Art
eines Erzeugnisses aufgefapt wirdg.
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§ 38
Weiterbenutzungsrecht

(1) Trifft eine in ein Verbandszeichen umgewandelte
Herkunftsangabe im Ubrigen Bundesgeblet auf eine iber-
einstimmende Bezeichnung, die dort vor dem 1. Juli 1990
rechtmdfig als Gattungsbezeichnung benutzt worden ist,
so darf die Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren
oder Verpackungen oder in Ankindigungen, Preislisten,

- Geschéftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen und der-
gleichen noch bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der
Eintragung des Verbandszeichens benutzt werden. Nach
Ablauf dieser Frist noch vorhandene, so gekennzeichnete
Waren oder Verpackungen oder vorhandene Ankindigun-
gen, Preislisten, Geschéftsbriefe, Empfehlungen, Rech-
nungen oder dergleichen dirfen noch bis zum Ablauf von
weiteren zwei Jahren abgesetzt und aufgebraucht wer-
den.

(2) Trifft eine in ein Verbandszeichen umgewandelte
Herkunftsangabe im Gbrigen Bundesgebiet auf eine dber-
einstimmende Bezeichnung, die dort vor dem 1. Juli 1990
rechtmépfig von einem Unternehmen benutzt worden ist,
das hinsichtlich der Benutzung dieser Bezeichnung die
Tradition éines ursprunglich in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet ans&ssigen Ge-
schaftsbetriebs fortfihrt, so ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden mit der Mapfgabe, dap die Frist zur Weiterbe-
nutzung nach Satz 1 zehn Jahre betrigt.
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Teil 3

Einigungsverfahren

§ 39
Einigungsstelle

{1) In birgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus
dem Zusammentreffen von nach diesem Gesetz erstreckten
gewerblichen Schutzrechten oder Benutzungsrechten erge-
ben, kann jede der Parteien zu jeder Zeit die Eini-
gungsstelle anrufen.

(2) Die Einigungsstelle hat die Aufgabe, in Streitig-
keiten der in Absatz 1 bezeichneten Art eine gitliche
Einigung zwischen den Parteien zu vermitteln.

(3) Die Einigungsstelle wird beim Deutschen Patentamt
errichtet. Sie kann auch auperhalb ihres Sitzes zusam-
mentreten.

§ 40
- Besetzung der Einigungsstelle

(1) Dle Einigungsstelle besteht aus eilnem Vorsitzenden
oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende und sein Vertreter missen die
Befahigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter-
gesetz besitzen und auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes erfahren sein. Sie werden vom Bundes-
minister der Justiz zum Beginn des Kalenderjahres fir
dessen Dauer berufen,
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(3) Die Beisitzer werden vom Vorsitzenden fir den Jje-
welligen Streitfall aus einer vom Prasidenten des
Deutschen Patentamts alljdhrlich far das Kalenderjahr
aufzustellenden Liste der Beisitzer berufen. Die Be-
rufung soll im Einvernehmen mit den Partelen erfolgen.
Einem einvernehmlichen Vorschlag der Parteien soll der
Vorsitzende in der Regel entsprechen, auch wenn die
vorgeschlagenen Personen nicht in der Liste aufge-
fuhrt sind.

(4) Fir die Ausschliefung und Ablehnung von Mitgliedern
der Einigungsstelle sind die §§ 41 bis 43 und § 44

Abs, 2 bis 4 der zZivilprozefordnung entsprechend
anzuwenden. (Uber das Ablehnungsgesuch entscheidet das
Bundespatentgericht.

§ 41
Ehrenamt; Dienstaufsicht

(1) Die Mitglieder der Einigungsstelle {iben ihre Tatig-
keit ehrenamtlich aus. Der Vorsitzende und sein Vertre-
ter kénnén auch hauptamtlich berufen werden.

(2) Der ?orsitzende und sein Vertreter werden vom Bun-
desminisier der Justiz, die Beisitzer wvom Vorsitzenden
vor ihrer ersten Dienstleistung zur gewissenhaften und
unparteijschen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit Uber die ihnen bei ihrer amtlichen Tatig-
kelt bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet.

(3) Die Dienstaufsicht Uber die Einigungsstelle fihrt
der Vorsitzende, die Dienstaufsicht idber den Vorsitzen-
den der Bundesminister der Justiz.



§ 42

Verfahren vor der Einigungsstelle

(1) Die Anrufung der Einigungsstelle erfolgt durch
schriftlichen Antrag. Der Antrag soll eine kurze Dar-
stellung des Séchverhalts sowie Namen und Anschrift der
anderen Partei enthalten.

{(2) Auf das Verfahren vor der Einigungsstelle sind die
§§ 1035 und 1036 der Zivilprozefordnung entsprechend
anzuwenden. § 1034 Abs. 1 der Zivilprozefordnung ist
entsprechend anzuwenden mit der Mafgabe, dap auch
Patentanwélte, Erlaubnisscheininhaber und im Rahmen des
§ 156 der Patentanwaltsordnung auch Patentassessoren
von der Einigungsstelle nicht zurickgewiesen werden
dirfen.

(3) Im Obrigen bestimmt die Einigungsstelle das Verfah-
ren selbst. Sie kann das persdnliche Erscheinen der

Parteien anordnen.
§ 43
Einigungsvorschlag; Vergleich

(1) Die Einigungsstelle fapt ihre Beschlisse mit Stim-
menmehrheit. § 196 Abs. 2 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes ist anzuwenden.

{2) Die Einigungsstelle kann den Parteien elnen
schriftlichen Einigungsvorschlag unterbreiten. Der
Einigungsvorschlag darf nur mit Zustimmung der Partei-
en verdéffentlicht werden.
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(3) Aus einem vor der Einigungsstelle geschlossenen
Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt, wenn er
in einem besonderen Schriftstick niedergelegt und unter
Angabe des Tages seines Zustandekommens von den Mit-
gliedern der Einigungsstelle, welche in der Verhand-
lung mitgewirkt haben, sowie von den Parteien unter-
schrieben ist. § 797 a der Zivilprozepordnung ist
entsprechend anzuwenden.

§ 44
Unterbrechung der Verj&hrung

Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Ver-
jahrung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung un-
terbrochen. Die Unterbrechung dauert bis zur Beendi-
gung des Verfahrens vor der Einigungsstelle fort. Kommt
ein Vérgleich nicht zustande, so 1st der Zeitpunkt, zu
dem das Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle
festzustellen. Der Vorsitzende hat dies den Parteien
mitzuteiien. Wird die Anrufung der Einigungsstelle
zurﬁckgeﬁommen, S0 gilt die Unterbrechung der Ver-
jéhrﬁng als nicht erfolgt.

§ 45
Kosten des Einigungsverfahrens
(1) Mit dem Antrag auf Anrufung der Einigungsstelle ist
eine Geblhr von 300 DM zu entrichten. Wird die Cebihr

nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

(2) Fir die Entrichtung der Gebihr nach Absatz 1 und
die Erhebung von Auslagen gilt die Verordnung iUber Ver-
waltungskosten beim Deutschen Patentamt entsprechend.



(3) Die Einigungsstelle hat eine gltliche Einigung der
Parteien Uber die Pflicht zur Tragung der durch das
Verfahren entstandenen Kosten anzustreben. Dies gilt
auch dann, wenn eine Einigung in der Sache selbst nicht
erzielt wird. Kommt eine Einigung Uber die Kostenver-
teilung nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle dber die Verteilung der nach Absatz 2 zu erhe-
benden Auslagen nach billigem Ermessen; im Ubrigen
tragt jede Partei die ihr entstandenen Kosten selbst.

(4) Gegen Entscheidungen nach Absatz 2 und Absatz 3
Satz 3 findet die Beschwerde an das Bundespatentge-
richt statt. Die Vorschriften des Patentgesetzes Uber
das Beschwerdeverfahren sind mit Ausnahme der §§ 76 bis
78 entsprechend anzuwenden.

§ 46
Entsch&digung der Mitglieder der Einigungsstelle

Die ehrenamtlich t?tigen Mitglieder der Einigungs-
stelle erhalten eibe Entschadigung nach Mafgabe der

§§ 2 bis 5 und 9 bis 11 des Gesetzes Ober die Entscha-
digung der ehrenamtlichen Richter; die Mapgabe nach An-
lage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 24
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 19990
II s. 885, 936) findet keine Anwendung. Die Entschadi-
gung wird vom Présidenten des Deutschen Patentamts
festgesetzt. § 12 des Gesetzes Uber die Entsch&di-
gung der ehrenamtlichen Richter gilt entsprechend.

Fir die gerichtliche Festsetzung ist das Bundespa-
tentgericht zustandig.



- 38 - rucksache 524 791
Teil 4
Anderung von Gesetzen
§ 47
Anderung des Warenzeichengesetzes

Das Warenzeichengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Januar 1968 (BGB1l. I S. 1, 29), zuletzt

gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Marz 1990
(BGB1. I §. 422}, wird wie folgt gedndert:

1. Der Uberschrift des Gesetzes wird die Abkldrzung
"(WZG)" angefigt.

2. § 2 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaft:

"Jeder Anmeldung muP ein Verzeichnis der Waren, fir
die das Zeichen bestimmt ist, sowie eine deutliche
Darstellung und, sowelt erforderlich, eine Beschrei-
bung des Zeichens beigefugt sein."

3. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefapt:

"Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines
Warenzeichens begrindete Recht kann unabhangig von
der Ubertragung oder dem (Ubergang des Geschaftsbe-
triebs oder des Tells des Geschaftsbetrlebs, zu dem
das Warénzeichen gehort, auf andere Gbertragen wer-
den oder Ubergehen. Dieses Recht wird im Zweifel von
der Obertragung oder dem {bergang des Geschaftsbe-
triebs oder des Tells des Geschaftsbetriebs, zu dem
das Warenzeichen gehdrt, erfapt. Der Ubergang wird
auf Antrag des Reéhtsnachfolgers in der Zeichenrolle
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vermerkt, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird.
Mit dem Antrag ist eine Geblhr nach dem Tarif zu
zahlen., Wird die Geblhr nicht gezahlt, so gllt der
Antrag als nicht gestellt.”
4. § 11 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe "2 ung"
gestrichen.

§ 48

Anderung des Gesetzes Uber die Geblhren des
Patentamts und des Patentgerichts

Das Gesetz Uber die Geblhren des Patentamts und des
Patentgerichts vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188),
zZuletzt ge&ndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom

7. Marz 1990 (BGbl. I S. 422), wird wie folgt geandert:

1. Der Uberschrﬂft des Gesetzes werden die folgende
Kurzbezeichndng und Abkirzung angefigt:

F(Paten;gebﬁhrengésetz - PatGebG)".
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. Nach Nummer 113 900 des Geblihrenverzeichnisses (An-

lage z2u § 1) werden folgende Nummern eingefigt:

Nummer

Geblhrentatbestand

Geblhr
in Deutsche
Mark

“114 000

114 100

114 200

Antrdge im Zusammen-
hang mit der Erstrek-
kung gewerblicher
Schutzrechte

a) Fir die Verdffent-
lichung von Uber-
setzungen oder be-—
richtigten Ober-
setzungen von er-
streckten Patenten
(§ 8 Abs. 1 und 3
des Erstreckungs-
gesetzes)

b) Fir den Antrag auf
Ermittlung der in
Betracht zu zie-
henden Druck-
schriften fir ein
erstrecktes Patent
(§ 11 des Erstrek-
kungsgesetzes)

250

200"

In Nummer 133 300 des Gebihrenverzeichnisses (Anlage
zu § 1) wird die Angabe "§ 8 Abs. 1 Satz 5" durch
die Angabe "§ 8 Abs. 1 Satz 4" ersetzt,.
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Teil 5

Ubergangs— und Schlupvorschriften

§ 49
Arbeitnehmererfindungen

Auf Erfindungen, die vor dem 3. Oktober 1990 in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ge-
macht worden sind, sind die Vorschriften des Gesetzes
OUber Arbeitnehmererfindungen {ilber das Entstehen und die
Falligkeit des Vergitungsanspruchs beil unbeschrankter
Inanspruchnahme einer Diensterfindung, soweit bis zum
(einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes)
der Vergltungsanspruch noch nicht entstanden ist, sowie
die Vorschriften Uber das Schiedsverfahren und das
gerichtliche Verfahren anzuwenden. Im Ubrigen verbleibt
es bei den bisher fiur sie geltenden Vorschriften (Anla-
ge I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 11
des Einigungsve#trages vom 31. August 1990, BGBl. 1990
II S. 885, 962).

§ 50
Oberleitung von Schlichtungsverfahren

Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetzes) bel der Schlichtungsstelle fir Vergl-
tungsstreitigkeiten des Deutschen Patentamts noch an-
hangig sind, gehen in der Lage, in der sie sich befin-
den, auf die beim Deutschen Patentamt nach dem Gesetz
_ {iber Arbeitnehmererfindungen errichtete Schiedsstelle
Uber.
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§ 51

Uberleitung von Beschwerde-
und Nichtigkeitsverfahren

(1) Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) bei einer Beschwerdespruch-
stelle oder einer Spruchstelle fir Nichtigerkldrung des
Deutschen Patentamts noch anhédnglig sind, gehen in der
Lage, in der sie sich befinden, auf das Bundespatent-

gericht uber.

(2) Verfahren, die am (einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) beli einer Spruchstelle fidr die
Léschung von Warenkennzeichen des Deutschen Patentamts
noch anhdngig sind, werden von der Warenzeichenabtel-
lung des Deutschen Patentamts fortgefﬂhrt.

§ 52
Fristen

Ist Gegenstand des Verfahrens ein nach § 4 erstrecktes
Schutzrecht oder eine nach § 4 erstreckte Schutzrechts-
anmeldung, so richtet sich der Lauf einer verfahrens-
rechtlichen Frist, der vor dem {einsetzen: Détum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes) begonnen hat, nach den
bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften.
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§ 53
Geblihren

(1) Geblhren fir nach § 4 erstreckte Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen, dle vor dem (einsetzen: Datum
des Inkrafttretens dieses Gesetzes) fallig geworden
sind, sind nach den bisher anzuwendenden Rechtsvor-
schriften zu entrichten.

(2) Ist eine Gebihr, die ab dem (einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes) fallig wird, bereits
vor diesem Zeitpunkt nach den bisherigen Gebuhrensatzen
wirksam entrichtet worden, so gilt die Gebihrenschuld
als getilgt.

§ 54

Anwendung des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb und sonstiger
Rechtsvorschriften

Die Anwendung dés Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb und der &llgemeinen Vorschriften Uber den Erwerb
oder die Ausﬁbuﬂg von Rechten, wie insbesondere Uber
den Rechtsmifbrauch, wird durch die Bestimmungen dleses
Gesetzes nicht berGhrt.

§ 55

wahlbarkeit in den Vorstand der
Patentanwaltskammer nach § 59 der
Patentanwaltsordnung

Patentanwalte, die am 3. Oktober 1990 in die beim
ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen
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Republik geflhrten Listen der Patentanwdlte oder der
Paténtassessoren eingetragen waren oder einen Antrag
auf Eintragung gestellt hatten, kénnen bis zum Ablauf
des 31. Dezember 1995 auch dann zu Mitgliedern des
Vorstands der Patentanwaltskammer gewahlt werden, wenn
sie die Voraussetzung des § 59 Nr. 3 der Patentanwalts-
ordnung nicht erfdllen.

§ 56

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkin-
dung folgenden Kalendermonats in Kraft.



- 45 - Drutksache 524 /91
Begrindung

I. Allgemeines
A. Ausgangslage, Ziel des Entwurfs

1. Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands wur-
den gemdp Artikel 8 des Einigungsvertrages auch
die bundesdeutschen Rechtsvorschriften auf dem
cebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in dem
Beitrittsgeblet in Kraft gesetzt. Nach den hierzu
in Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II
Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. 1990 II S. 885, 961) enthaltenen besonde-
ren Bestimmungen {(im nachfolgenden: die besonde-
ren Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz
im Einigungsvertrag) wurde die vollstandige
Rechtseinheit aber nur fir ab dem 3. Okto-
ber 1990 neu begrindete gewerbliche Schutzrechte
(Patente, Gebrauchsmuster, Halbleiterschutz-
echte, Geschmacksmuster und typographische
Schriftzeichen, Warenzeichen und Dienstlei-
stungsmarken) verwirklicht. Fir alle "Altrech-
te", also fur gewerbliche Schutzrechte, die vor
diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik begriindet worden sind, sehen die besonderen
Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im
Einigungsvertrag lediglich die Aufrecht-
erhaltung fir das bisherige Schutzgeblet vor.
Diese Altrechte unterliegen grundsatzlich nur
den bisher fiur sie geltenden Rechtsvorschriften.
Dies bedeutet fir Rechte mit Ursprung in der
Bundesrepublik Deutschland, dap sie zunadchst auf
das Bundesgebiet nach dem Stand vom 2. Okto-
ber 1990 begrenzt sind. Fir Rechte mit Ursprung
in der DDR bedeutet dies in territorialer Hin-
sicht, dap sie auf das Beitrittsgebiet begrenzt
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sind. Ferner unterliegen sie - von einigen Aus-
nahmen abgesehen - nur den Rechtsvorschriften
der DDR, die insoweit kraft des mit dem Eini-
gungsvertrag geschaffenen Bundesrechts bisher
noch anzuwenden sind.

Die vollstandige Einbeziehung aller Altrechte in
die Herstellung der Rechtseinheit war zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Einigungsvertrages
nicht mdglich, weil die mit der Erstreckung der
Schutzrechte und den dabei auftretenden Kolli-
sionsfallen zusammenhdngenden vielschichtigen und
schwierigen Fragen nicht in der damals zur Ver-
fligung stehenden Zeit geldst werden konnten, 2zu-
mal keine Gelegenheit zur eingehenden Erdrterung
der Losungsmbglichkeiten mit den interessierten
Kreisen, deren Meinungsbildung erst im Gange war,
bestand. In den besonderen Bestimmungen zum ge-
werblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag ist
aber schon vorgesehen, dapf die auf die jewei-
ligen Geblete beschrdankte Aufrechterhaltung der
gewerblichen Schutzrechte nur ein Ubergangs-
stadium darstellen soll: Nach § 13 dieser Be-
stimmungen bleilbt eine dariber "hinausgehende
Rechtsvereinheitlichung, insbesondere die Rege-
lung der Erstreckung bestehender Schutzrechte und
anhangiger Anmeldungen auf das jewells andere
Gebiet, dem kinftigen gesamtdeutschen Gesetzge-
ber vorbehalten."

Mit diesem Entwurf wird dieser Ankiundigung ent-
sprochen. Der Entwurf zielt daher auf die Her-
stellung voller Rechtseinheit auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes. Er sieht die Er-
streckung der in den jeweiligen Teilgebieten be-
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stehenden gewerblichen Schutzrechte auf das
bisher nicht erfaBte Geblet vor und enthalt L&-
sungen fir die sich in diesem Zusammenhang
stellenden Probleme.

In die Regelung sollen alle gewerblichen Schutz-
rechte einbezogen werden, die vor dem 3. Okto-
ber 1990 in der DDR oder in der Bundesrepublik
Deutschland begrundet worden sind.

Einen Eindruck von der Grdfenordnung vermittelt
die nachfolgende Ubersicht iUber die Zahl der
einzubeziehenden Schutzrechte (Stand: 1. Janu-
ar 1991, zum Teil gerundete Zahlen).



- 48 -

Rechte mit Ursprung im Bundesgebiet

Patente

1. |erteilte Patente insgesamt: 232.800
- wvom DPA: 145.300
- vom EPA mit Wirkung fUr die Bundesrepublik Deutschland: 87.500
2. jangemeldete Patente insgesamt: 394.300
- beim DPA anhéingige Anmeldungen: 187.500
- beim EPA anhingige Anmeldungen mit Wirkung fir die Bundesrepu-
blik Deutschland: 206.800

Gebrauchsmuster

1. terteilte Gebrauchsmuster: 61.700

2. {anhéngige Gebrauchsmusteranmeldungen: 50.300

Halbleiterschutzrechte

1, |erteilte Schutzrechte: 176

2. |anhdngige Schutzrechtsanmeldungen: 5

Geschmacksauster

1. |nach neuem Recht ab 1, 7. 1988 erfi:lgte Eintragungen: * 12.300
Gesamtzahl der in diesen Eintragungen enthaltenen Muster und Modelle: 78.000
2. larhdngige Armeldungen: 6. 600
darin enthaltene Muster und Modelle: 43,000

3. inach dem Haager Musterabkommen mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland
erfolgte internationale Registrierungen (geschitzt): 18.000
darin enthaltene Muster und Modelle (geschatzt): 54,000

Typographische Schriftzeichen

1. |eingetragene Schriftzeichen {(ab 1.7.1988): 128

2. |angemeldete Schriftzeichen (ab 1.7.1988): ’ 130
Marken

1. {eingetragene Marken: 316.400

2. i(anhdngige Armeldungen: 50.200

3. |nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland
internaticnal registrierte Marken: : 111.900

* Zahl der nach altem Recht registrierten Geschmacksmuster ist nicht zu ermitteln
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Rechte mit Ursprung in der DDR

Patente

1. |vom DOR-Patentamt oder vom Deutschen Patentamt erteilte Patente insgesamt: 111.200
- wWirtschaftspatente (bis zum 30. Juni 1990): 97.100
- Ausschliefungspatente: . 14,100
- ungepriifte Patente (Anteil seit 1981): ca. 9%
- gepriifte Patente (Anteil seit 1981): ca, 21 1%
- anh@ngige Priiffungsverfahren: &.400

- Antrage auf Umwandlung von Wirtschaftspatenten in
Ausschl ieBungspatente: _ 19.100

2. |beim Deutschen Patentamt anhdngige Anmeidungen: 18.700

L]

ndustrielle Muster

1. |vemn DOR-Patentamt oder vom Deutschen Patentamt erteilte Schutzrechte insgesamt: 1.755
- Umeberscheiné: 1} - 1.722
- Patente fUr industrielle Muster: 1) 33

2, |beim Deutschen Patent;unt anhdngige Anmeldungen insgesamt: 5.200
- mit einstweiliger? Wirkung eingetragen: 1) 4.750
- noch nicht eingetragen: 1) 450

3, |nach dem Haager Musterabkommen mit Wirkung fl:lr“’die ehemalige DOR erfolgte inter-

nationale Registrierungen (geschétzt): 600
darin enthaltene Muster und Mcdelle (geschitzt): 10.000
Warken
1. |eingetragene Harka;'n: 19.100
2. |beim Deutschen Patentamt anhdngige Armeldungen: ] 7.800

3. |nach dem Madrider Markenabkammen mit Wirkung fir die ehemalige DOR international
registrierte Marken: 105.000

Herkunftsangaben

1. |elngetragene Herkunftsangaben: : 129

2. [beim Oeutschen Patentamt anhingige Arwmeldungen: 32

1) keine Angabe beziglich der Zahl der enthaltenen Muster und Modelle
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Diese Zahlen verdeutlichen die Dimensionen der
durch das vorgeschlagene Gesetz zu regelnden Er-
streckung der Schutzrechte. Hierflir gibt es in
der in- und ausl&ndischen Rechtsgeschichte keine
wirklich vergleichbaren Beispiele. Gleichwohl
sind bei der Ausarbeitung des Entwurfs die Erfah-
rungen berlcksichtigt worden, die in frdheren
Fillen des Zusammenschlusses ehemals getrennter
Schutzrechtsgebiete zu einem einheitlichen Ge-
biet gemacht worden sind.

Dies gilt insbesondere fir die Eingliederung des
Saarlandes in das Bundesgebiet. Die entsprechen-
den Regelungen finden sich in dem Gesetz Uber die
Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes vom 30. Juni 1959
({BGB1l. I 5. 388). Dieses Gesetz, das sich in der
Praxis angesichts der wenigen streitig ausge-
tragenen Konfliktfalle offenbar bewdhrt hatte,
ist bei der Ausarbeitung des vorlliegenden Ent-
wurfs herangezogen worden, auch wenn die hier
vorgeschlagenen?Lésungen sowohl in ihren Grund-
zUgen als auch in der Ausgestaltung im einzelnen
von den im Saareingliederungsgesetz gewahlten
Regelungen teilweise erheblich abweichen.

AuPerdem ist die Vereinheitlichung auf dem Gebiet
des Warenzeichenrechts und des Geschmacksmuster-—
rechts in den Benelux-L&ndern berlicksichtigt wor-
den. Auf Grund entsprechender vélkerrechtlicher
Abkommen zwischen Belgien, Luxemburg und den Nie-
derlanden besteht dort ein einheitlicher Schutz-
rechtsraum fliir Marken sowie Muster und Modelle.
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Dessen Schaffung erforderte auch die Oberleitung
("Erstreckung”")} der bisher in den einzelnen Bene-~
lux-Landern bestehenden Schutzrechte.

Schlieflich ist auch die noch im Gange befindli-
che Rechtsvereinheitlichung in der Europdischen
Gemeinschaft einbezogen worden. Wegen des Grund-
satzes der Koexistenz EG weiter Rechte und natio-
naler, auf das Geblet des jeweiligen EG-Mitglied-
staates beschrankter Rechte ist aber auch das
Modell der EG-Rechtsvereinheitlichung nicht ohne
weiteres auf die Schaffung eines einheitlichen
Schutzrechtsraums im vereinigten Deutschland
ubertragbar.

Der Entwurf sieht daher insgesamt eigene Ldsungen
vor, die dem Bedirfnis zur schaffung eines ein-
heitlichen Rechtsraums ebenso Rechnung tragen wie
den Besonderheiten, die sich aus der Natur der
einzelnen Schutzrechte ergeben.

B. Zur Struktur des Entwurfs
Der Entwurf ist in funf Teile gegliedert.

Teil 1 (§§ 1 bis 32) bildet den Hauptteil des Ent-
wurfs. Er enthalt in insgesamt dreil Abschnitten die
Regelungen Uber die Erstreckung von gewerblichen
gchutzrechten. Abschnitt 1 (§§ 1 bis 3) regelt die
Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990 im Geblet
der Bundesrepublik Deutschland begrindeten Schutz-
rechte auf das Beitrittsgebiet. Abschnitt 2 (§§ 4
bis 25) enthalt die fir die Brstreckung der im Bei-
trittsgebiet vor dem 3. Oktober 1990 begrindeten
Rechte auf das Obrige Bundesgebiet und fir die
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Abl®ésung des bisher noch fortgeltenden DDR-Rechts
erforderlichen Regelungen. In Abschnitt 3 (§§ 26
bis 32) finden sich zusammengefapt die for die in-
folge der Erstreckung eintretenden Kollisionen von
gchutzrechten notwendigen Regelungen.

In Teil 2 (§§ 33 bis 38) wird fir die in der DDR
durch Registrierung geschitzten Herkunftsangaben
eine Mdglichkeit zur Umwandlung in Verbandszelichen
vorgeschlagen.

Teil 3 (§§ 39 bis 46) sieht die Einrichtung einer
Einigungsstelle vor, die in den infolge der Erstrek-
kung eintretenden Kollisionsfallen tatig werden
soll.

Teil 4 (§§ 47 und 48) enthalt Vorschlage zur Ande-
rung des Warenzeichengesetzes und des Gesetzes
iber die Gebihren des Patentamtis und des Patent-
gerichts.

In Teil 5 (§§ 49 bis 56) sind Ubergangs- und Schluf-
vorschriften enthalten.

C. Zu den Grundzigen des Entwurfs
1. Gleichberechtigte Einbeziehung aller Schutzrechte

Der Entwurf sieht vor, dap alle vor dem 3. Okto-
per 1990 in der Bundesrepublik Deutschland und in
der DDR begrindeten gewerblichen Schutzrechte
unter Wahrung ihres urspringlichen Zeitrangs auf
das bisher nicht erfapte Gebiet erstreckt werden
(§§ 1 und 4). Eine Ausnahme gilt lediglich fur im
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Gebiet der ehemaligen DDR bestehende registrierte
oder zur Registrierung angemeldete Herkunfts-
angaben, fir die eine Umwandlung in Verbandszei-
chen (§§ 17 ff. des Warenzeichengesetzes) vorge-
schlagen wird (§§ 33 bis 38).

Die Erstreckung der Schutzrechte ist geboten,
well fQr ein einheitlicues Staats- und Wirt-
schaftsgebiet grundsatzlich auch im Gesamtge-
biet geltende gewerbliche Schutzrechte erfor-
derlich sind. Davon ist auch bei den Verhand-
lungen der Bundesregierung mit den Vertretern

der DDR, die seit Februar 1990 Gber die sich im
gewerblichen Rechtsschutz im Zuge des Zusammen-
wachsens und der Vereinigung der beiden deutschen
Staaten stellenden Fragen und Probleme gefihrt
wurden, stets ausgegangen worden. Es bestand
Einvernehmen daridber, dapf bel der staatlichen
Vereinigung auch alle hier und dort bestehenden
gewerblichen Schutzrechte auf das bisher nicht
erfapte Gebiet erstreckt werden sollten, und

zwar ungeachtet der grofen Unterschiede der Rege-
lungen insbesondere bel den technischen Schutz-
rechten.

Erstreckung ohne Antrag

| Der Entwurf sieht vor, dap alle gewerblichen
Schutzrechte sozusagen "automatisch" von Ge-
setzes wegen erstreckt werden, ohne dap es dafir
eines Antrags des Schutzrechtsinhabers bedirfte.
Ein Antragsverfahren der Art, wie es bei der
Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes fir die Erstreckung
der im Saarland bestehenden Schutzrechte vor-
gesehen war, scheidet als Ldsung hier schon
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wegen der grofen Zahl der betroffenen Schutz-
rechte und der sich daher bel einem Antrags-
verfahren fir das Deutsche Patentamt ergebenden
Belastungen von vornherein aus. Wirde die Er-
streckung von einem Antrag abhangig gemacht,
wirde dies auPerdem wegen der dann notwendigen
Antragsfristen zu vorlbergehender Rechtsun-
sicherheit fihren und in den Fallen, in denen
ein Antrag nicht gestellt wirde, wegen des erfor-
derlichen Bestandsschutzes den Fortbestand von
nur in einem Teilgebiet Deutschlands geltenden
Schutzrechten zur Folge haben.

Erstreckung far alle Inhaber

Die Erstreckung soll alle Schutzrechte unabhangig
davon erfassen, ob es sich bel ihren Inhabern um
Inlander oder um Auslinder handelt. Auch insoweit
folgt der Entwurf nicht dem Gesetz lber die Ein-
gliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes. Nach diesem Gesetz
konnten nur die im Saarland ansassigen Schutz-
rechtsinhaber von der Mdglichkeit der Erstrek-
kung Gebrauch machen. Die damals gewdhlte Losung
beruhte im wesentlichen darauf, dap es sich bei
den im Saarland geltenden Schutzrechten um solche
handelte, die nach franzdsischem Recht geschitzt
waren. Eine Einbeziehung aller in Frankreich be-
stehenden Schutzrechte in die Erstreckung auf

das Ubrige Bundesgebiet kam seinerzeit aber als
Ldsung nicht in Betracht.
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Erstreckung auch bei demselben Schutzgegenstand

Die Erstreckung soll auch dann eintreten, wenn es
sich um denselben Schutzgegenstand handelt, der
fir denselben Inhaber im bisherigen Bundesgebiet
oder im Beitrittsgebiet durch ein gewerbliches
Schutzrecht geschiitzt ist. Dies dirfte in einem
erheblichen Umfang der Fall sein, ohne daP genaue
Statistiken dazu vorliegen. Es ist aber damit zu
rechnen, dap ein erheblicher Tell der im Bei-
trittsgebiet von dort nicht Ansadssigen gehalte-
nen Erfindungen zugleich auch im bisherigen Bun-
desgebiet Schutz genieft. Auch dirfte nur ein
kleiner Teil der insgesamt etwa 20.000 im Beil-
trittsgebiet bestehenden eingetragenen Marken
Unternehmen mit Sitz im Beitrittsgebiet gehdren.
Der Ubrige Teil ist in Handen von Unternehmen mit
Sitz im Ubrigen Bundesgebiet oder von Auslan-
dern, fir die haufig auch im Ubrigen Bundesgebiet
Markenschutz besteht. Vor allem bei den etwa
'105.000 international mit Wirkung fir die DDR
‘registrierten Marken handelt es sich ganz iber-
:wiegend um auch im bisherigen Bundesgebiet Schutz
geniefende Marken.

‘Die Erstreckung wird daher in einem erheblichen
Umfang zu einem Doppelschutz im Gesamtgebiet
fihren. Dies kann jedoch hingenommen werden: Zum
einen wird es sich nicht immer um den identi-
schen Schutzgegenstand handeln; zum anderen kann
davon ausgegangen werden, dapf der Inhaber von
dbereinstimmenden Schutzrechten eines davon schon
zur Vermeidung doppelter Geblhren aufgeben wird.
Im Bereich der technischen Schutzrechte und der
Muster und Modelle handelt es sich ohnehin nur um
ein UObergangsproblem, das mit dem Auslaufen der
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jeweliligen Schutzrechte entfallen wird. Im Be-
reich des Markenrechts bereitet der Doppel-
schutz keine Schwierigkeiten, well Mehrfachein-
tragungen derselben Marke mit demselben oder auch
mit verschiedenen Waren- oder Dienstleistungs-
verzeichnissen weit verbreitet sind.

Erstreckung von Schutzrechten mit Ursprung in den
alten Bundeslandern

Fir die Erstreckung der vor dem 3. Oktober 1990
im Bundesgebiet begrindeten Rechte auf das Gebiet
der ehemaligen DDR (§ 1) sind nur einige ergan-
zende Regelungen erforderlich (§§ 2 und 3), da
diese Rechte ohnehin bereits dem Bundesrecht
unterliegen. Die erganzenden Vorschriften im
Bereich des Markenrechts tragen dem Umstand Rech-
nung, dap in § 5 der besonderen Bestimmungen zum
gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag der
1. Juli 1990 als Stichtag fir den Erwerb von
Rechten vorgesehen wurde, die bei der Erstreckung
miteinander in Kollision geraten.

Fiir den Beraich der technischen Schutzrechte
enthalt der Entwurf dagegen keine Stichtagsre-
gelung fur den Erwerb von Rechten in Kollisions-
fillen. Dies beruht im wesentlichen darauf, dap
der in § 5 der pesonderen Bestimmungen zum ge=
werblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag
geregelte Stichtag des 1. Juli 1990 vor allem
die ungerechtfertigte Ausnutzung der zunachst
noch schutzrechtsfreien Raume verhindern soll.
Diese Gefahr ist beil dem Zusammentreffen von
Warenzeichen aus dem bisherigen Bundesgebiet und
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Marken aus der DDR deswegen besonders grof, weil
im Markenrecht kein absoluter Neuheitsbegriff
gilt und somit Marken in der DDR auch wirksam
begrindet werden konnten, wenn fir dasselbe oder
ein &hnliches Warenzeichen im bisherigen Bundes-
gebiet bereits Schutz bestand (und umgekehrt).
Die Lage ist im Bereich der technischen Schutz-
rechte wegen des absoluten Neuheitsbegriffs
jedoch anders. Die Umsetzung der Stichtagsrege-
lung wirde bedeuten, daf Uber die in § 6 der
besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechts-
schutz im Einigungsvertrag bereits enthaltene
Regelung hinaus, nach der fir ab dem 3. Okto-
ber 1990 eingereichte Anmeldungen auch anhangige
DDR-Altanmeldungen uneingeschrankt neuheitsschdad-
lich sind, nunmehr zusatzlich alle ab dem 1. Ju-
1i 1990 eingereichten Anmeldungen einbezogen
werden mipten. Da die Gefahr der bewupten Aus-
nutzung schutzrechtsfreier Rdume in diesen Fallen
nicht gegeben ist und auch sonst keine Anhalts-
punkte dafllr vorliegen, daP es zu einer Vielzahl
miteinander kollidierender Rechte kommen wird,
sieht der Entwurf davon ab, auch fir die Kolli-
sion von technischen Schutzrechten den 1. Ju-

11 1990 als maPgeblichen Stichtag zu bestimmen.
Dies wirde zu einem (rickwirkenden) Eingriff in
den Bestand redlich erworbener Schutzrechte
fithren, der nicht zu rechtfertigen ware (vgl.
hierzu auch die amtlichen Erlduterungen zu § 5
der besonderen Bestimmungen im Einigungsvertrag,
Bundestags-Drucksache 11/7817, S. 56).

. Brstreckung von Schutzrechten mit Ursprung in der

DDR

Fir die Erstreckung der vor dem 3. OKktober 1990
in der DDR begrindeten Rechte auf das dbrige Bun-
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desgebiet (§ 4) sind demgegeniiber nicht nur Rege-
lungen zur Berilcksichtigung des Stichtags

1. Juli 1990, sondern weitergehende Vorschriften
erforderlich, die sich im wesentlichen daraus er-
geben, dap auf diese Altrechte kinftig nur noch
Bundesrecht Anwendung finden soll, sowelt es sich
nicht um die Vorschriften Uber die Schutzflhig-
keit der Rechte und ihre Laufdauer handelt (§ 5).
Die Anwendung des Bundesrechts auf die in der DDR
pegrindeten Rechte ist erforderlich, um die
Rechtseinheit soweit wie mdglich nicht nur durch
die territoriale Erstreckung, sondern auch durch
einheitliche Rechtsvorschriften zu verwirklichen.

a) Patente und Patentanmeldungen

Nach dem Recht der DDR konnte bis zum 1. Ju-
1i 1990 Rechtsschutz fir Erfindungen durch
wirtschaftspatente und Ausschliefungspatente
erworben werden. Wirtschaftspatente begrinde-
tenn kein Ausschluprecht des Patentinhabers,
sondern nur Anspriche auf Erfindervergitung
und Anerkennung der Erfindereigenschaft. Die
Erfindungen konnten von allen sozialistischen
Betrieben frei benutzt werden. Dabel war das
wirtschaftspatent ganz vorherrschend, weil fur
sozialistische Betriebe und staatliche Organe
Uberhaupt nur dieses Schutzrecht zur Verfigung
stand.

Durch das Gesetz vom 29. Juni 1990 zur Ande-
rung des Patentgesetzes und des Gesetzes tber
wWarenkennzeichen (GBl1. I Nr. 40 S. 571, abge-
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druckt auch im Blatt fir Patent-, Muster- und
Zeichenwesen (B1.f.PMZ) 1990 S. 374 und in
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
(GRUR) 1990 S. 932) wurde das DDR-Patentge-
setz in wesentlichen Punkten an das Bundes-
recht angeglichen. Alle anhdngigen Anmeldun-
gen auf Erteilung von Wirtschaftspatenten
wurden von Gesetzes wegen in Antrage auf
Erteilung von Ausschliepungspatenten umge-
wandelt. Auferdem sah das Gesetz vom 29. Ju-
ni 1990 vor, dap erteilte Wirtschaftspatente
auf Antrag in Ausschliefungspatente umgewan-
delt werden konnten. Von dieser nur bis zum
31. Dezember 1990 bestehenden Mdglichkeit ist
in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht worden
(iber 19.000 Umwandlungsantrage). Ferner war
die Benutzung einer Erfindung, die durch ein
auf alle Schutzvoraussetzungen gepriftes wirt-
schaftspatent geschitzt war, seit dem 1. Ju-
1i 1990 nur gegen angemessenes Entgelt
méglich.

Nach dem Entwurf sollen die vom ehemaligen
DDR-Patentamt oder die vom Deutschen Patentamt
in Anwendung des § 3 Abs. 1 der besonderen
Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im
Einigungsvertrag erteilten Patente dieselbe
wWirkung wie nach dem Patentgesetz erteilte
Patente haben (§ 6), und zwar unabhangig da-
von, ob sie mit oder ochne Sachprifung erteilt
worden sind.

wahrend fir die Anwendung des Patentgesetzes
auf die Ausschliepungspatente im Ubrigen keine
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materiell-rechtlichen Anpassungen erforder-
lich sind, wird fir wWirtschaftspatente im
Hinblick auf dle Ausgestaltung, die sie mit
dem Anderungsgesetz vom 29. Juni 1990 erfahren
haben, vorgeschlagen, sle als Patente zu
behandeln, fﬂf die eine Lizenzbereitschafts-
erklarung nach § 23 des Patentgesetzes als
abgegeben gilt (§ 7). Die damit eintretende
Rechtslage entspricht im Kern der bisher fir
Wirtschaftspatente nach der Anderung des DDR-
Patentgesetzes ab dem 1. Jull 1990 geltenden
Regelung.

An die Stelle der nur bis zum 31. Dezem-

ber 1990 gegebenen Mdglichkeit, Wirtschafts-
patente in Ausschliepungspatente umzuwan-
deln, soll kiunftig die Mdglichkeit treten, die
Lizenzbereitschaftserklarung zu widerrufen.
Der Widerruf soll aber nur beli solchen Paten-
ten zuldssig sein, die auf das Vorliegen aller
Schutzvoraussetzungen geprift worden sind (§ 7
Abs. 2). Damit soll die Belastung der Offent-
lichkeit mit der grofien Zahl ungeprifter
Wirtschaftspatente verringert und der Anreiz
zZur nachtrégiichen Prifung gegebeh werden.

Der Entwurf sieht weiter vor, dap DDR-Patente,
die ohne Prufung auf das Vorliegen aller
Schutzvoraussetzungen erteilt worden sind,

auf Antrag nachtraglich einer vollen Sachprid-
fung unterzogen werden kénnen (§ 12). Aufer-
dem kann ein Antrag auf Recherche gestellt
werden (§ 11). Diese Antrage kdnnen nicht nur
fir die - wenigen - noch nicht gepriften Aus-
schliefungspatente, sondern ebenso auch fur
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die wWirtschaftspatente gestellt werden, um den
Widerruf der Lizenzbereitschaftserklarung zu
ermdglichen. Je nach dem Ergebnis der Prifung
soll das erteilte Patent aufrechterhalten oder
{(ganz oder teilweise) widerrufen werden. Eine
Prist fur den Prifungsantrag ist nicht vorge-
sehen, um zu vermelden, dap das Deutsche
Patentamt mit einer Vielzahl sachlich nicht
gebotener Prifungsantrdge belastet wird.

Die M&glichkeit, gegen erstreckte Patente
Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht zu
erheben, auch wenn es sich um noch nicht auf
das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen ge-
prifte Patente handelt, bleibt unberihrt.

Fir die noch anha3ngigen Patentanmeldungen
enthalt der Entwurf Regelungen zur Uberleitung
in das Verfahren nach dem Patentgesetz (§ 10).

Auperdem wird vorgeschlagen, Gdap aus er- .
streckten Patenten oder Patentanmeldungen mit
DDR-Ursprung Gebrauchsmusteranmeldungen abge-
zwelgt werden kdnnen (§ 15)}).

Industrielle Muster

Nach dem Musterrecht der DDR, das aus Zeit-
grinden - anders als das Patentrecht - nicht
mehr vor dem Beitritt an das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland angeglichen werden
konnte, wurden fir industrielle Muster (Ge-
schmacksmuster) Urheberscheine und Patente
erteilt. Urheberscheine waren in ihren Wirkun-
gen dem Wirtschaftspatent vergleichbar; insbe-
sondere begrindeten sie ebenso wie dleses kein
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Ausschliepungsrecht, sondern das Recht des
Staates und aller sozialistischen Betriebe zur
freien Benutzung.

Nach § 8 der besonderen Bestimmungen zum ge-
werblichen Rechtsschutz im Einligungsvertrag
wurden alle am 3. Oktober 1990 noch anhan-
gigen Antrage auf Erteilung eines Urheber-
scheins in Antrage auf Erteilung eines Patents
fir industrielle Muster umgewandelt.

Nach dem Entwurf werden die Urheberscheine
und Patente fir industrielle Muster insgesamt
als Geschmacksmuster im Sinne des Geschmacks-
mustergesetzes in das bundesdeutsche Recht
bergeleitet (§ 16). Zusatzlich sind einige
erganzende Bestimmungen Uber bestehende Ver-
gitungsanspriche bei Arbeitnehmermustern

(§ 17), uber rechtmafig begrindete Benutzungs-
rechte (§ 18) und Ober die Behandlung anhan-
giger Anmeldungen (§ 19) vorgesehen. Die im
DDR-Musterrecht vorgesehene Prifung von indu-
striellen Mﬁstern auf das Vorliegen der mate-
riellen Schutzvoraussetzungen soll im Ein-
klang mit den Vorschriften des Geschmacks-
mustergesetzes nicht mehr durchgefihrt wer-
dern; anhdngige Priifungsverfahren werden ein-
gestellt.

Marken
Nach dem Warenkennzeichengesetz der DDR wurden

angemeldete Marken von Amts wegen sowohl auf
absolute Eintragungshindernisse als auch auf



s - Brucksache 524 /91

entgegenstehende altere Markenrechte Dritter
gepriift. Im Ubrigen entsprach dieses Gesetz
nach den Anderungen, die mit dem Gesetz vom
29. Juni 1990 vorgenommen worden waren, der
warenzeichengesetzgebung in westlichen Staa-
ten. Die Integration der Marken mit DDR-Ur-
sprung bereitet daher vergleichsweise weniger
Probleme als im Bereich des Patentrechts und
des Musterrechts.

Allerdings sind auch far die Uberleitung von
eingetragenen und angemeldeten DDR-Marken
besondere Vorschriften vor allem im Zusam-—
menhang mit der Anwendung des Bundesrechts
erforderlich.

Zwar soll nach § 5 des Entwurfs eine Ausnahme
von dem Grundsatz der Anwendung des Bundes-
rechts auf die erstreckten Rechte mit Ur-
sprung in der DDR insoweilt bestehen, wie es
sich um die Voraussetzungen der Schutzfahig-
keit der erstreckten Rechte handelt. Dies
wirde an sich bedeuten, dap bei erstreckten
eingetragenen und angemeldeten Marken weiter-
hin DDR-Recht Anwendung finden wirde, soweit
es sich um die Schutzfahigkeit der Marken
handelt. Dies wirde aber im Markenrecht auf
Dauer eine unerwinschte und auch nicht erfor-
derliche Uneinheitlichkeit der Rechtslage
mit sich bringen, weil Markenrechte grundsdtz-
lich keinen zeitlichen Schranken unterliegen.

Der Entwurf sieht daher eine Reihe von Aus-
nahmen von dem Grundsatz der Anwendung des
DDR-Rechtg fir die Beurteilung der Schutz-
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fahigkeit vor. So soll nach § 20 eine L&éschung
von eingetragenen Marken aus absoluten Grin-
den nur dann in Betracht kommen, wenn die L&-
schungsgrinde sowohl im DDR-Recht als auch im
warenzeichengesetz vorgesehen sind. Mar-
kenanmeldungen, gie noch nicht zur Eintragung
geflihrt haben, sollen insgesamt nur den Vor-
schriften des warenzeichengesetzes unter-
liegen (§ 22):; es kommt daher auf die Schutz-
fahigkeit nach den Bestimmungen des Waren-
zeichengesetzes zum Zeitpunkt der Eintragung
an. Eine Prufung angemeldeter Marken auf ent-
gegenstehende dltere Rechte, die nach DDR-
Recht von Amts wegen stattfand, soll kinftig
fiir alle Rechte einheitlich nur noch auf wi-
derspruch hin stattfinden (8§ 23).

Fur nach DDR-Recht durch Eintragung geschitzte
Herkunftsangaben sieht der Entwurf eine beson-
dere Umwandlungsmdglichkelt in Verbandszei~
chen (§§ 17 ff. des Warenzeichengesetzes) vor
(§§ 33 bis 33). Dabei wird durch die Einrau-
mung eines zeitlich begrenzten Weiterbenut-
zungsrechts &uch der besonderen Situation bei
Herkunftsangaben Rechnung getragen, die zur
Zeit im Ubrigen Bundesgeblet rechtmapig als
Gattungsbezeichnungen oder als personengebun-—
dene Herkunftsangaben benutzt werden (§ 38).

Erstreckung unter Einbeziehung bestehender Be-
nutzungsrechte

Die Inhaber erstreckter Schutzrechte sollen

" grundsatzlich in dem Gebiet, auf das ihre Rechte
erstreckt werden, dieselbe Rechtsstellung er-
werben wie im Ursprungsgebiet. Daher werden zu-
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sammen mit der Erstreckung auch im bisherigen
Schutzgebiet bestehende gesetzliche Benutzungs-
rechte an dem Gegenstand des schutzrechts auf das
hinzukommende Gebiet erstreckt, Dies gilt fur
die pei technischen Schutzrechten bestehenden
Vorbenutzungsrechte, die zusammenfassend im
dritten Abschnitt uUber Kollisionen und Vor- und
weiterbenutzungsrechte geregelt sind (§ 27), fuar
die an Patenten mit DDR-Ursprung begrindeten
Mitbenutzungsrechte (§ 9) und die Benutzungs-
rechte an Mustern und Modellen (§ 18) ebenso wile
auch fur Benutzungsrechte aufgrund von Lizenzbe-
reitschaftserklarungen nach § 23 des Patentge-
setzes.

Diese Regelungen gelten aber nicht far solche Be-
nutzungsrechte, die sich aus Lizenzvereinbarun-
gen ergeben (vgl. dazu unten 13.).

£ine Regelung fur Vorbenutzunqsrechte ist dem-
Qegenﬂber im Verhaltnis zu erstreckten Waren-
geichen und Marken picht in gleicher Weise er-
forderlich, weil sowohl nach dem Warenzeichen-
gesetz als auch nach dem DDR-Warenkennzeichen-
gesetz vorbenutzungsrechte grunds&tzlich nicht
anerkannt werden.

Differenzierte Losung flr Kollisionsfalle

Infolge der Erstreckung von Schutzrechten kénnen
sich Kollisionsfalle ergeben, die in den bisher
territorial getrennten Schutzgebieten nicht auf-
treten konnten. Solche Kolliisionen kénnen aus
sich Uberschneidenden Schutzbereichen der er-
streckten Schutzrechte oder auch daraus ent-
stehen, dap im bisher schutzrechtsfreien Raum
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Benutzungshandlungen vorgenommen worden sind, die
nach der Erstreckung zu Eingriffen in das er-
streckte Schutzrecht werden.

Der Entwurf sieht zur Lésung dieser Kollisions-
falle fir technische Schutzrechte (Patente, Ge-
brauchsmuster) und Muster und Modelle einerseits
sowle Markenrechte und sonstige Kennzelchen-
rechte andererseits unterschiedliche Regelungen
vor.

a) Technische Schutzrechte, Musterrechte

Flr die technischen Schutzrechte und fuir
Musterrechte schlégt-der Entwurf vor, dap in
Fallen von infolge der Erstreckung eintreten-
den Kollisionen von Schutzrechten eine Koexi-
stenz der in ihrem Schutzbereich tbereinstim-
menden oder sich Uberschneidenden Schutz-
rechte mit der Folge eintritt, dap die Be-
nutzung des Gegenstands des Schutzrechts im
Gesamtgebiet mdglich bleibt (§ 26). Die jewel-
ligen Schutzrechtsinhaber haben also gegen-
einander keine Verbietungsanspriliche, wohl

aber gegeniber Dritten, die den Gegenstand des
Schutzrechts benutzen., Der Verbietungsanspruch
besteht allerdings auch nicht gegeniber denje-
nigen, denen die jeweiligen Schutzrechtsin-
haber die Benutzung des Gegenstands des
Schutzrechts gestattet haben, und zwar unab-
hangig davcen, ob die Lizenz vor oder nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt worden
ist.
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Das Recht zur unbeeintrachtigten gleichzei-
tigen Benutzung kann allerdings im Einzelfall
zu einer nicht gerechtfertigten Einschrankung
der bisher gegebenen Ausschlieplichkeit fuh-
ren, die bel Abwigung der Interessen der Be-
teiligten unbillig ware. Fir diese Falle sieht
der Entwurf vor, dap das sonst gegebene Be-
nutzungsrecht eingeschrankt werden oder auch
ganz entfallen kann, soweit seine Ausidbung

zu einer wesentlichen Beeintrdchtigung der
Interessen des anderen Schutzrechtsinhabers
oder derjenigen, denen er dle Benutzung ge-
stattet hat, flhren wirde (§ 26 Abs. 2}.

Vorbenutzungshandlungen im Sinne des § 12 des
Patentgesetzes kdnnen im Gesamtgebiet fortge-
setzt werden (§ 27).

Auch die im bisher schutzrechtsfreien Raum
vorgenommenen Benutzungshandlungen kdnnen,
sowelt sie vor dem 1. Juli 1990, dem in § 5
der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen
Rechtsschutz im Einigungsvertrag fdr diese
Falle vorgesehenen Stichtag, tatsachlich
aufgenommen worden sind, auch kinftig im ge-
samten Bundesgebiet fortgesetzt werden (§ 28).
Schutzwirdige Besitzstande sollen gewahrt
bleiben. Auch das Welterbenutzungsrecht soll
aber in dern Fallen eingeschréankt werden
kdnnen, in denen dies aus Grinden der Billig-
keit geboten ist.
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Markenrechte

Fir kollidierende Marken wird demgegenuiber
vorgeschlagen, daPp sie im jewells hinzukom-
menden Gebiet nur mit Zustimmung desjenigen
benutzt werden dirfen, der dort vor dem Zeit-
punkt der Erstreckung selbst rechtswirksam
Markenschutz erworben hat (§ 30 Abs. 1); auf
die absolute Prioritat kcmmt es dabei nicht
an.

Fir die blofe Werbung mit der Marke soll eine
Zustimmung allerdings in den F&llen nicht er-
forderlich sein, in denen die Marke in ihrem
urspruinglichen Schutzgeblet in der Werbung be-
nutzt wird und diese Werbung, weil nicht be-
grenzbar, auch im hinzukommenden Gebiet ver-
breitet wird (§ 30 Abs. 2 Nr. 1). Ferner soll
es dann keiner Zustimmung bedirfen, wenn die
Verweigerung der Benutzung im hinzukommenden
Gebiet zu ei@em bei Abwagung der Interessen
der Beteiligten und der Allgemeinheit ins-
gesamt unbilligen Ergebnis fGhren wirde (§ 30
Abs. 2 Nr.’2). In diesem Zusammenhang kommt
insbesondere die Zuriickweisung von Unter-
lassungsansprichen in solchen Fdallen in Be-
tracht, in denen es sich bei dem entgegen-
stehenden Zeichen um eine nicht oder kaum be-
nutzte Marke handelt oder in denen schon bis-
her in den beiden Gebieten faktische Ko-
existenz bestand oder in denen enteignete
Schutzrechte in mipbrauchlicher Weise einge-
setzt werden.' Werden danach Unterlassungs-
anspriiche versagt, kommt in geeigneten Fa&llen
als Ausgleich die Zuerkennung einer ange-
messenen Entschadigung in Betracht (§ 30

Abs. 3).
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Weitere Einschrankungen kénnen sich daridber
hinaus aus allgemeinen Rechtsvorschriften
ergeben, insbesondere aus dem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb und den Grundsé&tzen

Uber den Rechtsmifbrauch bei der Geltend-
machung von Verbletungsansprichen (§ 54).

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daB
nur bei der Anerkennung territorial begrenz-
ter Ausschlieflichkeitsrechte die Marke in
ihrer Funktion als Kennzeichen von Waren oder
Dienstleistungen und Verkdrperung des Goodwill
des Unternehmens gewahrt werden kann. Eine
gleichzeitige Benutzung lUbereinstimmender
(identischer oder verwechslungsfahiger) Kenn-~-
Zeichen auf demselben Gebiet fir gleiche oder
ahnliche Waren oder Dienstleistungen wirde
die Rechtsposition der Inhaber der Rechte in
einer unzulassigen Weise schmilern, weil das
Markenrecht damit in seinem Kernbereich ge-
troffen wirde. Diese Beeintrdchtigung kann
auch nicht durch unterscheidende Zusatze aus-
geraumt werden.

Die Regelung fdhrt daher zwar entgegen dem
grundsatzlichen Ziel des Entwurfs in den
Féllen kollidierender Marken zu einer Auf-
rechterhaltung innerdeutscher Schutzrechts-
grenzen. Dies wird aber nicht zu einer so
schwerwlegenden Beeintrachtigung des BHandels
fihren, dap dies eine andere L&ésung rechtfer-
tigen wirde. Es ist vielmehr davon auszugehen,
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dap die betroffenen Unternehmen, soweit dies
nicht schon bisher geschehen ist, das gesamte
Bundesgeblet erfassende, dem jeweiligen Ein-
zelfall gerecht werdende Lésungen finden wer-
den.

Die fur kollidierende Markenrechte vorgesehene
L&ésung weicht von der seinerzeit beil der Ein-
gliederung des Saarlandes getroffenen Ld&sung
ab. Nach den §§ 22 und 23 des Gesetzes Uber
die Eingliederung des Saarlandes auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes fuhrte
die Erstreckung von saarldndischen und bundes-
deutschen Marken zur Koexistenz der beiden
Rechte. Um eine T&uschung Uber die Herkunft
der Waren zu vermeiden, sah das Saareinglie-
derungsgesetz die Hinzufldgung von unter-
scheidenden Zusatzen vor. Diese Regelung eig-
net sich bei der anderen Ausgangslage und

auch der heute vor dem Hintergrund der welt-
weiten Entwicklung auf dem Gebiet des Schutzes
geistigen Eibentums und der Rechtsentwicklung
in der Europkischen Gemelnschaft zunehmend be-
tonten Funktion der Marke als Trager des
unternehmeriéchen Goodwill nicht als Modell
fir die hier zu regelnden Kollisionsfalle.

Die Koexistenzldsung des Saareingliederungs-
gesetzes ist im Udbrigen auch ohne jede prakti-
sche Bedeutung geblieben.

Die vorgesehene Ldsung folgt demgegeniiber in
ihrem Grundansatz der Regelung, die bei der
Vereinheitlichung der friher getrennten
Schutzgebiete der drei Benelux-Lander zu
einem einheitlichen Schutzgebiet getroffen
wurde. Das am 1. Januar 1971 in Kraft getre-
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tene Benelux-Warenzeichengesetz (Bl.f. PMZ
1970 8. 218) sieht in den Ubergangsbestim-
mungen (Artikel 32) vor, dap eine Erstreckung
von Marken auf diejenigen Benelux-Lander
nicht eintritt, in denen sie mit dem Recht
eines Dritten in Konflikt geraten. Das
Benelux-Warenzeichenrecht hatte sich somit
fadr den vollstandigen Bestandsschutz der be-
stehenden Altrechte entschieden.

Auch bei der Vereinheitlichung des Marken-
rechts in der Europdaischen Gemeinschaft werden
die nationalen Markenrechte in den EG-Mit-
gliedstaaten nicht beeintrachtigt werden. Die
vorgesehene Regelung figt sich daher insge-
samt auch in die Rechtsentwicklung in der
Europédischen Gemeinschaft ein.

Anders als bei den technischen Schutzrechten,
den Halbleiterschutzrechten, den Geschmacks-
musterrechten und industriellen Mustern ist im
Verhdltnis zu erstreckten Warenzeichen und
Marken Keine allgemeine Bestimmung dber das
Recht zur Fortsetzung von Benutzungshandlun-
gen, die vor dem 1. Juli 1990 im schutzrechts-
freien Raum aufgenommen wurden, erforderlich.
Denn die Benutzung begrindet fur sich allein
im Markenrecht grundsdtzlich keinen schutz-
wirdigen Besitzstand. Eine ausdrickliche
Regelung soll lediglich fir die Fille getrof-
fen werden, in denen erstreckte‘Marken mit
DDR-Ursprung nach § 1, § 4 Abs. 1 oder Abs. 2
Nr. 1 des Warenzeichengesetzes nicht schutz-
fahig waren und im Obrigen Bundesgebiet be-
reits Ubereinstimmende Zeichen in Benutzung
genommen worden sind (§ 32).
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Einrichtung einer Einigungsstelle

Der Entwurf schlégt vor, belm Deutschen Patent-
amt eine Einigungsstelle eilnzurichten, die in den
beim Zusammentreffen von Schutzrechten eintre-
tenden Kollisionsfallen auf Antrag zwischen den
Parteien eine glitliche Einigung vermitteln soll
(§§8 39 bis 46). Die Bundesreglerung folgt mit
diesem Vorschlag den von den beteiligten Kreisen
insbesondere auch aus den neuen Bundesléndern,
vom Deutschen Patentamt und auch von den Landes-
justizverwaltungen vorgetragenen Uberlegungen,
well auf diese Weise eine praktikable und auch
kostenglinstige Alternative zur Anrufung der or-
dentlichen Gerichte zur Verfligung gestellt werden
kann.

Bei der Ausgestaltung der Vorschriften Uber die
Einigungsstelle sind die fir &hnliche Schieds-
oder Einigungsstellen im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes bestehenden Regelungen berick-
sichtigt worden, wie insbesondere die Bestim-
mungen uber die Schiedsstelle nach dem Gesetz
Uber Arbeitnehmererfindungen, die Einigungsstelle
nach § 27 a des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb und auch die Schiedsstelle nach dem
Gesetz Uber die Eingliederung des Saarlandes auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Einfihrung der freien Ubertragbarkeit von Marken

Wahrend das Recht der DDR die freie Ubertragbar-
keit von Marken, d.h. ohne den dazugehdrenden

Geschaftsbetrieb gestattete, enthalt das Waren-
zeichengesetz bisher noch den Grundsatz der Bin-
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dung der Marke an den Geschaftsbetrieb. Die Mar-
ke ist nur zusammen mit dem zugehdrigen Ge-
schaftsbetrieb ubertragbar (§ 8 des Warenzei-
chengesetzes). Da die Rechtsprechung keine be-
sonders hohen Anforderungen an den zu lbertra-
genden Geschéftsbetrieb oder Teil des Geschafts-
betriebs stellt und im Einzelfall auch Rezeptu-
ren, Kundenkartelen o.4. ausreichen laft, haben
sich in der Praxis zahlreiche Markenilbertragungen
ergeben, die der freien Ubertragbarkeit ange-
nahert sind. Allerdings sind viele dieser Uber-
tragungsvorgange mit einem erheblichen Risiko
behaftet. Um die heute noch bestehenden Schwie-
rigkeiten zu beseitigen, sind die beteiligten
Wirtschaftskreise einhellig der Auffassung, daf
fir das kOnftige deutsche Markenrecht ebenso wie
fir das vorgesehene EG-Markenrecht diese Bindung
der Marke an den Geschaftsbetrieb aufgegeben
werden sollte. Um schon jetzt eine Gleichstellung
der Marken mit DDR-Ursprung und der nach dem Wa-
rpnzeichengesetz geschitzten Marken zu erreichen
uﬁd auch eine weitere Mdglichkeit zur Bereini-
gpng von Kollisionsfillen zu erdffnen, die sich
aus der Erstreckung ergeben, sieht der Entwurf
eine Anderung des Warenzeichengesetzes vor, die
zu einer Aufhebung der Bindung der Marke an den
Geschaftsbetrieb fihrt (§ 47).

Keine Regelung fiir durch Benutzung erworbene
Kennzeichenrechte

In dem Entwurf sind keine besonderen Regelun-
gen fir durch blofe Benutzung erworbene Kennzei-
chenrechte enthalten. Wie schon in den amtlichen
Erlauterungen der besonderen Bestimmungen zum
gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag
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(Bundestags-Drucksache 11/7817 §. 55) ausgefihrt,
sind gesetzliche Sonderregelungen fir eine Auf-
rechterhaltung und Erstreckung solcher Rechte
nicht notwendig, da mit dem Inkrafttreten des
Warenzeichengesetzes und des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb im Beitrittsgebiet am

3. Oktober 1990 die Anspruchsgrundlagen fir den
Schutz solcher Kennzeichenrechte und damit auch
die Mafstdbe fUr die Lbsung etwaiger Kollisionen
auch dort unmittelbar gelten; die Auslegung der
Tatbestandsmerkmale dieser Anspruchsnormen (etwa
§ 25 des Warenzeichengesetzes fir den Ausstat-
tungsschutz oder § 16 des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb fir sonstige geschaftliche
Bezeichnungen) soll der Rechtsprechung tber-
lassen bleiben. Lediglich fir die infolge der
Erstreckung von Marken und Warenzeichen denkbare
Kollision dieser gewerblichen Schutzrechte mit
sonstigen, allein durch Benutzung erworbenen
Kennzeichenrechten ist in § 31 eine selbstandige
Regelung vorgesehen.

Keine Regelung.fﬂr von EnteignungsmaBnahmen be-
troffene Schutzrechte

Der Entwurf schlagt besondere Regelungen fdr im
Beitrittsgebiet von Enteignungsmapnahmen oder
vergleichbaren staatlichen Eingriffen betroffene
gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Marken-
rechte, nicht vor. Die Entelignungs- oder sonsti-
gen staatlichen Mafnahmen erfaften in zahlreichen
Fallen auch die zu den betroffenen Unternehmen
gehdrenden gewerblichen Schutzrechte. Wahrend
enteignete technische Schutzrechte und Muster-
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rechte heute langst abgelaufen sind, bestehen die
Markenrechte in vielen Fdllen fort und werden
infolge der Erstreckung kinftig im gesamten Bun-
desgebiet gelten.

Gem&p den Regelungen im Einigungsvertrag kdnnen
Enteignungen oder andere Mafnahmen aus der Zeit
zwischen 1945 und 1949 nicht ridckgangig gemacht
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat diese
Regelungen in seinem Urteil vom 23. April 1991
{1 BVR 1170/90, 1174/90, 1175/90) bestétigt. Eine
Entschadigungsregelung wird vorbereitet. Es

ware nicht gerechtfertigt und auch nicht még-
lich, insoweit die Rickgabe von gewerblichen
Schutzrechten vorzusehen, wéahrend fir alle ande-
ren Vermdgenswerte allenfalls eine Entschadigung
gewdhrt wird.

Soweit es sich um nach 1949 vorgenommene Ent-
eignungen handelt, stehen den davon oder von der
Qtaatlichen Verwaltung Betroffenen Anspriche
ﬁach dem Gesetz zur Regelung offener Vermdgens-
ﬁragen - Vermbogensgesetz (VermG) - in der
ﬁassung der Bekanntmachung vom 18. April 1991
(BGBl. I S. 957) zu. Dies fuhrt dazu, dap in
Fallen der Ruckerstattung von.Unternehmen nach

§ 6 VermG oder der Abwicklung der staatlichen
Verwaltung nach § 12 i.v.m. § 6 VermG auch die zu
dem Unternehmen gehdrenden gewerblichen Schutz—
rechte, insbesondere Markenrechte, dem urspring-
lich Berechtigten wieder zustehen. Sollten
solche Schutzrechte nach der Enteignung oder
wahrend der staatlichen Verwaltung an Dritte
verdufert worden sein, kdénnen die Unternehmen
Anspruch auf Rickibertragung der Schutzrechte
nach § 3 i.v.m. § 1 Abs. 1 Buchstabe C) VermG
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haben. Soweit ein Anspruch auf Ricklbertragung
nicht besteht, wird gegebenenfalls ein Anspruch
auf Entschidigung geltend gemacht werden kénnen,

Wegen des Bestandsschutzes, der auch den heuti-
gen Inhabern enteigneter Marken im Beitrittsge-
biet zukommt - sowelt nicht eine Rickibertra-
gung in Betracht kommt -, 1st es erforderliich,
auch im Beitrittsgeblet insoweit eln Ausschlup-
recht fortbestehen zu lassen. Das gilt insbeson-
dere fir diejenigen Falle, in denen hinsichtlich
des Unternehmens selbst kein ROckibertragungs-
anspruch geltend gemacht wird und ein Verkauf
durch die Treuhandanstalt an Dritte méglich ist.-
Allerdings fihren die im vorliegenden Entwurf
vorgesehenen Regelungen ohnedles dazu, dap

trotz der grundsatzlich eintretenden Erstreckung
die enteignete Marke im Ubrigen Bundesgebilet

nur mit Zustimmung des dort Berechtigten be-
nutzt werden darf.

Die Bundesregierung geht davon aus., dap sich die
Beteiligten augh in den Enteignungsfdllen weit-
gehend auf sachgerechte, einvernehmliche L&sun-
gen verstédndigen werden. Es ist bekannt, dap in
zahlreichen Fallen von den Beteiligten bereits
Ldsungen gefunden worden sind.

Keine Regelung Uber die Erstreckung von Lizenz-
vertridgen und sonstigen Vereinbarungen Uber
Schutzrechte

Der Entwurf schlagt keine Regelung fir die Aus-
wirkung der Erstreckung auf Lizenzvertrage oder
sonstige Vereinbarungen vor, die erstreckte
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Schutzrechte betreffen, wie z.B. Schutzrechts-
vergleiche, Abgrenzungsvereinbarungen usw. Auch
insoweit weicht der Entwurf von der bel der Ein-
gliederung des Saarlandes getroffenen Regelung
ab (vgl. §§ 8 und 18 des Gesetzes Uber die Ein-
gliederung des Saarlandes auf dem Geblet des ge-
werblichen Rechtsschutzes).

Diese Entscheidung beruht darauf, dapf die in Be-
tracht kommenden Vertrage und Vereinbarungen so
vielgestaltig und von so unterschiedlichen
Interessen bestimmt sind, dap mit einer notwen-
digerweise generalisierenden Regelung (etwa: "im
Zweifel gelten Lizenzvereinbarungen nicht/auch
im hinzukommenden Gebiet") dieser Vielfalt nicht
ausreichend Rechnung getragen werden kann. Es
ware auch bedenklich, jetzt noch eine gesetz-
liche Regelung Uber die Vertragsauslegung zu
schaffen, obwohl die Parteien sich jedenfalls
seit der Schaffung der Wahrungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion zum 1. Juli 1990 und spatestens
seit der Herstellung der Einheit Deutschlands auf
die neue Lage einstellen konnten und mdglicher-
weise auch schon entsprechende Mapnahmen ergrif-
fen haben.

Die Bundesregierung geht somit davon aus, dap die
betroffenen Vertragsparteien durch Auslegung der
bereits abgeschlossenen Vereinbarungen oder
durch eine vollsténdige oder teilwelse Neuge-
staltung Ldsungen entwickeln werden, die den
jewelligen Interessen Rechnung tragen.

Die hier vorgeschlagene Ldsung, die von einer
ausdricklichen Regelung fir Lizenzvertrage Uber
gewerbliche Schutzrechte absieht, entspricht im
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Ubrigen auch der Lésung, die im Einigungsvertrag
fir den Bereich der Urheberrechte und Leistungs-
schutzrechte gewé&hlt worden ist. Auch die im
Einigungsvertrag zur Einfihrung des Urheber-
rechtsgesetzes vorgesehenen besonderen Bestim-
mungen (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Ab-
schnitt II Nr. 2 des Einigungsvertrages,

BGBl. 1990 II S. 885, 963) enthalten keine Aus-
sagen dazu, wie slch der Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik Deutschland auf bestehende
Nutzungsvertrdge auf dem Gebiet des Urheber-
rechts und Leistungsschutzrechts auswirkt. Ebenso
wie bei den gewerblichen Schutzrechten ist auch
bei den Urheber- und Leistungsschutzrechten davon
ausgegangen worden, dap die entsprechenden Ver-
einbarungen im Wege der Vertragsauslegung oder
der Vertragsanpassung wegen gednderter Verhalt-
nisse den neuen Gegebenheiten angepaft werden.
Dies bedeutet, dap in der Regel der Nutzungsbe-
rechtigte - etwa eine Rundfunkanstalt, deren
Sendegebiet sich infolge des Beitritts ver-
gréfert hat - viom Inhaber der Rechte die Anpas-
sung des zugrumde liegenden Vertrages Uber die
Einrédumung der Nutzungsrechte - wie z.B. des
Senderechts - wverlangen kann.

Der Entwurf schrankt die Moglichkeit der Inhaber
von Schutzrechten nicht ein, vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes Lizenzen an ihren gegenwartig
noch territorial beschrankten Schutzrechten zu
erteilen und diesen Lizenzen mit der Erstreckung
auch im Gesamtgeblet Geltung zu verschaffen.

Auch fir die Erteilung von Lizenzen nach dem
Zeitpunkt der Erstreckung sieht der Entwurf von
einer ausdricklichen Regelung ab. Das Recht der
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Inhaber erstreckter Schutzrechte, Lizenzen an
diesen Schutzrechten auch dann zu erteilen, wenn
sie mit anderen Schutzrechten kollidieren, er-
gibt sich auch ohne ausdrickliche Regelung aus
dem Schutzrecht selbst.

Von der Frage der Befugnis zur Erteilung von Li-
zenzen zu trennen ist aber die Frage, ob die Li-
zenznehmer sich auf eine solche Lizenz auch ge-
geniber den Inhabern kollidierender Schutz-
rechte mit der Folge berufen konnen, dap sie auch
diesen gegeniber benutzungsberechtigt sind. Der
Entwurf schlagt fuir diese Falle vor, dap Lizenz-
vertrage, soweit sie technische Schutzrechte

und Musterrechte betreffen, auch gegeniber einem
erstreckten kollidierenden Schutzrecht ein eige-
nes Benutzungsrecht begrinden (§ 26), und zwar
unabhangig davon, ob sie vor oder nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden
sind. Anderenfalls wirde die Mdglichkeit der Ver-
wqrtung von Schutzrechten durch Lizenzvergabe in
udzumutbarer welse eingeschrankt. Eine Beschran-
kdng ergibt sich wie auch sonst fdr Kollisions-
falle aus der in § 26 vorgesehenen Unbillig-
keitsklausel.

Im Gbrigen kann MiBbrauchen bei der Vergabe von
Lizenzen mit den Vorschriften des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb und den Vorschriften
Uber den Rechtsmipbrauch, die ausdricklich vor-
behalten bleiben (§ 54), begegnet werden.

Fir Lizenzvertrage uber Kennzeichenrechte bedarf
es wegen der anders gestalteten Kollisionsrege-
lung keiner ausdricklichen vVorschrift.
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14. Zusammenhang mit den Gesetzen zum gewerblichen
Rechtsschutz

Der Entwurf geht von der Schaffung eines eigen-
st&ndigen Gesetzes flr alle mit der Erstreckung
zusammenhangenden Fragen aus. Dies bedeutet
allerdings nicht, daPf die allgemeinen Vor-
schriften Uber gewerbliche Schutzrechte aufer
Betracht gelassen werden kdnnten. In der Sache
handelt es sich vielmehr um Ergdnzungen dieser
Gesetze flr den vorliegenden besonderen Rege-
lungsgegenstand. Dies bedeutet, dapf die Vor-
schriften dieser Gesetze Uber das Verfahren vor
dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatent-
gericht und auch vor den ordentlichen Gerichten
im Rahmen der Anwendung der Vorschrlften dleses
Gesetzes gelten, Zu beachten sind z.B. die Vor-
schriften Uber die Verfahrenskostenhilfe, die
gerichtliche Zustandigkeit und dle Streltwert-
herabsetzung ynd auch Uber die Vertretung durch
Patentanwalteé Patentassessoren und Erlaubnis-
scheininhaber; ohne dap dies im vorliegenden
Gesetzentwurf;ausdrﬁcklich festgestellt werden
miipte.

D. Anhdérung der beteiligten Kreise und der Landes-
justizverwaltungen

Der Bundesminister der Justiz hat eine frihere
Fassung dieses Entwurfs, als "Diskussionsentwurf®
bezeichnet, im Pebruar 1991 den am gewerblichen
Rechtsschutz interessierten Kreisen und den Lan-
desjustizverwaltungen zugeleitet. Zu diesem Entwurf
haben Erdrterungen mit der beim Bundesministerium
der Justiz bestehenden Sachverstandigenkommission
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fir gewerblichen Rechtsschutz am 13. Marz 1991,
Anhérungen der interessierten Kreise am

14. Marz 1991 in Bonn und am 18. Marz 1591 in der
Aupenstelle des Bundesministeriums der Justiz in
Berlin (in erster Linie fir die interessierten Krei-
se aus den neuen Bundeslandern) und auperdem eine
Besprechung mit den Landesjustizverwaltungen am

15. Marz 1991 stattgefunden. Weiterhin haben zahl-
reiche Verbande und Organisationen schriftliche
Stellungnahmen zu dem Entwurf abgegeben.

Die Anhérungen und Stellungnahmen haben weitgehende
Zustimmung zu dem seinerzeitigen Diskussionsentwurt
ergeben. Soweit Vorschlage zur Anderung oder Ergan-
zung dieses Entwurfs vorgetragen worden sind, ist
ihnen in dem jetzt vorgelegten Entwurf weitgehend
entsprochen worden.

So greift der Entwurf den nahezu einmitig gedufer-
ten wﬁnsch der beteiligten Kreise auf, die Mdglich-
keit Ier nachtradglichen Prifung von Patenten mit
DDR-Ufrsprung, die nicht auf das Vorliegen aller
Schutgvoraussetzungen geprift worden sind, vorzu-
sehen; Auch die Widerrufsmdglichkeit von Lizenzbe-
reitschaftserklarungen bei erstreckten Wirtschafts-
patenten soll, wie von den beteiligten Krelisen ge-
fordert worden ist, nur bei solchen Patenten gege-
ben sein, die auf das Vorliegen aller Schutzvoraus-
setzungen gepruft worden sind.

Im Bereich der Kollisionstatbestdnde bel techni-
schen Schutzrechten und Musterrechten ist das Be-
nutzungsrecht fir Lizenznehmer in der von den be-
teiligten Kreisen gewinschten Weise so geregelt
worden, dap auch nach der Erstreckung Lizenzver-
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einbarungen mit Wirkung gegenitiber dem Inhaber eines
kollidierenden erstreckten Schutzrechts geschlossen
werden kdénnen.

Die Regelung der Kollisionen von erstreckten Wa-
renzeichen und Marken ist um die von den interes-
slerten Krelsen allgemein geforderte Unbillig-
keltsklausel erganzt worden.

Schlieflich sieht der Entwurf die Einrichtung einer
Einigungsstelle beim Deutschen Patentamt zur Behand-
lung der sich aus dem Zusammentreffen von Schutz-
rechten oder Benutzungsrechten ergebenden Kolli-
sionsf&lle vor. Auf die Einrichtung einer solchen
Einigungsstelle haben nicht nur die interessierten
Kreise, insbesondere aus den neuen Bundesléndern,
sondern auch die Landesjustizverwaltungen beson-
deren Wert gelegt.

Weitergehende An¢erungs— oder Erganzungsvorschlage
sind nicht ibernémmen worden. Dies gilt insbesondere
fir die teilweise¢ geforderte Prioritatsregelung
beim Zusammentreffen von technischen Schutzrechten
und Musterrechteﬁ. Den zur Begrindung dieses vom
Bundesverband def Deutschen Industrie vertretenen
Anliegens vorgetfagenen Uberlegungen wird aber im
wesentlichen durch die jetzt vorgesehene Fassung des
5 26 Rechnung getragen.

Der Entwurf hat auferdem nicht die weiterreichenden
Vorstellungen des Markenverbandes Uber die Ein-
schrankung der Erstreckung von Markenrechten mit
Ursprung in der DDR Ubernommen. Sie wirden zu einer
nicht gerechtfertigten Ungleichbehandluhg von Rech-
ten mit DDR-Ursprung fihren und damit dem allgemei-
nen Prinzip der gleichberechtigten Einbeziehung
aller Schutzrechte widersprechen. Im lbrigen wurde
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den Bedenken der Markenartikelindustrie insbeson-
dere durch die Ergéanzung des § 30 weitestgehend
Rechnung getragen.

E. Kosten, Preise

Es ist nicht zu erwarten, dap durch dieses Gesetz
fir den Bundeshaushalt nennenswerte zusatzliche
Kosten entstehen, die Uber diejenigen hinausgehen,
die infolge der Vereinigung in diesem Bereich
bereits entstanden sind. Die Haushalte der Lander
und Gemeinden werden nicht berldhrt. Auswirkungen
auf Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu
erwarten.

1. Mit der Vereinigung wurde das Deutsche Patentamt
alleinige Zentralbehdrde auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes. Der dadurch bedingte
Zupachs an Aufgaben - Verwaltung der DDR-Alt-
scputzrechte und Altanmeldungen und Bearbeitung

dji neu hinzukommenden Anmeldungen aus dem Bei-

triittsgebiet - hat es erforderlich gemacht, einen
gﬂoben Teil der Beschaftigten des Patentamts der

DdR beim Deutschen Patentamt einzustellen. Die

mit diesem Gesetz beabsichtigte Rechtsverein-

heitlichung bringt demgegeniber keine zusatz-
lichen Aufgaben. Die Arbeitsbelastung, die durch
die Erstreckung von Schutzrechten selbst auf das

Deutsche Patentamt 2zukommen wird, wird sich ‘in

Grenzen halten. Dies hat seinen Grund insbe-

sondere darin, dap nach der Konzeption des Ent-

wurfs die Brstreckung automatisch ertolgén soll
und damit ein aufwendiges Antragsverfahren ver-
mieden wird.
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Gleichwohl werden einige der MaPnahmen, die der
Entwurf vorschlagt, in ihrer praktischen Durch-
fdhrung zu einer Mehrbelastung des Patentamts
fihren. Auf der anderen Seite wird jedoch auch
das Geblhrenaufkommen steigen, da fir die die
Verwaltung und Behandlung von Rechten mit DDR-
Ursprung betreffenden Handlungen Gebilhren nach
Bundesrecht zu entrichten sind. FPlir die Ver-
Offentlichung von Ubersetzungen von erstreckten
Patenten und fir die Recherche nach § 11 des
Entwurfs sind zus&tzliche Geblhrentatbestiande
vorgesehen. Insgesamt ist davon auszugehen, daf
die geringfigigen zusatzlichen Arbeiten, die
durch die Erstreckung verursacht werden, durch
das als Folge der Vereinigung verstarkte Per-
scnal des Amtes miterledigt werden kénnen.

Gewlsse zusatzliche Kosten wird die beim Deut-
schen Patentamt einzurichtende Einigungsstelle
verursachen. Da nicht abzusehen ist, in welchem
Umfang sie gequtzt werden wird, sind keine
Kostenschétzquen mdéglich. Es ist aber zu erwar-
ten, dap es ddrch die Einigungsstelle nicht zu
nennenswerten belastungen des Bundeshaushalts
kommen wird. ﬁie Einigungsstelle wird mit ge-
ringem Verwaltungsaufwand arbeiten kdnnen. Ober-
dies ist fir die Inanspruchnahme der Einigungs-

stelle eine Geblhr vorgesehen.

Allenfalls im Bereich des Bundespatentgerichts
kénnte sich die Situation ergeben, dap die als
Folge der Vereinigung zu erwartende Mehrbelastung
Zusammen mit der zusatzlichen, spezigll durch
die Erstreckung von Schutzrechten bedingten
Mehrarbeit zu Kapazitatsproblemen fihrt. In



- 85 - Drucksache 524 /91

diesem Bereich kann daher die Notwendigkeit einer
Personalvermehrung nicht von vornherein ausge-
schlossen werden.

. Die Haushalte der La&nder und Gemeinden sind nicht

berthrt.

. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preis-

niveau, insbesondere das Verbrauchefpreisniveau,
sind nicht zu erwarten.

Zwar wird durch die Geltung des Geblihrenrechts
des Bundes fir die Schutzrechte mit DDR-Ursprung
eine unwesentliche Verteuerung der Aufrechter-
haltung dieser Schutzrechte eintreten; dies wird
aber kompensiert durch den durch die Erstreckung
vergrdperten Wirtschaftsraum. Vor allem aber ist
zur Aufrechterhaltung des Schutzes kinftig nur
noch ein Schutzrecht fir Gesamtdeutschland er-
fo@derlich; bel zwel inhaltsgleichen Schutzrech-
teh kann eines der beiden ehemaligen Telilge-
bi@tsschutzrechte fallengelassen werden.

Dik Kosten fir die Herstellung bisher rechtmépig
hergestellter Produkte werden durch die Erstrek-
kung ebenfalls nicht verteuert. Fir bislang
rechtmafige Benutzungen tritt gegeniber hinzu-
tretenden Schutzrechten keine Pflicht zur Zah-
lung von Lizenzgeblhren o.a. ein.

Insgesamt kann vielmehr erwartet werden, dap die
wechselseitige Erstreckung von Schutzrechten den
Wettbewerb fordert und die wirtschaft auch in
den neuen Bundeslandern starkt und damit einen
positiven Einflup auf das Preisniveau haben
wird.
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Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Teil 1 - Erstreckung

Tell 1 des Entwurfs (§§ 1 bis 32) enthdlt in insge-
samt drei Abschnitten die Vorschriften udber die
gegenseitige Erstreckung von gewerblichen Schutz-
rechten und die dazu erforderlichen besonderen Be-
stimmungen.

Zu Abschnitt 1 - Erstreckung auf das in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannte Geblet

In Abschnitt 1 sind in insgesamt drei Bestimmungen
(§§ 1 bis 3) die Vorschriften Uber die Erstreckung
der Altrechte mit Ursprung in der Bundesrepublik
Deutschland enthalten.

Zu § 1 - Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

Zu Absatz 1:

Mit diesem Gesetz sollen alle vor dem 3. Okto-

ber 1990 im Bundesgebiet begrindeten, zum Zeltpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 56) bestehen-
den gewerblichen Schutzrechte, die nach dem Eini-
gungsvertrag zunachst nur mit Wirkung far das bis-
herige Bundesgebiet aufrechterhalten wurden, auch
in dem von ihnen bisher nicht erfaPten Gebiet Wir-
kung entfalten.

Absatz 1 sieht daher die EBrstreckung dieser Schutz-
rechte auf das Beitrittsgebiet vor.
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”'Die‘Vorschrift erfaﬁt alle durch eine Anmeldung.
Eintragung oder Erteilung begrﬁndeten Schutzrechte.
Dabei handelt es sich um nach dem Patentgesetz ge-
schlitzte Patente, nach dem Gebrauchsmustergesetz
geschiitzte Gebrauchsmuster, nach dem Halbleiter-
schutzgesetz geschitzte Topographien von Halblei-
tererzeugnissen, nach dem Geschmacksmustergesetz
geschitzte Geschmacksmuster und typographische
Schriftzeichen und nach dem Warenzeichengesetz
geschiitzte Warenzeichen und Dienstleistungsmarken.

Neben den bereits erteilten oder registrierten
Schutzrechten sollen auch alle Schutzrechtsanmel-
dungen in die Erstreckuné einbezogen werden, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch
anhangig sind und noch nicht zur Erteilung oder Re-
gistrierung gefihrt haben.

Zus&tzlich zu der Erstreckung der im bisherigen Bun-
desgebiet bestehenden Schutzrechte ist eine Anord-
nunq Uber die Inkraftsetzung der entsprechenden
Recqtsvorschriften nicht mehr erfqrderlich, well
die Vorschriften des Bundesrechts bereits am 3. Ok-
tobér 1990 nach Artikel 8 des Einigungsvertrages in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet in Kraft getreten sind.

Die erstreckten Schutzrechte und Schutzrechtsanmel-
dungen sollen im Beitrittsgebiet dieselbe Wirkung
haben wie im dbrigen Bundesgeblet. Demgemdp sieht
Absatz 1 weiter vor, dap die Erstreckung unter Bei-
behaltung des Zeitrangs der Schutzrechte eintreten
soll. Dies bedeutet, dap den Inhabern dieser
Schutzrechte ruckwirkend zum Zeitpunkt der rechts-
begrindenden Anmeldung ihrer Rechte, gegebenen-
falls mit etwa geltend gemachten Prioritdtsanspri-
chen, im Gesamtgeblet einheitliche Rechte zustehen.
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Allerdings bedeutet die ﬁahrung des Zeiltrangs nicht
ohne weiteres, dap den Inhabern solcher Schutz-
rechte auch flir die Vergangenheit Anspriche wegen
Eingriffen in ihre Schutzrechte zustehen. Auch
kénnen sich die Inhaber der erstreckten Rechte im
Falle der Kollision mit Rechten, die im hinzukom-
menden Gebiet begrﬁndet wurden, nlcht schlechthin
auf einen absolut alteren Zeitrang berufen. Fdr
diese Falle enthéalt der Entwurf vielmehr besondere
Vorschriften, die lOberwiegend im dritten Abschnitt
zusammengefaft sind. AuBerdem sieht der Entwurf
einige weitere Regelungen fir Kollisionsfdlle vor,
die sich aus der Erstreckung von Rechten ergeben
und bei denen fdr bestimmte Rechte mit absolut
dlterem Zeitrang ein Vorrang auch im jewells hinzu-
kommenden Gebiet vorgesehen ist (insbesondere §§ 2
und 3 fir erstreckte Warenzeichen und Dienst-
leistungsmarken mit Ursprung im Bundesgebiet, §§ 21
und 23 filr erstreckte Marken mit Ursprung in der
DDR) .

Zu Absatz 2:

Die Erstreckung spll nach Absatz 2 auch alle auf
Grund internation@ler Abkommen vor dem 3. Okto-

ber 1990 mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland eingereichten Anmeldungen und einge-
tragenen oder erteilten gewerblichen Schutzrechte
erfassen. Auch diese Schutzrechte und Schutzrechts-
anmeldungen wurden nach dem Einigungsvertrag Zu-
nadchst nur fir das bisherige Bundesgebiet auf-
rechterhalten.

Dabei handelt es sich im Bereich des Patentrechts um
die vom Europ&ischen Patentamt nach dem Uberein-
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kommen vom 5. Oktober 1973 dber die Erteilung euro-
paischer Patente (Europdisches Patentibereinkommen)
(BGBl. 1976 II S. 649, 826) mit Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland erteilten Patente, um die
nach diesem Ubereinkommen mit Wirkung fdr die Bun-
deérepublik Deutschland angemeldeten Patente und um
Anmeldungen nach dem Vertrag vom 19. Juni 1970 dber
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gébiet
des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertragq)
(BGB1. 1976 II S. 649, 664), in denen die Bundesre-
publik Deutschland benannt worden ist.

Im Bereich des Geschmacksmusterrechts soll die Be-
stimmung alle vor dem 3. Oktober 1990 nach dem
Haager Abkommen vom 6. November 1925 Uber die inter-
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Mo-
delle (Haager Musterabkommen) mit wWirkung fdr die
Bundesrepublik Deutschland international hinterleg-
ten Muster oder Modelle erfassen. Auf diese Muster
oder Modelle findet sowochl die in London am 2. Ju-
ni 1434 revidierte Fassung des Abkommens (RGBl. 1937
II Sﬁ 583, 617) - im Vérqaltnis zu den Landern, die
nur eser Fassung angehdren - als auch die Haager
Fassqng vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774,
790) - im Verhaltnis zu den Landern, die nur oder
auch dieser Fassung angehdren - Anwendung.

Im Bereich des Markenrechts sollen alle nach dem
Madrider Abkommen vom 14. April 1891 dber die inter-
nationale Registrierung von Marken (Stockholmer
Fassung vom 14. Juli 1967) (Madrider Markenabkommen)
(BGB1l. 1972 II S. 293, 418) mit Wirkung fir die Bun-
desrepublik Deutschland international registrierten
Marken einbezogen werden.
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Ebenso wie die nach Absatz 1 maPgeblichen Vorschrif-
ten des Bundesrechts wurden auch die nach Absatz 2
mapgeblichen Vorschriften der internationalen Ab-
kommen bereits mit dem Einigungsvertrag im Bei-
trittsgebiet wirksam. Flir die internationalen Ab-
kommen gilt insoweit der Grundsatz der "beweglichen
Vertragsgrenzen", der in Artikel 11 des Einigungs-
vertrages seinen Ausdruck gefunden hat. Auf die
nach Absatz 2 erstreckten Schutzrechte finden daher
auch im Beitrittsgebiet die Vorschriften der inter-
nationalen Abkommen in Verbindung mit den entspre-
chenden Vorschriften des Bundesrechts Anwendung.

Wahrend die DDR weder dem Europdischen Patentiber-
einkommen noch dem Patentzusammenarbeltsvertrag
angehdrte, gehdrte sie zu den Mitgliedslandern des
Haager Musterabkommens in seiner Londoner und

~ selt dem 7. Mai 1989 - seiner Haager Fassung und
auch des Madrider Markenabkommens.

Die Herstellung dar Einheit Deutschlands brachte fur
die auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung
fir die Bundesrepublik Deutschland - oder auch mit
wirkung fur die DDR - geltenden Schutzrechte eine
Reihe von Besondeﬁheiten mit sich. Diese sind nach
einer Absprache zﬁischen der Bundesregierung und dem
Internationalen Blro der Weltorganisation fir
geistiges Eigentum, das flr die Administration des
Patentzusammenarbeitsvertrages, des Haager Muster-
abkommens und des Madrider Markenabkommens zustén-
dig ist, wie folgt geregelt ﬁorden:

- Gemdp dem Grundsatz, dap gewerbliche Schutzrechte
ab dem 3. Oktober 1990 nur noch fir das Gesamt-
gebiet Deutschlands einheitlich erworben werden
kdénnen, gelten alle auf Grund der von der Welt-
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organisation flir geistiges Eigentum verwalteten
internationalen Abkommen ab diesem Zeitpunkt mit
Wirkung flir die Bundesrepublik Deutschland be-
grundeten Schutzrechte ebenfalls einheitlich fur
das Gesamtgebiet. Soweit Landernamen bei der
internationalen Registrierung oder der Ver-
dffentlichung verwendet werden, werden einheit-
lich die Begriffe "Allemagne" oder "Germany" ver-
wendet. Dies gilt sowohl fir Anmeldungen nach 'dem
Patentzusammenarbeitsvertrag als auch fir inter-
national hinterlegte Muster oder Modelle und
international registrierte Marken.

= Alle Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbelts-
vertrag mit einem Datum vor dem 3. Oktober 1990,
in denen die Bundesrepublik Deutschland benannt
worden ist, werden mit einem Hinweis versehen,
dap sie bis auf weiteres nur im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland nach dem Stand vor dem
3. Oktober 1990 wirkung haben.

- Aﬁle Registrierungen von international hinterleg-
ten Mustern oder Modellen oder von international
ﬁegistrierten Marken mit einem Datum vor dem
3. Oktober 1990 sind wie friher fidr "Allemagne
(République fédérale d')" oder "République
démocratique allemande" vorgenommen worden. Dies
galt auch dann, wenn der tatsdchliche Tag der
Vornahme der Eintragung einer international re-
gistrierten Marke nach dem 3. Oktober 1990 lag.
Eine solche Rickdatierung ergab sich insbesondere
auf Grund von Artikel 3 Abs. 4 des Madrider Mar-
kenabkommens in den Fallen, in denen die Eintra-
gung im internationalen Register das Datum des
Antrags bei der Behdrde des Ursprungslandes er-
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hielt, well der Antrag auf internationale Re-
gistrierung innerhalb von zwel Monaten nach dem
Antrag bei dieser Behdrde beim Internationalen
BUro eingegangen war.

Ab dem 3. Oktober 1990 vorgenommene Anderungen
bel internationalen Registrierungen von Mustern
oder Modellen oder von Marken mit einem Datum vor
dem 3. Oktober 1990, die auch den Schutz fir das
bisherige Bundesgeblet oder das Gebilet der ehe-
maligen DDR betreffen, werden fdr "Allemagne
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1930,
constituait la République démocratique
allemande)" oder fur "Allemagne (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne)”
eingetragen und verdffentlicht.

~ Betrifft die Anderung ein Schutzrecht, das sowohl
im bisherigen Bundesgebiet als auch im Gebiet der
ehemaligen DDR gilt, wird die Anderung fur
"Allemagne" eingetragen. Dies gilt fdr interna-
tional hinterlegte Muster oder Modelle aber nur
insoweit, wie sie auf Grund derselben Fassung des
Haager Musterabkommens Schutz geniefen. Dies ist
in vielen Fallen wegen des erst zum 7, Mal 1989
erfolgten Beitritts der DDR zum Haager Musterab-
kommen nicht der Fall.

Territoriale Erstreckungen des Schutzes einer
international registrierten Marke nach Arti-

kel 3ter des Madrider Markenabkommens mit einem
Ursprungsland auperhalb Deutschlands kdnnen ab
dem 3. Oktober 1990 nur noch fiir das Gesamtgebiet
Deutschlands vorgenommen werden; sie werden mit
dem Vermerk "Allemagne" eingetragen. Handelt es
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sich bei dem Ursprungsland der international re-
gistrierten Marke um die Bundesrepublik Deutsch-
land oder die DDR, so ist ab dem 3. Oktober 1990
eine Schutzerstreckung auf "Deutschland” nicht
mehr mdglich, da sich sonst der Schutz der
internationalen Registrierung zugleich auch auf
das Ursprungsland erstrecken wirde; dies wider-
sprache aber dem in Artikel 1 Abs. 2 des Madrider
Markenabkommens zum Ausdruck gebrachten Grund-
satz, dap mit einer internationalen Registrierung
Schutz fir eine Marke in allen Ubrigen Verbands-
landern, nicht aber im Ursprungsland erworben
werden kann.

Verlangerungen von internationalen Registrierun-
gen nach dem Haager Musterabkommen oder denm
Madrider Markenabkommen werden in gleicher Weise
wie Anderungen behandelt. Dies bedeutet insbe-
sondere, daBp das Gebiet, fir das das verlangerte
gchutzrecht Wirkung hat, in gleicher Weise be-
geichnet wird wie bei Anderungen.

Betrifft die Verldngerung des Schutzes ein
gchutzrecht, das sowohl in dem bisherigen Bun-
desgebiet als auch in dem Gebiet der ehemaligen
DDR Geltung hat, so wird die Verlangerung des
Schutzes einheitlich fuar "Allémagne“ vermerkt.
Dies gilt ebenso wie bei Anderungen bel interna-
tional hinterlegten Mustern oder Modellen aber
nur insoweit, wie dieselbe Passung des Haager
Musterabkommens anzuwenden ist.

Die vorstehend geschilderte einheitliche Behand-
lung von international hinterlegten Mustern oder
Modellen oder von international registrierten
Marken, die sowohl im bisherigen Bundesgebiet
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als auch im Gebiet der ehemaligen DDR Schutz ge-
nieflen, geschieht ungeachtet dessen, daP nach
der internen Rechtslage im vereinigten Deutsch-
land zunachst noch zwei auf ihr jeweiliges bis-
heriges Schutzgebiet begrenzte getrennte Schutz-
rechte bestehen.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sollen auch in
der Verwaltungspraxis des Internatiocnalen Bliros der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum die Kon-

sequenzen aus der wechselseitigen Erstreckung der

Schutzrechte geiogen werden. Auch insoweit wird das
Internationale Blro in Abstimmung mit der Bundesre-
gierung vorgehen. Im einzelnen ist folgendes vorge—

sehen;:

Die bisher noch fir die jeweilligen Teilgebiete
Deutschlands aufrechterhaltenen Schutzrechte wer-
den einheitlich fdr das Gesamtgebiet Deutschlands
gelten. Dies bedeutet auch fir die registermdpige
Verwaltung und die Verdffentlichung, insbesondere
auch die Eintﬁagung von Anderungen oder Verlange-
rungen, dap s#e elnheitlich fir "Allemagne"/"Ger-
many"” vorgenoﬂmen werden. Die bisher noch zur
Kennzeichnung;Hes Schutzgebiets vorgesehenen Zu-
satze und Hinﬁeise in den Registern und bel der
Verdffentlichung werden daher kinftig grundsatz-
lich entfallen.

Soweit es international registrierte Marken be-
trifft, die gegenwdrtig im bisherigen Bundesge-
biet Geltung haben und auf eine DDR-Ursprungs-
marke gestitzt sind, werden sowohl nach § 1

Abs. 2 des Entwurfs die internationale Registrie-
rung als auch nach § 4 Abs. 1 des Entwurfs die
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Ursprungsmarke jeweils auf das Gesamtgebiet er-
streckt. Gleiches gilt in den umgekehrten F&l-
len, in denen die internationale Registrierung in
der ehemaligen DDR und die Ursprungsmarke im
bisherigen Bundesgebiet besteht. Die in diesen
besonderen Fallen eintretende Wirkung der inter-
nationalen Registrierung auch in dem Lande, in
dem die Ursprungsmarke besteht, ist nach Auffas-
sung der Bundesregierung, die vom Internatio-
nalen Biro der Weltorganisation fir geistiges
Eigentum geteilt wird, mit dem Madrider Markenab-
kommen vereinbar.

Soweit es international hinterlegte Muster oder
Modelle und international registrierte Marken be-
trifft, die gegenwadrtig sowohl im bisherigen Bun-
desgebiet als auch im Gebiet der ehemaligen DDR
Schutz geniepen und demselben Inhaber gehdren,
fihrt die jeweilige Erstreckung dieser Schutz-
rechte nach § 1 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Ent-
rurfs an sich dazu, dap zweil parallele Schutz-
rechte entstehen. Dies soll allerdings bel der
kegistermabigen Verwaltung durch das Internatio-
hale Bdro nicht dazu fihren, dap auch dort zwel
betrennte Schutzrechte fortgefihrt werden, die
beide fir "Allemagne" gelten wirden. Vielmehr
handelt es sich aus der Sicht der betroffenen
internationalen Abkommen in diesen Fallen Je-
weils nur noch um ein Schutzrecht. Demgem&p
sollen solche Schutzrechte kinftig nur noch ein-
heitlich fir "Allemagne” verwaltet werden. Dies
bedeutet z.B., dap eine getrennte Obertragung.
der bisher noch getrennten Schutzrechte kinftig
nicht méglich sein wird.

Fir international hinterlegte Muster oder Modelle
ist zusatzlich 2zu beachten, dap die Vereinigung
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der Schutzrechte jeweils nur insoweit gilt, wie
dieselbe Fassung des Haager Musterabkommens auf
diese Schutzrechte Anwendung findet.

- Weist in den vorstehend genannten Fallen eine
international registrierte Marke in ihrem Ver-
zelchnis der Waren und Dienstleistungen unter-
schiedliche Fassungen fir das bisherige Bundes-
gebiet und das Gebiet der ehemaligen DDR auf, so
werden diese Listen kinftig kumuliert. Im inter-
nationalen Register und beil etwaigen Verdffent-
lichungen, z.B. im Zusammenhang mit Anderungen
oder Verlangerungen, werden aber entsprechende
Hinweise aufgenommen werden, wenn fir einige
waren oder Dienstleistungen vom Deutschen Patent-
amt oder vom ehemaligen Patentamt der DDR eine
gchutzverweigerung ausgesprochen worden war.

in den genannten Fallen des "Doppelschutzes", die
sich aus der internationalen Registrierung kinftig
nicht mehr ohne.welteres erkennen lassen werden,
soll es aber dapei verbleiben, dap es sich far die
Zwecke des deuqschen Rechts um weiterhin zumindest
teilweise getrdnnt zu behandelnde Rechte handelt,
die auch kﬁnftig insbesondere im Hinblick auf die
prufung ihrer gchutzfahigkeit unterschiedlichen
Regelungen unterliegen werden.

7u § 2 - Léschung von eingetragenen wWarenzeichen

Mit dieser Vorschrift soll - zusammen mit § 3 - elne
erganzende Regelung zu der in § 1 vorgesehenen Er-
streckung der vor dem 3. Oktober 1990 im Bundesge-
biet begrundeten Warenzeichen auf das Beitrittsge-
piet getroffen werden. Nach § 2 sollen diejenigen
eingetragenen warenzeichen, die auf elne Anmeldung
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beim Deutschen Patentamt aus der Zeit vom 1. Juli
bis einschliefPlich 2. Oktober 1990 zurdckgehen,
einem besonderen, liber die allgemeinen Vorschriften
des Warenzeichengesetzes hinausgehenden Ldschungs-
grund ausgesetzt sein. Der Anspruch auf Ldschung
eines solchen Warenzeichens soll nicht nur, wie § 11
Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes bestimmt, dem
Inhaber eines prioritatsélteren bundesdeutschen
wWarenzeichens zustehen, sondern auch dem Inhaber
einer alteren, nach den Vorschriften des Einigungs-
vertrages aufrechterhaltenen und nach § 4 auf das
Ubrige Bundesgebiet erstreckten DDR-Marke.

Der in dieser Regelung zum Ausdruck kommende Vorrang
der prioritdtsalteren DDR-Marke stellt eine notwen-
dige Konsequenz aus der in § 5 der besonderen Be-
stimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag getroffenen Entscheidung dar, den seit
dem 1. Juli 1990, also dem Tag der Herstellung der
Wahrungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen
beiden deutschen Staaten, in einem Teilgebiet be-
grﬁndetén gewerblichen Schutzrechten den Bestands-
schutz gegeniber im jeweils anderen Teilgebiet be-
grundeten Rechten mit dlterem Zeitrang zu versagen.
Die genannte Vorschrift des Einigungsvertrages be-
stimmt ausdricklich, dap derjenige, der ab dem

1. Juli 1990 in einem der Teilgebiete ein Schutz-
recht anmeldet, dem in dem anderen Gebiet ein Alte-
res Recht entgegenstehen wirde, sich gegeniliber dem
spater erstreckten alteren Recht nicht auf einen
redlich erworbenen Besitzstand berufen kdénnen soll.
§ 2 konkretisiert diese allgemeine gesetzliche
Regelung fir den Bereich des Warenzeichenrechts
dahin, daf der Inhaber der fir gleiche oder gleich-
artige Waren eingetragenen friheren DDR-Marke
Ldschungsklage gegen den Inhaber des kollidie-
renden, nach dem 30. Juni und vor dem 3. Okto-
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ber 1990 begrindeten bundesdeutschen Warenzeichens
erheben kann; fir den umgekehrten Fall - daP namlich
eine ab dem 1. Juli 1990 im Gebiet der DDR begrin-
dete Marke in Konflikt mit einem &lteren bundes-
deutschen Warenzeichen gerat - sieht § 21 einen ent-
sprechenden, gegen die Jeweilige DDR-Marke gerich-
teten Léschungsanspruch vor.

Die Formullerung des Absatzes 1 Satz 1 folgt dem
Wortlaut des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichen-
gesetzes und erfaBt damit - ebenso wie dort - nicht
nur identische, sondern auch verwechslungsfdhige
Zeichen, ohne dap es einer expliziten Verweisung auf
§ 31 des Warenzeichengesetzes bedarf, die auch in

§ 11 Abs. 1 Nr., 1 des Warenzeichengesetzes nicht
enthalten ist. Die ausdrickliche Erwdhnung der
Dienstleistungen {(insowelt abweichend vom Wortlaut
des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes)
erklért sich daraus, dap das dem ldschungsanspruchs-
begrundenden DDR-Zeichen zugrundeliegende Waren-
kennzeichengesetz der DDR die Eintragung des Zei-
chens fir Waren oder Dienstleistungen jeweils ge-
sondert erwahnt und es nicht bei einer allgemeinen
Gleichstellungsklausel wie § 1 Abs. 2 des Waren-
zeichengesetzes hat bewenden lassen. In der Sache
besteht insoweit aber kein Unterschied zwischen
Warenzeichen und Dienstleistungsmarken.

Nach Absatz 1 Satz 2 sollen - als weiterer Aus-
druck der grundsatzlichen Gleichbehandlung wvon
nationalen Schutzrechten und auf Grund inter-
nationaler Abkommen begrindeten Schutzrechten - die
nach dem Madrider Markenabkommen mit Wirkung fdr
die DDR international registrierten Marken den
nationalen DDR-Marken gleichgestellt werden, soweit
es um den besonderen Léschungsanspruch geht.
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Wegen der Gleichstellung nationaler und internatio-
nal registrierter Marken sieht Absatz 2 vor, daf der
Vorrang der &dlteren DDR-Marke auch'gegenﬂber elner
ab dem 1. Juli 1990 mit Wirkung fir das frihere Bun-
desgebiet international registrierten Marke ein-
greifen so0ll; insoweit tritt lediglich an die Stel-
le des Ldschungsantrages nach § 11 des Warenzei-
chengesetzes der Antrag auf Schutzentziehung nach

§ 10 der Verordnung Uber die internationale Re-
gistrierung von Fabrik- und Handelsmarken wvom

5. September 1968 (BGBl. 1968 S. 1001), die durch
Verordnung vom 17. September 1970 (BGBl. 1970 II

S. 991) gedndert worden ist.

Zu § 3 - Widerspruch gegen angemeldete Warenzeichen

Aus den schon zu § 2 dargelegten Grinden soll nach
§ 3 der Vorrang alterer erstreckter DDR-Marken vor
kollidierenden, nach dem 30. Juni und vor dem

3. Oktober 1990 angemeldeten bundesdeutschen Waren-
zeichen auch fdr den Fall festgelegt werden, da
die Anmeldung des bundesdeutschen Warenzeichens bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht zur Ein-
tragung in die Zeichenrolle gefihrt hat. In diesem
Fall 301l der Widerspruch gegen angemeldete Waren-
zeichen aus dem gleichen Grund erdéffnet sein, aus
dem auch die Léschung eingetragener Zeichen nach

§ 2 beantragt werden kann.

Es kann zwar davon ausgegangen werden, dap der weit-
aus lberwiegende Teil der in der Zeit vom 1. Juli
bis einschliepflich 2. Oktober 1990 beim Deutschen
Patentamt eingegangenen Anmeldungen bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes auf die gesetzlichen Anfor-
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derungen und absoluten Eintragungshindernisse hin
gepruft, bekanntgemacht und die Widerspruchsfrist
abgelaufen ist, so dap Absatz 1 insowelt nicht mehr
eingreifen kann. Dem Inhaber einer &lteren DDR-Marke
wirde dann nur ein Anspruch auf Ldschung des einge-
tragenen Zeichens nach § 2 zustehen. Es ist aber
nicht auszuschliefen, dap sich in einzelnen Ver-
fahren, etwa infolge von Beschwerdeverfahren, die
Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens verzdgert
hat; fdr diese Falle soll nach Absatz 1 gelten, dap
die Inhaber der DDR-Marken mit alterem Zeitrang ihre
Rechte gegeniiber einem nach dem 30. Juni und vor
dem 3. Oktober 1990 angemeldeten Warenzeichen im
noch nicht abgeschlossenen Eintragungsverfahren mit
dem Rechtsbehelf des Widerspruchs durchsetzen
kénnen. Sie werden auf diese Weise den Inhabern
bundesdeutscher Warenzeichen gleichgestellt.

Der Widerspruchstatbestand in Absatz 1 Satz 1 ent-
spricht in seinem Aufbau und seiner Terminoclogie dem
§ 5 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes, weshalb hier

- anders als bei § 2 des Entwurfs - § 31 des Waren-
zeichengesetzes gusdricklich in Bezug genommen ist.
Dartber hinaus werden auch hier dle Dienstleistungen
aus dem schon in der Begrindung zu § 2 genannten
Grund ausdricklich erwdhnt.

Um den Inhabern dieser besser berechtigten DDR-Mar-
ken die Durchsetzung ihrer Rechte im Eintragungs-—
verfahren in den Fédllen zu erleichtern, in denen die
Bekanntmachung des angemeldeten Warenzeichens und
das Inkrafttreten dieses Gesetzes zeltlich nahe
beielinander liegen. soll nach Absatz 2 die mit der
Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens beginnende
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dreimonatige Widerspruchsfrist um weitere drei Mo-
nate ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verlén-
gert werden, wenn die urspringliche Widerspruchs-
frist bel Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht
verstrichen ist. Diese gesetzliche Fristverlan-
gerung soll jedoch nur zugunsten der Inhaber der
besser berechtigten, erstreckten DDR-Marken ein-
greifen; ein aus anderen Grinden als nach Absatz 1
eingelegter Widerspruch ist nur innerhalb der Frist
nach § 5 Abs. 4 und § 6 a Abs. 3 des Warenzeichen-
gesetzes zuléssig.

Flir den umgekehrten Fall der Kollision zwischen
einer ab dem 1. Juli 1990 beim Patentamt der DDR
angemeldeten Marke und einem &lteren bundesdeutschen
Warenzeichen enthalt § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine
entsprechende Regelung, um den Inhabern der besser
berechtigten bundesdeutschen Warenzeichen die
Durchsetzung ihrer Rechte im Eintragungsverfahren
zu ermdglichen.

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 sollen die Gleichbe-
handﬂung von nationalen und international re-
gistﬁierten Marken in diesem Zusammenhang gewahr-
leisten.

Zu Abschnitt 2 - Erstreckung der in dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet be-
stehenden gewerblichen Schutzrechte auf das Ubrige
Bundesgebiet

In Abschnitt 2 sind die Vorschriften tber die Er-
streckung der Altrechte mit DDR-Ursprung ein-
schlieBlich der notwendigen materiellrechtlichen
und verfahrensrechtlichen Anpassungs- und Ober-
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leitungsbestimmungen enthalten. Dieser Abschnitt
bildet nach seinem Regelungsumfang den Hauptteill
dieses Entwurfs. Dies beruht im wesentlichen
darauf, dap die Altrechte mit DDR-Ursprung nicht nur
auf das bisherige Bundesgeblet erstreckt werden,
sondern kunftig - von einer Relhe wichtiger Aus-
nahmen abgesehen - ausschliePlich dem Bundesrecht
unterliegen soilen. Das auf sie bislang nach den
Bestimmungen des Einigungsvertrages noch anzuwen-
dende Recht der DDR soll grundsdtzlich nicht weiter
Anwendung finden, um die Geltung unterschiedlichen
Rechts im geeinten Deutschland nach Mdéglichkeit zu

vermeiden.

Zu Unterabschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

Zu § 4 - Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
und Schutzrechtsanmeldungen

Die Erstreckung soll ebenso wie die Altrechte mit
Ursprung im bisherigen Bundesgebiet auch die in der
DDR begrundeten geweiblichen Schutzrechte er-
fassen. Auch diese Réchte wurden nach dem Einigungs-
vertrag zundchst nur fur ihr Ursprungsgebiet
aufrechterhalten. Sie geniefen jedenfalls insoweit
den verfassungsrechtlich gesicherten Bestands-—
schutz. Die Erstreckung dieser Rechte stellt si-
cher, dap ihre Inhaber, soweit sie ihre wirt-
schaftliche T&tigkeit auf das Gesamtgebiet ausdeh-
nen, umfassend durch ihre gewerblichen Schutzrechte
abgesichert sind. Damit wird ein Beitrag fir die
Weiterentwicklung der Wirtschaft in den neuen Bun-
deslandern geleistet. § 4 sieht demgemdp in gleicher
Weise wie § 1 vor, dap alle in der CDR begrindeten,
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
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noch bestehenden gewerblichen Schutzrechte und
schutzrechtsanmeldungen auf das Ubrige Bundesgebiet
erstreckt werden.

von der Erstreckung werden danach die nach dem DDR-
Patentgesetz geschitzten Wirtschaftspatente und
Ausschliepungspatente erfapt. Die sich aus den ein-
geschrankten Schutzwirkungen der bisherigen DDR-
Wirtschaftspatente ergebenden Besonderhelten werden
durch § 7. die Nachtelle der ungepriften Patente
durch § 12 des Entwurfs aufgefangen. Erfapft werden
weiterhin die nach der DDR-Verordnung Uber in-
dustrielle Muster durch Urheberscheine oder Patente
geschitzten industriellen Muster sowle die nach

dem DDR-Warenkennzeichengesetz geschiltzten Marken.

Lediglich fir die nach dem DDR-Warenkennzeichenge-
setz durch Eintragung geschitzten Herkunftsangaben
sind abweichende Regelungen vorgesehen. Deren un-
mittelbare Einbeziehung in die Erstreckung ist
nicht ohne weiteres mdglich, weil im Recht der
Bund?srepublik Deutschland insoweit keine dem DDR-
Rech# unmittelbar vergleichbare Vorschriften gel-
ten. ' Die Herkunftsangaben sind daher auch nicht in
Absaiz 1 bei den erstreckten Schutzrechten aufge-
fihrt. Fir diese Rechte wird statt dessen die Um-
wandlung in Verbandszeichen vorgeschlagen. Ab-

. satz 3 verwelst auf die insoweit anzuwendenden
Vorschriften des Entwurfs (§§ 33 bis 38).

Im Ubrigen folgt § 4 in seinem Wortlaut dem vorge-
schlagenen § 1, so dap auf die Begrindung zu § 1
Bezug genommen wifd. Dies gilt insbesondere auch
fir die Behandlung von Schutzrechten, die auf Grund
internationaler Abkommen mit Wirkung fir das Gebiet
der ehemaligen DDR Schutz geniepen. Darunter fallen
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auch die Patente, die vom Patentamt der DDR nach dem
Abkommen vom 18. Dezember 1976 Uber die gegenseitige
Anerkennung von Urheberscheinen und anderen Schutz-
dokumenten fiir Erfindungen {Havanna-Abkommen)

(6B1. II Nr. 15 8. 327) anerkannt worden sind, so-
weit der Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt.
Damit bleiben vor dem Wirksamwerden des Beitritts
nach dem Havanna-Abkommen erworbene Rechte bestehen:
fir die Zeit danach kommt jedoch seine Anwendung
nicht mehr in Betracht.

Zu § 9 - Anzuwendendes Recht

Die gewerblichen Schutzrechte mit Ursprung in der
DDR unterliegen gegenwdrtig, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, noch den Rechtsvorschriften der DDR (§ 3
Abs. 1 und 2 der besonderen Bestimmungen zum ge-
werblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag). Dies
bedeutet, daP erstreckte Schutzrechte derzeit noch
nach DDR-Recht geschitzt sind und anhangige Anmel-
dungen vom Deutschen Patentamt nach diesen Rechts-—
vorschriften behandelt werden.

Mit dem Ziel der Heﬁstellung der Rechtseinheit 1st
die fortdauernde Anﬁendung unterschiedlicher Rechts-—
vorschriften aber nicht zu vereinbaren. Deshalb
sollen in Zukunft so weit wie mdglich nur noch die
Vorschriften des Bundesrechts auf gewerbliche
Schutzrechte ohne Ricksicht darauf angewendet wer-
den, ob sie ihren Ursprung im friheren Bundesge-
biet oder in der DDR haben.

§ 5 sieht demgemap vor, dap die £fir Rechte mit DDR-
Ursprung bisher noch geltenden Rechtsvorschriften
grundsatzlich nicht mehr anzuwenden sind. Sie
sollen vielmehr, soweit in § 5 oder in den nachfol-
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genden Bestimmungen nichts anderes vorgesehen ist,
nur noch den mit dem Einigungsvertrag Ubergelei-
teten Vorschriften des Bundesrechts unterliegen.

Die Vorschrift stellt auf die mit dem Einigungsver-
trag Ubergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts
und nicht schlechthin auf Vorschriften des Bundes-
rechts ab, weil auch die Vorschriften des Einigungs-
vertrages selbst Bestandteil des Bundesrechts ge-
worden sind (Artikel 45 Abs. 2 des Einigungsver-
trages). Die im Einigungsvertrag enthaltenen beson-
deren Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz
sollen aber, soweit sie fir Schutzrechte mit DDR-Ur-
sprung die weitere Anwendbarkeit des DDR-Rechts
anordnen (§ 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen

zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag),
von den in diesem Entwurf vorgesehenen Vorschriften
abgeldst werden.

In § 5 wird allgemein auf die mit dem Einigungsver—
trag;ﬁbergeleiteten Vorschriften des Bundecsrechts
Bezu§ genommen. Damit sind sowohl die Vorschriften
des ﬁundesrechts im engeren Sinne gemeint, die ge-
map irtikel 8 des Einigungsvertrages im Beitritts-
gebiét in Kraft gesetzt worden sind, als auch die
anzuwendenden Bestimmungen internationaler Abkom-
men, denen die Bundesrepublik Deutschland angehdrt
und die nach Artikel 11 des Einigungsvertrages im
Beitrittsgebiet Geltung erlangt haben. Einer aus-
driucklichen Einbeziehung des Rechts der Europaischen
Gemeinschaften, das nach Artikel 10 des Einigungs-
vertrages auf das Beitrittsgebiet Ubergeleitet
worden ist, bedarf es im vorliegenden Zusammenhang
nicht, weil der Einigungsvertrag fir den gewerb-
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lichen Rechtsschutz keine Ausnahmen von der un-
mittelbaren Anwendung des Rechts der Europdischen
Gemeinschaften enthalt.

Ausnahmen von der Anwendung des Bundesrechts auf die
erstreckten Rechte mit Ursprung in der DDR sind
sowohl in § 5 selbst als auch in den nachfolgenden
Bestimmungen vorgesehen.

Nach § 5 scll das DDR-Recht grundsatzlich weiter
Anwendung finden, soweit es sich um die Voraus-
setzungen der Schutzfahigkeit und die Schutzdauer
handelt. Dies beruht im wesentlichen darauf, dap die
Rechte so, wie sie erteilt oder eingetragen worden
sind, Bestandsschutz geniefen. LDie Anwendung des
"alten™ Rechts hinsichtlich der Ausschlisse von der
Patentierbarkeit und der Patentierungsvoraus-
setzungen (Neuheit, Erfindungshdhe, gewerbliche
Anwendbarkeit) entspricht im Ubrigen im Patentrecht
der Tradition deutscher Gesetzgebung (vgl. z.B. Ar-
tikel IV Nr. 1 bis 5, Artikel XI § 1 Abs. 1 des Ge-
setzes Uber internationale Patentubereinkommen
(IntPat0G) vom 21. Juni 1976, BGBl. 1976 II

S. 649). Fir den Be#eich des Markenrechts ist aller-
dings im Hinblick ayf die grunds&tzlich unbegrenz-
te Laufdauer von Markenrechten in § 24 des Entwurfs
eine wichtige Ausnahme vorgesehen.

§ 5 verweist allgemein auf die Voraussetzungen der
Schutzfahigkeit, ohne sie im einzelnen naher zu be-
stimmen. Eine Aufzahlung der fortwirkenden Bestim-
mungen des DDR-Rechts wirde die Gefahr mit sich
bringen, daf einige Bestimmungen nicht bertcksich-
tigt werden. Es handelt sich, in allgemeiner Form
ausgedrickt, um alle Vorschriften, die die Schutz-
fahigkeit des Gegenstandes des Schutzrechts be-
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treffen, und zwar sowohl in formeller wie auch in
materieller Hinsicht. Im Patentrecht sind dies
insbesondere die Vorschriften Uber die dem Patent-
schutz zugénglichen Erfindungen, die Ausschlisse
von der Patentierbarkeit und die Voraussetzungen
der Schutzfahigkeit, wie z.B. die Neuheit. Die Wi-
derrufsgrinde als solche (§ 21 des Patentgesetzes)
einschlieplich des Widerrufsgrunds der widerrecht-
lichen Entnahme (§ 8 des Patentgesetzes) werden
davon nicht erfapPt, wenn auch im Rahmen des Wider-
rufsgrunds des § 21 Abs. 1 Nr., 1 des Patentge-
setzes die Kriterien des DDR-Patentgesetzes zu-
grundezulegen sind. Im Musterrecht handelt es sich
um die Vorschriften Uber die als Muster schutz-
fahigen Gestaltungen. Im Markenrecht handelt es
sich sowohl um die absoluten Voraussetzungen der
Schutzféhigkeit als auch die relativen, aus alteren
Rechten folgenden Schutzhindernisse. Hinsichtlich
der formellen Schutzvoraussetzungen enthalten die
nachfolgenden Bestimmungen allerdings teilweise
Abweichungen, insbesondere bel noch anhangigen
Anmeldungen, auf die im wesentlichen nur noch die
Bestimmungen des Bundesrechts Anwendung finden
sollen.

Die Ermittlung der weiterhin anzuwendenden Vor-
schriften Uber die Schutzfahigkeit der erstreckten
Schutzrechte mit DDR-Ursprung bereitet keine Schwie-
rigkeiten, da sie alle in allgemein zuganglichen
Sammlungen oder Zeitschriften, wie insbesondere dem
vom Deutschen Patentamt herausgegebenen Blatt fir
Patent-, Muster- und Zeichenwesen, abgedruckt sing;
die einschlagigen Gesetze und eine Reihe welterer
Bestimmungen des DDR-Rechts sind auch in GRUR 1990
S. 929 bis 953 abgedruckt. Es wird weiter davon
ausgegangen, dap die im Bundesrecht herkdmmlichen
Auslegungskriterien auch fir das fortwirkende DDR-~
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Recht gelten. Allerdings ist wegen der grundsétz-
lich unterschiedlichen Funktion der Rechtsprechung
in der DDR und der seinerzeit fehlenden Unabhangig-—
keit der Gerichte eine Ubernahme der von der dor-
tigen Rechtsprechung entwickelten Grundsatze nicht
ohne weiteres méglich. Im Ubrigen kdnnte auch schon
wegen der sehr geringen Zahl der in der DDR ver-—
6ffentlichten Entscheidungen zum gewerblichen
Rechtsschutz der dortigen Rechtsprechung keine

der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und
insbesondere des Bundesgerichtshofs vergleichbare
Bedeutung zukommen. Auch ein Rickgriff auf die
Amtspraxis des DDR-Patentamts zur Auslegung der
fortwirkenden Vorschriften dirfte nur in begrenztem
Umfang mdéglich sein, da es feststehende Entschei-
dungsgrundsatze in vielen Fallen nicht gegeben hat.
Der Entwurf geht insoweit davon aus, daP Begriffe,
die sich in gleicher Weise im bundesdeutschen Recht
und im Recht der DDR finden, allgemein in gleicher
Welise ausgelegt werden soliten.

Auch die Ausnahme er die Schutzdauer entspricht,
soweit es sich um technische Schutzrechte handelt,
herkémmlicher Gesetjgebungstradition (vgl. z.B.
Artikel IV Nr. 8 IntPat0G und Artikel 12 Nr. 3 des
Gesetzes zur Starkungg des Schutzes des geistigen
Eigentums und zur Békémpfung der Produktpiraterie
vom 7. M&rz 1990, BGBl. I S. 422). Diese Ausnahme
bedeutet, dap die Laufdauer von Wirtschaftspa-
tenten und Ausschliefungspatenten, soweit sie beim
DDR-Patentamt vor dem 1. Juli 1990 angemeldet
worden sind, weiterhin 18 Jahre betragt (Artikel 3
Abs. 7 des DDR-Gesetzes zur Anderung des Patent-
gesetzes und des Gésetzes Uber Warenkennzeichen
vom 29. Juni 1990 in Verbindung mit § 15 Abs. 2
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des DDR~-Patentgesetzes vom 27. OKktober 1983, GBl. I
Nr. 29 8. 284, abgedruckt auch in Bl.f.PMZ 1984

8. 37 und GRUR 1990 S. 929). Es ware nicht gerecht-
fertigt, z.B. die Inhaber von DDR-Altpatenten besser
zu stellen als die Inhaber der vor dem 1., Janu-

ar 1978 (siehe Artikel IV Nr. 8, Artikel XI § 3
Abs. S5 IntPat(G) beim Deutschen Patentamt angemel-
deten Patente. Lediglich fir ab dem 1. Juli 1990
beim DDR-Patentamt angemeldete Patente betragt die
Laufdauer ebenso wie nach dem Patentgesetz 20 Jahre
ab Anmeldung (§ 15 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes in
der Fassung des Anderungsgesetzes vom 29. Ju-

ni 1990).

Fir durch Urheberscheine oder Patente geschitzte
industrielle Muster, die nach diesem Entwurf als
Geschmacksmuster fortgelten sollen, betrigt die
Laufdauer weiterhin 15 Jahre ab Anmeldung (§ 12

Abs. 2 und § 21 Abs. 1 der DDR-Verordnung lber
industrielle Muster vom 17. Januar 1974, GBl. I

Nr. 15 S. 140, in der Fassung der Zweiten Verordnung
uber industrielle Muster vom 9. Dezember 1988, GBl.
I Nr. 28 §. 333, abgedruckt auch in Bl.f. PMZ 1974
S. 269 und GRUR 1990 S. 93%9). Nach dem Geschmacks-
mustergesetz haben Muster und Modelle eine Laufdauer
von bis zu 20 Jahren.

Die Schutzdauer von Marken betragt nach dem bisher
noch anzuwendenden Recht der DDR ebenso wie nach dem
Warenzeichengesetz 10 Jahre (§ 15 des DDR-Gesetzes
Uber Warenkennzeichen vom 30. November 1984, GBl. I
Nr. 33 §. 397, abgedruckt auch in Bl. f. PMZ 1885

S. 198 und GRUR 1990 8. 945). Allerdings beginnt der
Schutz nach § 15 des DDR-Warenkennzeichengesetzes am
Tage der Anmeldung, wahrend nach § 9 Abs. 1 des Wa-
renzeichengesetzes der zehnjahrige Schutz mit dem
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Tag beginnt, der auf die Anmeldung folgt. Damit
auch insoweit eine einheitliche Rechtslage geschaf-
fen wird, ist in § 24 des Entwurfs vorgesehen, dap
die Laufdauer erstreckter DDR-Marken in derselben
Welise berechnet wird wie die nach dem Warenzeichen-
gesetz.

Im Ubrigen sollen nach § 5 auf die erstreckten Rech-
te mit DDR-Ursprung nur noch die Vorschriften des
Ubergeleiteten Bundesrechts Anwendung finden. Dies
bedeutet, daP erstreckte DDR-Wirtschaftspatente und
AusschlieBungspatente und anha&ngige Anmeldungen ab
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch dem Pa-
tentgesetz unterliegen. Dies glilt insbesondere auch
hinsichtlich der Wirkungen des Patents, des Schutz-
bereichs, der Ubertragbarkeit und Lizenzierbar-
keit sowie hinsichtlich aller verfahrensrechtlichen
Bestimmungen. Erstreckte industrielle Muster unter-
liegen kinftig den Vorschriften des Geschmacks-
mustergesetzes und haben die in diesem Gesetz vor-
gesehenen Wirkungen. Geschltzte Marken werden als
nach dem Warenzeichengesetz eingetragene oder ange-
meldete Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken
behandelt.

Da die Rechte mit DDR-Ursprung aber vielfach anders
ausgestaltet sind als die entsprechenden bundes-
deutschen Rechte, sind in den nachfolgenden Bestim-
mungen, auf die § S5 ausdricklich Bezug nimmt, wei-
tere Abweichungen vorgesehen.

Verfahrensrechtliche Regelungen des DDR-Rechts

sollen kunftig in keiner Hinsicht mehr angewendet
werden. Die Bestimmungen, die die Uberleitung der
Verfahren regeln, sehen insoweit keine Ausnahmen
vor. Damit wird auch hinsichtlich des Verfahrens-
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rechts Uber die bereits mit dem Einigungsvertrag
angeordnete Anwendung bundesdeutscher Verfahrens-
vorschriften hinaus (§ 3 Abs. 2 der besonderen
Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im
Einigungsvertrag) das DDR-Recht vollsténdig abge-
1ést.

Neben der in § 5 enthaltenen Vorschrift dber das
anzuwendende Recht ist eine ausdriickliche Aufhebung
der DDR-Rechtsvorschriften nicht erforderlich. Die
Vorschriften der DDR auf dem Gebiet des gewerb-
lichen Rechtsschutzes sind bereits mit dem Eini-
gungsvertrag auper Kraft getreten (Artikel 9 des
Einigungsvertrages). Eine zeitlich begrenzte An-
ordnung ihrer Fortwirkung - nicht Fortgeltung -
ergibt sich aus den besonderen Bestimmungen zum
gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag.

Auch diese Vorschriften brauchen nicht aufgehoben
zu werden, weil sich aus diesem Gesetz die ab seinem
Inkrafttreten geltende Rechtslage ergibt.

Zu Unterabschnitt 2 - Besondere Vorschriften fir Pa-
tente

Zu den §§ 6 bis 15

Die Bestimmungen enthalten die notwendigen verfah-
rensrechtlichen Anpassungs- und Uberleitungsvor-
schriften fdr die nach DDR-Recht erteilten Patente
und die beim ehemaligen Patentamt der DDR einge-
reichten, beil Inkrafttreten dileses Gesetzes noch
anhéngigen Patentanmeldungen sowie Vorschriften,
die den Besonderheiten des Schutzrechtstyps "Wirt-
schaftspatent"” Rechnung tragen.
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Nach § 5 des Entwurfs gilt das Bundesrecht kinftig
auch hinsichtlich des Verfahrens. Die verfahrens-
rechtlichen Vorschriften des Rechts der DDR sind
kinftig auf die DDR-Altpatente und -Altanmeldungen
nicht mehr anwendbar. Da sich der Verfahrensablauf
von der Anmeldung eines DDR-Patents bis zur Nach-
prufung der patentamtlichen Entscheidungen im
Rechtsmittelverfahren erheblich vom Bundesrecht
unterschied, sind eine Reihe von Anpassungsvor-
schriften erforderlich,.

Der wesentliche Unterschied zum Patenterteilungs-
verfahren nach dem Patentgesetz liegt darin, dap

das Prufungsverfahren der Patenterteilung grund-
satzlich nachgeschaltet war. Die nachgeschaltete
Prifung konnte bis zum 1. Juli 1990 auf Antrag des
Patentinhabers bei Benutzung der Erfindung und nach
dem 1. Julil 1990 bei Stellung eines Prifungsantrags
sowle von Amts wegen erfolgen. Eine Prufung schon
vor der Patenterteilung war nur von Amts wegen mog-
lich (§ 18 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes). Auch bel
ungepriuften Patenten begrindete die Patenterteilung
die Rechte aus dem Pament, dies aber nur mit vor-
laufiger Wirkung, weil dber Anspriche aus ungeprif-
ten Patenten erst (gerichtlich)} "entschieden" werden
durfte, wenn die Prifung nachgeholt worden war

(§ 17 Abs. 2 des DDR-Patentgesetzes). Diese Ausge-
staltung des Prifungsverfahrens war international
ohne Vorbild. Auch fir Beschwerde- und Nichtigkeits-
verfahren bestand eine ausschliefliche Zustandigkeit
des DDR-Patentamts (mit dem Wirksamwerden des Bei-
tritts wurden durch § 3 Abs. 2 der besonderen Be-
stimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag allerdings neu eingereichte Beschwer-
den und Nichtigkeitsklagen im wesentlichen den Ver-
fahrensvorschriften des Bundesrechts unterwor- '
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fen). Das Rechtsinstitut des Einspruchsverfahrens
war unbekannt. Eine Offenlegung der Patentanmeldun-
gen vor der Patenterteilung war nicht vorgesehen.

Neben den noch beim Deutschen Patentamt anhangigen
Anmeldungen fur Ausschliepungspatente werden bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch mit vorlaufiger
Wwirkung erteilte ungeprifte Ausschliefungspatente
und ungeprifte Wirtschaftspatente sowle geprifte
Ausschliepungspatente und geprifte Wirtschaftspa-
tente bestehen.

Der Entwurf sieht eine eindeutige Zuordnung dieser
Anmeldungen und Patente zu den Verfahrensschritten
nach dem Patentgesetz vor, die der bisherigen
Rechtslage nach Voraussetzungen und Wirkungen je-
weils am ehesten vergleichbar sind. Im Interesse der
Allgemeinheit, aber auch der an gepruften Schutz-
rechten interessierten Patentinhaber soll auch kinf-
tig fur die als ungeprifte Patente aufrechterhal-
tenen und erstreckten Patente die Mdglichkeit der
nachtraglichen Prifung erdffnet werden. Den Beson-
derhaeiten des Schutzrechtstyps "wirtschaftspatent”
wird durch § 7 Rechnung getragen.

Zzu § 6 - Wirkung erteilter Patente

Die Vorschrift fihrt zusammen mit § 12 zu einer
sachgerechten Uberleitung der nach DDR-Recht er-
teilten Patente sowie etwa bereits begonnener
Prifungsverfahren in das bundesdeutsche Patent-
system.

Es werden alle Formen der Patenterteilung nach dem
Recht der DDR, einschlieflich der ohne Prifung auf
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alle Schutzvoraussetzungen erteilten Patente, der
Verdffentlichung der Patenterteilung nach § 58
Abs. 1 des Patentgesetzes gleichgestellt.

Die Patenterteilung nach § 17 Abs. 1 des Patentge-
setzes der DDR vom 27. Oktober 1983 begrindete nach
Absatz 2 dieser Vorschrift die Rechte aus dem Pa-
tent, allerdings mit der Einschrénkung, dap in einem
Patentverletzungsverfahren oder einem Nichtigkeits-
verfahren Uber Anspriche aus einem solchen Patent
endglltig erst nach einer nachtrdglichen Sachpri-
fung entschieden werden durfte.

Angesichts dieser Regelung des DDR-Patentgesetzes
war zu entscheiden, ob

- nur die auf alle Schutzvoraussetzungen gepriiften
Patente als erteilte Patente bestehen bleiben und
die ungeprift erteilten Patente praktisch zu
blopen offengelegten Anmeldungen {§ 33 des Pa-
tentgesetzes) oder zu Gebrauchsmustern zurdck-
gestuft werden sollen,

oder o¢b

- alle Patente, und damit auch die ohne Sachprifung
erteilten, als erteilte Patente bestehen bleiben
sollen.

Mit dem Entwurf wird als LAsung die zweite Alterna-
tive vorgeschlagen. Dem liegen folgende Erwagungen
zugrunde:

1. Die Rechte der Inhaber bislang noch nicht ge-
prifter Patente auf den blopen Anspruch auf an-
gemessene Entschadigung aus einer offengelegten
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Anmeldung nach § 33 des Patentgesetzes zu redu-
zieren, wére ein Eingriff in den bisher gege-
benen Bestand dieser Schutzrechte. Die Erteilung
privater subjektiver Rechte durch das ehemalige
DDR-Patentamt ist 2zu respektieren, auch wenn dies
in einem anderen Wirtschaftssystem geschah. Daran
kann auch die Tatsache nichts éndern, dap die
Erteilung des Patents regelméfig ohne Sachprifung
erfolgte. Bekanntlich sehen zahlreiche Patent-
systeme der Welt von einer Sachprifung ganz ab.
Dem Interesse der Offentlichkeit, der Wettbewer-
ber, aber auch des Rechtsinhabers selbst an einer
Sachpriufung tragt der Entwurf anderweitig (§ 12)
Rechnung. Zu berﬁcksichﬁigen ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dap die Prifung auf Antrag erst
mit Wirkung zum 1. Juli 1990 durch das Gesetz

zur Anderung des Patentgesetzes und des Gesetzes
Ober Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 in der
DDR eingefihrt worden ist und davor eine Priufung
nur im Falle der Benutzung erfolgte; Altpatente
nur deshalb auf das Stadium von offengelegten
Anmeldungen zurlickzustufen, weil noch keine Be-
nutzung erfolgt ist, hiefe aber, praktisch die
Nichtbenutzung zu sanktionieren, was dem deut-
gschen Patentrecht fremd ist.

Es wAre auch nicht sachgerecht, weiterhin wie
nach § 17 Abs. 2 des Patentgesetzes der DDR vom
27. Oktober 1983 die gerichtliche Durchsetzung
solcher Patente von einer vorherigen Sachpri-
fung abhé&ngig zu machen. Dies hatte namlich zur
Folge, dap noch Uber Jahre hinweg zweierlei
Recht, noch dazu in einem Bereich auperhalb des
eigentlichen patentamtlichen Verfahrens, gelten
wirde. Die Regelung des DDR-Rechts, dap die
Rechte aus dem Patent durch die Erteilung zwar
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begrundet wurden, jedoch gegeniber Dritten, die
das Schutzrecht verletzten, erst nach Durchfih-
rung einer - nachgeschalteten - Sachprufung
durchgesetzt werden konnten, war nur vor dem
Hintergrund verstdndlich, dap die nachtragliche
Sachprifung bei Benutzung der Erfindung erfolgte,
die dem Patentamt anzuzeigen war. Diese Struktur
des Patenterteilungsverfahrens war jedoch nur in
einem staatlich gelenkten Wirtschaftssystem
praktikabel, in dem die Benutzung von Erfin-
dungen meldepflichtig war und sich die Benut-
zung des Patents vorrangig nicht als Fall der
Verletzung von Individualrechten, sondern als
Tatbestand im Rahmen der Ressourcenzuordnung
innerhalb der staatlich zentral geplanten Wirt-
schaft darstellte.

Die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines ungeprif-
ten Schutzrechts ist auch dem Bundesrecht nicht
fremd. So ist es gerade der Vorteil des Ge-
brauchsmusters, dap auf schnelle und kosten-
glinstige Weise ein ungepriftes Schutzrecht er-
langt werden kann, aus dem Unterlassungsanspriche
geltend gemacht wexden kénnen. Deshalb sieht auch
§ 15 des Entwurfs die Mdglichkeit der Abzweigung
eines Gebrauchsmusters aus einer DDR-Patentan-
meldung oder einem DDR-Patent vor.

Der Entwurf schldgt daher die Gleichstellung
aller Patenterteilungen nach DDR-Patentrecht mit
der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 des Patent-
gesetzes vor. Der Ausgleich von Interessen
Dritter soll mit verfahrensrechtlichen Mitteln
erfolgen. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf vor,
daPf die Sachprifung nachtraglich auf Antrag még-
lich bleibt, wobei Inhaber von Wirtschaftspaten-
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ten die vollen Ausschlieflichkelitsrechte aus dem
Patent einschlieflich des Unterlassungsanspruchs
erst nach erfolgter Sachprifung erlangen kdnnen
(§§ 7 und 12 des Entwurfs in Verbindung mit § 23
des Patentgesetzes). Insgesamt ist es Leitlinie
des Entwurfs, den Inhabern von Schutzrechten mit
DDR-Ursprung auch weiterhin wirtschaftlich ver-
gleichbare Mdglichkeiten der Geltendmachung
ihrer Schutzrechte zu erdffnen, wie sie nach den
Wertungen des DDR-Patentrechts, insbesondere des
Anderungsgesetzes vom 29. Juni 1990, bestan-
den.

Neben der Mdéglichkeit, einen PriGfungsantrag zu
stellen, sollen sowohl der Patentinhaber wie auch
jeder Dritte die M&glichkeit haben, Uber eine
Recherche (§ 11) prifen zu lassen, ob die Auf-
rechterhaltung des Patents-einerseits oder die
Erhebung einer Nichtigkeitsklage andererseits
erfolgversprechend ist.

Db es sich bei den ungepriften Wirtschaftspaten-
th im Ubrigen im wesentlichen um solche Patente
h?ndelt, die noch nicht benutzt worden sind, ist
dbvon auszugehen, dap sie von eher geringem
wirtschaftlichen Wert sind, so dap die zeitlich
begrenzte Belastung der Wirtschaft mit unge-
priften Schutzrechten, aus denen die Rechte nur
nach MapPgabe des § 23 des Patentgesetzes herge-
leitet werden kénnen, auch vor diesem Hinter-
grund in Kauf genommen werden Kkann.

Zu §8 7 - Wirtschaftspatente
Zu Absatz 1:

Absatz 1 sieht vor, daPp die nach § 4 erstreckten
wWirtschaftspatente als Patente nach § 23 des Pa-
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tentgesetzes fortgelten; sie sollen so behandelt
werden, als ware flir sie eine Lizenzbereitschafts-
erkldrung abgegeben worden.

Damit tragt der Entwurf dem Umstand Rechnung, dap
Artikel 3 Abs. 5 des DDR-Gesetzes zur Anderung des
Patentgesetzes und des Gesetzes Uber Warenkenn-
zeichen vom 29, Juni 1990 die Rechte der Inhaber von
wirtschaftspatenten dahingehend erweitert hat, dap
ein Anspruch auf angemessenes Entgelt gegen jeden
Benutzer der auf alle Schutzvoraussetzungen geprif-
ten Erfindung eingeraumt wurde. Das bis dahin be-
stehende Recht der "sozialistischen Betriebe" auf
freie, unentgeltliche Nachnutzung der 1n anderen
"sozialistischen Betrieben" gemachten Erfindungen
wurde damit abgeschafft. Die Rechtsstellung des

Inhabers eines gepriiften Wirtschaftspatents weist
 seit dieser Anderung des DDR-Patentgesetzes bei
wirtschaftlicher Betrachtung keine Unterschiede
gegenuber der Rechtsstellung des Inhabers eines
Patents, fUr das eine Lizenzbereitschaftserklarung
nach § 23 des Patentgesetzes abgegeben worden ist,
auf.

Das Wirtschaftspatent wird einem Patent nach § 23
des Patentgesetzes gleichgestellt, auch soweit es
sachlich nicht geprift worden ist, mit der Folge,
dap auch in diesem Fall ein etwaiger Benutzer eine
angemessene Verglitung flr die Benutzung zu zahlen
hat. Die Gleichbehandlung geprifter und ungeprif-
ter Wirtschaftspatente ist eine Konsequenz der
grundlegenden Entscheidung des Entwurfs, hinsicht-
lich der Wirkungen erstreckter DDR-Patente grund-
s&tzlich nicht danach zu differenzieren, ob diese
geprift oder nicht geprift sind. Eine gebotene



- 119 - Drucksache 524 /91

Differenzierung wird im Rahmen des Absatzes 2 beim
dort geregelten Widerruf der Lizenzbereitschafts-
erklarung vorgenommern.

Durch Absatz 1 in Verbindung mit der Generalklausel
in § 5 des Entwurfs werden die Bestimmungen des § 23
des Patentgesetzes in ihrer Gesamtheit anwendbar.
Insbesondere gllt fir die ehemaligen Wirtschafts-
patente die Ermdpigung der Jahresgebihren auf die
Halfte (§ 23 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes). Das
Verfahren fir die Festsetzung der angemessenen Ver-
glitung richtet sich nach § 23 Abs. 4 des Patentge-
setzes.

Nach Absatz 1 Satz 2 gilt die gleiche Regelung auch
far wirtschaftspatente, die nach dem Havanna-Abkom-
men anerkannt worden sind.

Mit dem DDR-Anderungsgesetz vom 29. Juni 1990 wurde
bis zum 31. Dezember 1990 die Umwandlung von Wirt-
sch*ftspatenten in Ausschliefungspatente ermdg-
licht. FGr diese schon nach DDR-Recht in Aus-
schliefungsrechte umgewandelten Patente gilt § 7
niclt.

Zu Absatz 2:

Fir die Wirtschaftspatente, die nach Absatz 1 den
Vorschriften dber die Lizenzbereitschaft unterlie-
gen, fihrt Absatz 2 eine Regelung ein, die der Zu-
lassung des Widerrufs einer abgegebenen Lizenzbe-
reitschaftserklarung gleichkommt. Dem Patentin-
haber wird die Mdglichkeit erdffnet, gegeniber dem
Deutschen Patentamt zu erklaren, dap die durch Ab-
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satz 1 fingierte Lizenzbereitschaftserkl&rung als
widerrufen gelten soll, und damit ein volles Aus-
schliefungsrecht zu erhalten. '

Mit dieser Bestimmung sollen die bei der Anwendung
der Umwandlungsregelung nach Artikel 3 Abs. 2 des
DDR-Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und

des Gesetzes Uber Warenkennzeichen vom 29. Ju-

ni 1990 aufgetretenen Unzutréglichkeiten nachtrag-
lich beseitigt werden. Die betroffenen Unternehmen
waren oft nicht in der Lage, die wirtschaftlich
wichtige Entscheidung, ob ein ausschliefliches Recht
beantragt werden soll, bis zum Ablauf der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Frist (31. Dezember 1990) zu
treffen. Die flir den Fall, daf die Umwandlung nicht
beantragt oder das Wirtschaftspatent fallengelassen
werden sollte, notwendige Unterrichtung der Erfin-
der war innerhalb dieser Frist vielfach nicht még-
lich. AuPerdem waren auch im Zuge der Aufteilung und
Privatisierung der ehemals staatlichen Betriebe Un-
sicherheiten Uber die' Rechtsinhaberschaft und die
wirtschaftliche Notwehdigkeit der Aufrechterhal-
tung von Schutzrechtep entstanden. Deshalb soll dem
Patentinhaber ohne zeltliche Begrenzung und unab-
hangig davon, ob bisher bereits Benutzungen erfolgt
sind, nunmehr die Mégﬁichkeit erdffnet werden, die
Belastung des Patents?mit einer - fingierten - Li-
zenzbereitschaftserklérung wieder zu beseitigen.

Da die Geltendmachung von Rechten aus bestehen ge-
bliebenen, nicht in Ausschliepungspatente umge-
wandelten Wirtschaftspatenten nach DDR-Recht nur
bei vorheriger Priifung auf das Vorliegen aller
Schutzvoraussetzungen moglich war, soll auch der
Widerruf der nach Absatz 1 Satz 1 fingierten Li-
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zenzbereitschaftserklarung von einer solchen Prifung
auf alle Schutzvoraussetzungen abhéngig sein. So-
fern es sich um noch nicht geprufte ehemalige Wirt-
schaftspatente handelt, wird die M&églichkeit einer
nachtraglichen Sachprufung durch § 12 eingeraumt.

Im Interesse der Rechtssicherheit und auch der Wett-
bewerber erscheint es sachgerecht und geboten, dap
der Widerruf der Lizenzbereitschaftserklarung - und
damit de facto die Umwandlung des ehemaligen Wirt-
schaftspatents in ein Ausschliepungsrecht mit
vollen Verbietungsansprlchen - nur bei sachlich
gepriften Patenten zulassig ist. Die Lizenzbereit-
schaftserkldrung kann widerrufen werden, sobald die
Aufrechterhaltung des Patents im Patentblatt ver-
S8ffentlicht ist (vgl. § 12 Abs. 3).

Die vorgesehene Regelung entspricht im Ergebnis der
Lésung, die auch mit dem Entwurf eines Zweliten Ge-
setzes iliber das Gemeinschaftspatent (Aufhebung von

§ 23 Abs. 1 Satz 3 des Patentgesetzes) fiur bundes-
deutsche Patente mit Lizenzbereitschaftserklarung
verwirklicht werden soll (Bundestags—Druckéache
12/632). Mit diesem Gesetzentwurf soll die in Ar-
tikel 43 des Gemeinschaftspatentibereinkommens far
die Gemeinschaftspatente vorgesehene Widerrufsmdg-
iichkeit far die beim Deutschen Patentamt angemel-
deten Patente Ubernommen werden. Damit soll einem
wunsch der beteiligten Kreise entsprochen werden,
die Regelung der Lizenzbereitschaftserklarung star-
ker am Ziel der Innovationsférderung auszurichten.
Die Einfuhrung der Widerrufsmoglichkeit der - fikti-
ven - Lizenzbereitschaftserkl&drung durch Absatz 2
ist daher auch im Interesse des Gleichklangs mit der
beabsichtigten Regelung fir die vom Deutschen Pa-
tentamt erteilten Patente geboten. Soweit der Ent-
wurf die Widerrufsmbéglichkeit far die nach § 4 er-
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streckten Wirtschaftspatente auf die sachlich ge-
priiften Patente beschrinkt, besteht kein Unter-
schled zu der Regelung im Entwurf eines Zwelten
Gesetzes Uber das Gemeinschaftspatent, weil die
nach dem Patentgesetz erteilten Patente samtlich
sachlich gepriuft sind.

Zu Absatz 3:

Anders als die in Artikel 43 des Gemeinschaftspa-
tentlibereinkommens vorgesehene und mit dem Entwurf
eines Zweiten Gesetzes uber das Gemeinschaftspatent
nun auch fir die nationalen Patente beabsichtigte
Regelung erdffnet Absatz 2 die Widerrufsmdglichkeit
auch dann, wenn Dritte bereits die Berechtigung zur
Benutzung der Erfindung erlangt haben (vgl. § 23
Abs. 3 des Patentgesetzes). Dies ist hier geboten,
weil nach § 8 Abs. 2 des Patentgesetzes der DDR in
der big zum 30. Juni 1990 geltenden Fassung far die
Betriebe der staatlichen DDR-Wirtschaft allein das
Wwirtschaftspatent zur Verfigung stand. Durch die Re-
gelung in Absatz 3 werden generell Dritte geschitzt,
die zum Zeitpunkt des Widerrufs der Lizenzbereit-
schaftserklé&rung zur Benutzung der Erfindung be-
rechtigt sind und diese bereits in Benutzung ge-
nommen haben.

Es handelt sich zum einen um Benutzungsrechte, die
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dem bisher
anwendbaren DDR-Recht an den ehemaligen Wirt-
schaftspatenten begrindet wurden, zum anderen um
die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 23 des
Patentgesetzes begrindeten Benutzungsrechte. Die
Benutzungsberechtigten missen eine Erklérung des
Patentinhabers nach Absatz 2 Satz 1, dap die Li-
zenzbereitschaftserklarung als widerrufen gelten
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soll, nicht gegen sich gelten lassen, wenn sie dem
Patentinhaber die Absicht, die Erfindung zu be-
nutzen, bereits angezeigt und die Benutzung auch
begonnen haben. Gegen Zahlung der angemessenen Ver-
gltung geméf § 23 des Patentgesetzes sind sie zur
Weiterbenutzung in dem in der Benutzungsanzeige
angegebenen Umfang berechtigt.

Das Erfordernis der tatséchlichen Aufnahme von Be-
nutzungshandlungen erscheint geboten, um etwaigen
Mipbrduchen vorzubeugen. Es s0ll im Interesse des
Patentinhabers verhindert werden, dap nach Bekannt-
werden der Stellung des Prufungsantrags durch den
Patentinhaber Benutzungsanzeigen lediglich rein vor-
sorglich abgegeben werden. Jeder an einer Benutzung
der durch das ehemalige Wirtschaftspatent ge-
schitzten Erfindung Interessierte hat es in diesem
Rahmen selbst in der Hand, sich die Berechtigung zur
Benutzung zu verschaffen, solange der Patentinhaber
die - fingierte - Lizenzbereitschaftserklarung

nicht widerrufen hat. Dariilber hinaus ist ein
Intere?se an einer freien Nachnutzung der in den
ehemaligen sozlalistischen Betrieben gemachten
Erfindungen fir die Zukunft nicht mehr anzuer-
kennen.

Zu § 8 - Nicht in deutschet Sprache vorliegende
Patente

Nach § 4 werden alle bestehenden DDR-Altpatente er-
streckt; darunter fallen auch die Patente, die vom
Patentamt der DDR nach dem Havanna-Abkommen aner-
kannt worden sind. Da nach Artikel 15 dieses Abkom-
mens und den von der DDR hierzu bilateral mit der
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UdSSR getroffenen Vereinbarungen die Einreichung der
Anmeldung (d.h. des Antrags auf Anerkennung des
Schutzdokuments) in russischer Sprache genigte und
elne Ubersetzung in die deutsche Sprache nicht er-
forderlich war, die Patentschriften also vielfach
nur in russischer Sprache verdffentlicht wurden,
soll sichergestellt werden, dap aus solchen fremd-
sprachigen Patenten Rechte erst ab Verdffentlichung
einer deutschen Ubersetzung durch das Deutsche
Patentamt geltend gemacht werden kénnen.

Denjenigen, die solche fremdsprachigen Patente nun-
mehr im gesamten Bundesgebiet 2u beachten haben wer-
den, ist es nicht zuzumuten, sich selbst eine {ber-
setzung der Patentschrift zu wverschaffen. Zumindest
den im bisherigen Bundesgebiet ansassigen Personen
fehlt die Kenntnis der russischen Sprache nahezu
villig., Deshalb stellt die vorgesehene Regelung
sicher, daf Dritte in zumutbarer Weise von dem
Inhalt des Schutzrechts Kenntnis nehmen kdnnen.

Die Ubersetzung wird vom Deutschen Patentamt ver-
Offentlicht; hierfir ist eine Geblhr von 250 DM
vorgesehen (Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 48 Nr, 2).
Fehlerhafte Ubersetzungen kénnen berichtigt werden;:
fiur ihre Veréffentlichung gelten die gleichen-Be—
stimmungen und die gleiche Geblhr wie fir die ur-
spriingliche Ubersetzung (Absatz 3). Wer auf den
Wortlaut einer fehlerhaften Ubersetzung vertraut,
also Benutzungshandlungen vornimmt, die keine Ver-
letzung des Patents in der Fassung der fehlerhaften
Ubersetzung darstellen wirden, wird durch ein Wei-
terbenutzungsrecht auch Uber den Zeitpunkt der Ver-
dffentlichung der berichtigten Obersetzung hinaus
geschitzt (Absatz 4).
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Diese Regelungen entsprechen denen, die die Bundes-
regierung im Entwurf eines Zweiten Gesetzes Uber
das Gemeinschaftspatent (Bundestags-Drucksache
12/632) fir die Einfidhrung des Ubersetzungserfor-
dernisses fir die nicht in deutscher Sprache erteil-
ten européischen Patente vorgeschlagen hat, und

den Vorgaben des Geneinschaftspatentibereinkommens
{(Bundestags-Drucksache 12/632 = ABl. EG 1989 Nr. L
401 S. 1 - noch nicht in Kraft getreten), insbeson-
dere dessen Artikel 10 Abs. 9 und Artikel 30. Eine
Abweichung von diesen Regelungen wé&re nicht sach-
gerecht.

Zu § 9 - Benutzungsrechte an Ausschliepungspatenten

Die Vorschrift gewdhrleistet den Bestandsschutz auch
fir die bestehenden Benutzungsrechte an ehemaligen
Wirtschaftspatenten, die auf Grund von Artikel 3
Abs. 2 des DDR-Gesetzes zur Anderung des Patentge-
setzes und des Gesetzes Uber Warenkennzeichen vom
29. Juni 1990 in Ausschliepungspatente umgewandelt
wurden. Diese bereits nach Artikel 3 Abs. 4 Satz 1
des gehannten Anderungsgesetzes aufrechterhaltenen
Benutzungsrechte bleiben uneingeschrankt gewahrt und
werden auf das ldbrige Bundesgebiet erstreckt. Zu-
sammen mit § 7 Abs. 3 des Entwurfs wird damit ein
unfassender Bestandsschutz fir an ehemaligen Wirt-
schaftspatenten begriindete Benutzungsrechte ge-
wahrleistet. Nach Satz 2 kann der Patentinhaber vom
Benutzungsberechtigten eine angemessene Vergitung
verlangen, wie dies bereits nach Artikel 3 Abs. 4
Satz 2 des DDR-Anderungsgesetzes vorgesehen war.

Zu § 10 - Patentanmeldungen

Fir die vor dem 3. Oktober 1990 beim Patentamt der
DDR eingereichten und nach § 4 erstreckten Altan-
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meldungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes noch nicht zur Erteilung des Pa-
tents oder zur anderweltigen Erledigung gefliihrt
haben, trifft § 10 besondere Regelungen fur die
Uberleitung der Verfahren.

Zu Absatz 1:

Nach DDR-Recht war die Anmeldung zundchst auf forma-
le Anmeldeerfordernisse und auf Ausschlisse von der
Patentierbarkeit zu priufen (§ 17 Abs. 1 des DDR-Pa-
tentgesetzes). Dieses Verfahrensstadium entspricht
im wesentlichen der Offensichtlichkeitsprifung nach
§ 42 des Patentgesetzes. Falls eine solche Prifung
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht
stattgefunden hat, scll sie nunmehr nach Bundesrecht
{(§ 42 des Patentgesetzes) und nicht mehr nach DDR-
Recht durchgefihrt werden. Ist fir eine solche An-
meldung eine Formalprifung nach den bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes anwendbaren Bestim-
mungen des DDR-Rechts berelts erfolgt, so mup nach
Absatz 1 eine Offehsichtlichkeitsprﬁfung nach den
Vorschriften des Pptentgesetzes nicht mehr nach-
geholt werden. Eine einmal abgeschlossene Formal-
prifung braucht nicht wiederholt zu werden.

Zu Absatz 2:

Fir die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch an-
hangigen Patentanmeldungen, die als Antrage auf An-
erkennung eines Schutzdokuments nach dem Havanna-
Abkommen eingereicht worden sind und nicht in deut-
scher Sprache vorliegen, sieht Absatz 2 eine be-
sondere Regelung vor. Um die Erteilung fremdspra-
chiger Patente durch das Deutsche Patentamt aus-
zuschlieBen, gilt eine Anmeldung als zurickgenommen,
wenn nicht zuf Aufforderung des Deutschen Patent-
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amts hin innerhalb einer Frist von drei Monaten eine
deutsche Fassung der Anmeldung nachgereicht wird.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 leitet die vor dem 3. Oktober 1990 beim
DDR-Patentamt eingereichten Altanmeldungen, bei
denen die Formalprifung noch nicht abgeschlossen
werden konnte, auch insoweit in das Verfahren nach
dem Patentgesetz Uber, als die Erdffnung der

freien Akteneinsicht und die Ausgabe einer Offenle—
gungsschrift (§§ 31, 32 des Patentgesetzes) vorge-
sehen wird. Die Vorschrift stellt damit die voll-
standige Dokumentation des Standes der Technik
sicher. Fir die bereits erteilten Patente sind vom
DDR-Patentamt Patentschriften ausgegeben worden.
Die ab dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt
eingereichten Anmeldungen werden gemdB § 32 des Pa-
tentgegetzes nach achtzehn Monaten offengelegt, da
fir diese Anmeldungen bereits nach Artikel 8 des
Einiguﬁgsvertrages und § 2 der besonderen Bestimmun-
gen zuh gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsver-
trag Bhndesrecht gilt. Die vorgesehene Regelung
stellt sicher, dap noch anhangige Anmeldungen, die
vor dem 3. Oktober 1990 beim DDR-Patentamt ein-
gereicht wurden und f4r die nach dem bislang anwend-
baren DDR-Recht keine Qffenlegqung vorgesehen war,
offengelegt werden, bevor es zur Offenlegung der ab
dem 3. OKktober 1990 eingereichten "gesamtdeut-
schen” Anmeldungen kommt.

Die Regelung ist erforderlich, well andernfalls
solche noch anhdngigen Altanmeldungen zundchst bis
zu sieben Jahren ab Anmeldetag anhéngig bleiben
kénnten, ohne dap es zur Offenlegung ké&me. Die Vor-
schrift schliept somit aus, daf in diesen Fallen die
Unterrichtung der Offentlichkeit dber den Inhalt der
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Anmeldung unterbleibt. Sie stellt zugleich sicher,
daB im Hinblick auf § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes
(Neuheitsschadlichkeit alterer, noch nicht ver-
Offentlichter Anmeldungen) fir alle beim Deutschen
Patentamt anh&ngigen Anmeldungen - nach einer Uber-
gangsfrist - der einheitliche Neuheitsbegriff auch
praktiziert werden kann; das Deutsche Patentamt kann
dann alle bel ihm anhdngigen Anmeldungen bei der
Neuheitsprifung gemdp § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes
beriicksichtigen.

Weil es sich bei den Anmeldungen nach § 10 auch um
solche Anmeldungen handeln kann, deren Anmeldetag
bereits weit zurickliegt, ist als Zeitpunkt fidr die
Verdffentlichung ein einheitlicher Stichtag von
achtzehn Monaten nach Wirksamwerden des Beitritts
der DDR (3. Oktober 1990} vorgesehen, um dem Pa-
tentamt die Gelegenheit zur Uberprifung aller Ver-
fahren und zur Vorbereitung der organisatorischen
MaBnahmen fur die Offenlegung zu geben. Der ein-
heitliche Zeitpunkt fur die Offenlegung wurde auch
deshalb gewahlt, keil nach § 6 der besonderen Be-
stimmungen zum geherblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag fdr Elle ab dem 3. Oktober 1990 neu
eingereichten Anmeldungen schon der einheitliche
Neuheitsbegriff gilt.

Die Offenlegung umfaBt heben der Akteneinsicht auch
die Verdffentlichung der Offenlegungschrift (§ 32
Abs. 1 Nr. 1 des Patentgesetzes).

Allerdings ist der Zeitpunkt der Verdffentlichung
der Offenlegungsschrift nicht zwingend mit dem Zeit-
punkt der Offenlegung identisch. Aus verwaltungs-
technischen Grinden bendtigt das Deutsche Patentamt
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einen Spielraum, um die Herausgabe der Offenlegungs-
schrift schrittweise nach dem mafgeblichen Zeitpunkt
Zul bewirken.

Zu Absatz 4:

§ 18 des DDR-Patentgesetzes in der durch das Gesetz
zur Anderung des Patentgesetzes und des Gesetzes
iber Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 ge&nderten
Fassung erméglichte die Stellung des Prifungsan-
trags auch schon vor der Patenterteilung nach § 17
Abs. 1 des DDR-Patentgesetzes. Diese Anmeldungen
befinden sich, soweit nicht zwischenzeitlich das Pa-
tent erteilt worden ist (s. § 6), verfahrensrecht-
lich in keiner anderen Lage als eine Patentanmeldung
nach dem Patentgesetz, fir die die sachliche Prifung
nur auf Antrag durchgefihrt wird. Die UOberleitung
dieser Verfahren erfolgt nach Absatz 4 dadurch, dap
ein bereits wirksam gestellter Prufungsantrag wei-
terbehandelt wird. Weitere Anpassungsregelungen
sin@ wegen § 5 (Geltung des Bundesrechts auch hin-
sichtlich des Verfahrens) nicht erforderlich. Es
besteht jedoch keine Veranlassung, auch solche Pri-
fungsverfahren fortzufihren, die, ohne dap zuvor
die Patenterteilung beschlossen worden ist, vom
ehemaligen DDR-Patentamt von Amts wegen begonnen
worden sind. Auch hier soll die Prifung der Anmel-
dung nicht ohne Antrag und Zahlung der Prifungsan-
tragsgebihr erfolgen.

Zu § 11 - Recherche

Die Vorschrift erdffnet neben der nachtraglichen
Prafung nach § 12 eine weitere Moglichkelt, Klar-
heit iber die Rechtsbesténdigkeit eines nach § 4
erstreckten Patents zu erlangen. Sowohl der Patent-
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inhaber als auch jeder Dritte kann beantragen, dap
das Patentamt eine Recherche entsprechend § 43 des
Patentgesetzes vornimmt, also die dffentlichen
Druckschriften ermittelt, die unter Beridcksich-
tigung des Prioritétstags des Patents fur die Be-
urteilung der Patentfdhigkeit der beanspruchten
Erfindung in Betracht zu ziehen sind.

Die Recherche soll hinsichtlich der ungepriften,
aber auch der bereits sachlich gepruften DDR-Alt-
patente zuléssig sein, um eine umfassende MOg-
lichkeit der Nachpriufung zu geben. Wird die Recher-
che f{ir ein noch nicht gepriftes Patent beantragt,
so richtet sich das Verhaltnis zu einem etwaigen
Prﬁfungsantfag nach § 43 Abs. 3 bis 6 und 7 Satz 1
des Patentgesetzes; ein bereits gestellter Pri-
fungsantrag hat Vorrang. Fir die Méglichkeit der
Recherche auch zu einem bereits vom ehemaligen DDR-
Patentamt bestatigten Patent spricht, dap das Deut-
sche Patentamt nunmehr einen in der Regel umfang-
reicheren Prifstoff berlcksichtigen kann, als dies
dem DDR-Patentamt im Rahmen einer dort durchgefihr-
ten Sachprﬁfunglméglich war. Dritte, die sich auch
in diesen Fallen Klarheit Uber die Rechtsbestandig-
keit verschaffen wollen, sollen dies auch auperhalb
eines Nichtigkeitsverfahrens umfassend tun kdnnen.

Zu § 12 - Prifung erteilter Patente

Die vollstandige Verwirklichung des Grundsatzes, daf
kinftig far nach § 4 erstreckte Patente mit DDR-Ur-
sprung auch verfahrensrechtlich ausschlieflich Bun-
desrecht Anwendung findet (vgl. § 5), hatte far eine
grope Zahl von bislang ungepruften Patenten (davon
weitaus liberwiegend Wirtschaftspatente) die im DDR-
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Recht vorgesehene Mdglichkelt der nachtr&glicheh
Prafung auf alle Schutzvoraussetzungen (§ 18 des
DDR-Patentgesetzes) abgeschnitten, da eine der Er-
teilung nachgeschaltete Priufung dem Patentgesetz
fremd ist. Es ist aber erforderlich, Dritten, die
das Schutzrecht zu beachten haben, und auch dem an
einer Uberprifung des wirtschaftlichen Werts seines
Schutzrechts interessierten Inhaber eine Mdglich-
keit der sachlichen Prifung des Schutzrechts anzu-
bieten. Ohne Eingriff in bereits bestehende Rechte
ist dies nur durch eine verfahrensrechtliche Rege-
lung erreichbar, die sich an die Regelung des nach-
geschalteten Prufungsverfahrens nach DDR-Recht an-
lehnt. § 12 sieht deshalb die Mdglichkeit der nach-
tr&glichen Prifung bereits erteilter Patente auf
Antrag mit der Rechtsfolge der Aufrechterhaltung des
Patents (analog § 18 Abs. 1 Satz 3 des DDR-Patent-
gesetzes) oder des Widerrufs vor.

Es brichte jedoch eine nicht zu vertretende Arbeits-
belastung fir das Deutsche Patentamt mit sich, wenn
der gesamte Bestand an ca. 89.000 ungeprlften, nach
§ 4 erstreckten Patenten nunmehr geprift werden
mipte. Die Entscheidung des Bundesrechts fur das
Patent als gepriftes Schutzrecht erfordert es

nicht, nunmehr unterschiedslos alle Altpatente mit
DDR-Ursprung wieder aufzugreifen und die abge-
schlossenen Verfahren neu aufzurollen.

Die nachtragliche Prufung soll deshalb entsprechend
§ 44 des Patentgesetzes nur auf Antrag erfolgen.
Eine Antragsfrist ist nicht vorgesehen. Jede FPestle-
gung einer Frist hatte letztlich die unerwinschte
Folge, dap viele Patentinhaber noch kurz vor Ablauf
der Frist den Prifungsantrag rein vorsorglich stell-
ten. Dies wire erst recht dann der Fall, wenn die
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Nichtstellung des Priifungsantrags Sanktionen wie
nach § 58 Abs. 3 des Patentgesetzes nach sich zdge.
Die Patentinhaber wlrden n&mlich dann zur Stellung
des Prifungsantrags geradezu gezwungen.

Fir die Wahrung der Interessen der Schutzrechtsin-
haber und der Offentlichkeit reicht es aus, die Prii-
fungsméglichkeit ohne zeitliche Begrenzung und ohne
Sanktionen vorzusehen.

Zu Absatz 1:

Die nachtriagliche Prufung soll sich nach § 44 des
Patentgesetzes richten, wobeli der einzige Unter-
schied darin besteht, dap nicht eine Anmeldung,
sondern ein bereits erteilites Patent vorliegt. Der
nachtrigliche Prifungsantrag kann, da keine Frist
vorgesehen ist, bis zum Ablauf des Patents vom
Patentinhaber und jedem Dritten gestellt werden.
Gerade die unbegrenzte Mdglichkeit der Antrag-
stellung durch jeden Dritten ist neben der Nichtig-
keitskliage ein wichtiges zusdtzliches Korrektiv
gegeniber dem Vorliegen ungeprufter Schutzrechte.
Fir die Durchfldhrung der Priufung ist wie nach § 44
des Patentgesetzes die Prifungsstelle und nicht die
Patentabteilung zustédndig. Mit dem Prifungsantrag
ist eine Geblhr von 400 DM zu zahlen; der Entwurf
verweist dazu auf § 44 Abs. 3 des Patentgesetzes.
Ein Rechercheantrag nach § 11 des Entwurfs geht in
gleicher Welse und mit den gleichen Gebihrenfolgen
vor wie ein Rechercheantrag nach § 43 des Patent-
gesetzes.

PrifungsmaPBstab sind alle formellen und materiellen
Voraussetzungen gemdpf § 44 Abs. 1 des Patentge-
setzes. Da eine Formalprifung nach den Vorschriften
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des DDR-Patentgesetzes bereits stattgefunden hat,
wird das Deutsche Patentamt bei der Prdfung, ob die
Anforderungen der §§ 35, 37 und 38 des Patentge-
setzes erfdllt sind, flexibel vorgehen kénnen und
Anmeldungen, die den Formvorschriften des DDR-Rechts
genigten, in der Regel nicht beanstanden missen. Je-
doch 1&Bt sich die Formalprifung von der eigent-
lichen Sachprifung nicht immer streng trennen, vor
allem wenn neue Unterlagen (gednderte Anspriche

oder Beschreibung) einzureichen sind. In jedem Fall
erlaubt § 45 des Patentgesetzes, auf den verwiesen
wird, vom Patentamt beanstandete Mangel zu besei-
tigen. In sachlicher Hinsicht richtet sich die Pra-
fung jedoch nicht nach den §§8 1 bis 5 des Patentge-—
setzes, sondern nach den - mit diesen Vorsghriften
weitgehend Ubereinstimmenden - entsprechenden Be-
stimmungen des DDR-Rechts, well dieses nach § 5 des
Entwurfs fir die Beurteilung der Schutzfahigkeit
maBgeblich ist.

Zu Absatz 2:

Auch die Inhaber von nach § 4 erstreckten Patenten,
die nach den bislang anwendbaren DDR-Rechtsvor-
schriften bereits einen wirksamen Prifungsantrag
gestellt haben, werden in ihrem Interesse an der
Erlangung eines gepriften Patents durch Absatz 2
weiterhin geschiitzt. Ist der Prifungsantrag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes bereits gestellt wor-
den, so soll die Sachprﬁfung gemdp § 44 des Patent-
gesetzes erfolgen, unabhdangig davon, ob das Deut-
sche Patentamt mit der Prufung bereits begonnen hat.
Daneben sollen auch von Amts wegen begonnene nach-
tridgliche Priufungen fortgesetzt werden. Diese Rege-
lung hat den Vorteil, dap ein bereits weitgehend
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zum Abschlup gebrachtes Priifungsverfahren, fir das
das Patentamt Zeit und der Patentinhaber Geld auf-
gewendet haben, nicht ohne Ergebnis abgebrochen
wird. ‘

Zu Absatz 3:

Satz 1 enthdlt eine terminologische Klarstellung,
weil ein bereits erteiltes Patent keine "Anmeldung"
im Sinne des § 44\des Patentgesetzes ist. Da die
Situation mit der Erteilung eilnes Patents nach
Prifung vergleichbar ist, 1l&Bt Satz 3 gegen die
Aufrechterhaltung des Patents den Einspruch nach

§ 59 des Patentgesetzes zu.

Zu Absatz 4:

In § 81 Abs. 2 des Patentgesetzes ist bestimmt, daB
die Nichtigkeitsklage ausgeschlossen ist, solange
noch Einspruch eingelegt werden Kkann. Dies wilrde
bei noch nicht néachtrdglich gepriuften Patenten mit
DDR-Ursprung zu unsachgemdfen Folgen fidhren. Da der
Patentinhaber auf Grund von § 6 des Entwurfs, bei
ehemaligen Wirtsé¢haftspatenten mit der Einschran-
kung nach § 7 deg Entwurfs, die Rechte aus dem Pa-
tent ab Erteilung geltend machen kann, missen auch
betroffene Dritte die Méglichkeit der Nichtig-
keitsklage insbesondere zur Verteidigung gegen den
Vorwurf der Patentverletzung haben. Dliese kénnen
nicht darauf verwiesen werden, ein etwaiges Ein-
spruchsverfahren abzuwarten, da wegen des fakulta-
tiven Prifungsverfahrens (§ 12 Abs. 1) nicht vor-
hersehbar ist, ob es jemals zu einem Einspruch
kommt. Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 des Patentge-
setzes, die entsprechend der Systematik des bundes-
deutschen Patenterteilungsverfahrens davon aus-
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geht, daP bei einem erteilten Patent der Einspruch
moglich ist, paPt hier nicht. Thre Anwendung wird
deshalb durch Absatz 4 ausgeschlossen.

Zu Absatz 5:

Auch in den Fallen des nachtrédglichen Prifungs-
verfahrens nach Absatz 1 oder 2 soll die Gewdhrung
von Verfahrenskostenhilfe nach § 130 des Patent-
gesetzes moéglich sein. Da diese Vorschrift nur das
Verfahren zur Erteilung des Patents erwahnt, ist ihr
Anwendungsbereich auf Verfahren nach Absatz 1 oder

2 zu erweitern. Fir ein etwaiges im Anschlup an das
nachtrigliche Prifungsverfahren durchzufihrendes
Einspruchsverfahren kommt § 132 des Patentgesetzes
unmittelbar zur Anwendung.

Zu § 13 - Einspruchsverfahren in besonderen Fallen

Die vom Deutschen Patentamt erteilten Patente gelten
wegen der hohen Qualitat des Prifungs- und auch des
Einspruchsverfahrens weltweit als besonders rechts-
bestandig. Da es der Offentlichkeit dadurch, Qap die
Rechtseinheit auf dem Gebiet des Patentrechts in
zwel Stufen verwirklicht wird, ab dem 3. Okto-

ber 1990 zundchst nicht mdglich war, die vom Deut-
schen Patentamt sachlich gepriften Patente mit DDR-
Ursprung anders als mit der Nichtigkeitsklage anzu-
greifen, weil das DDR-Recht kein Einspruchsverfahren
vorsah, stellt die vorgesehene Vorschrift nunmehr
sicher, dap gegen alle vom Deutschen Patentamt nach
pPriufung auf alle Schutzvoraussetzungen bestatigten
oder erteilten Patente die Mdéglichkeit des Ein-
spruchs besteht. Hierfir beginnt die dreimonatige
Einspruchsfrist mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes.
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Kein zusatzliches Einspruchsrecht besteht dagegen
fur die ohne sachliche Prifung nach § 17 Abs. 1 des
DDR-Patentgesetzes erteilten Patente. Das Ein-
spruchsverfahren ist der Sachprifung nachge-
schaltet und mup solange ausgeschlossen bleiben, wie
die Sachprifung nach § 12 des Entwurfs noch mdglich
igst. Eine nachtrégliche Einspruchsméglichkeit

gegen noch nicht geprifte Patente wire systemwl-
drig. Im uUbrigen muPp ausgeschlossen sein, daP der
Einspruch - etwa lber einen Strohmann - mipbrauch-
lich an Stelle des Prufungsantrags erhoben werden
kann, um chne Zahlung der Prifungsantragsgeblhr
eine sachliche Uberprifung des Patents zu erhalten.

Zu § 14 - Uberleitung ven Berichtigungsverfahren

Das Berichtigungsverfahren nach § 19 des Patentge-
setzes der DDR vom 27. Oktober 1983 entsprach schon
bisher praktisch dem Beschrénkungsverfahren nach

§ 64 cdes Patentgesetzes.

Noch anhangige Berichtigungsverfahren sollen daher
als Beschrénkungsverfahren bei der Patentabteilung

(§ 64 des Patentgesetzes) weitergefihrt werden.

Die Oberleitung von Beschwerde- und Nichtigkeitsver-
fahren regelt § 51.

Zu § 15 - Abzweigung
Zu Absatz 1:
Die Vorschrift erdffnet die Mdéglichkeit, aus einer

Patentanmeldung oder einem Patent mit DDR-Ursprung
- mit Ausnahme der vom ehemaligen DDR-Patentamt nach
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Sachpriifung erteilten oder bestatigten Patente -
eine Gebrauchsmusteranmeldung gemap § 5 des Ge-
brauchsmustergesetzes abzuzweigen.

Das DDR-Recht kannte keinen Gebrauchsmusterschutz.
In vielen Pallen wird es sich deshalb bei Erfin-
dungen, die durch wirtschaftspatente geschutzt sind,
um sog. kleine Erfindungen handeln, auf die das
Gebrauchsmuster zugeschnitten ist. Daher soll den
Inhabern solcher Patente nachtr&glich weitgehend die
Méglichkeit eingerdumt werden, den Patentschutz
Qegen einen Gebrauchsmusterschutz "einzutauschen”.
Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil damit wegen der
geringeren Geblhren Einsparungen verbunden sind.

In Anlehnung an die Abzwelgungsregelung des § 5 des
Gebrauchsmustergesetzes soll die Abzweigung hin-
sichtlich solcher Patente mit DDR-Ursprung ermdg-
1icht werden, die noch nicht oder noch nicht ab-
schliefend in einem Prifungs- oder Einspruchsver-
fahren sachlich gepruft oder UberprGft worden sind.
Eine Abzweigungsmdglichkeit besteht demnach grund-
satzlich bei den Patenten, die sich im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Prufungs-—
verfahren befinden (vgl. § 12 Abs. 2 und 3), ferner
bei den vom Deutschen Patentamt nach dem 3. Okto-
ber 1990 auf Grund einer Sachprifung erteilten oder
bestitigten Patenten, die nach § 13 mit dem Ein-
spruch angegriffen werden xénnen, und schlieflich
bei den zahlreichen ungepridften (Wirtschafts-)Pa-
tenten, fir die nach § 12 Abs. 1 ein Prﬁfungsantrag
gestellt werden kann. Die Erlangung von Gebrauchs-
musterschutz im Wege der Abzweigung didrfte insbe-
sondere fir die Inhaber von ungepriften Wirtschafts-
patenten aus den oben dargelegten Grinden von er-
heblichem Interesse sein.
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Hinsichtlich der vom ehemaligen DDR-Patentamt nach
Sachprifung erteilten oder bestdtigten Patente ist
eine Abzweigungsmdglichkeit dagegen nicht vorge-
sehen. Es handelt sich hier um bestandskraftige
geprifte Patente, bel denen das Verfahren abge-
schlossen und ein Einspruch nicht mdglich ist. Ein
berechtigtes praktisches Interesse an einer Ab-
zweigung besteht fir die Inhaber solcher Patente
nicht.

Es ist nicht vorgesehen, dap das Patent im Falle der
Abzweigqung erlischt. Der Patentinhaber kann also
Doppelschutz - Patentschutz und zusdtzlich Ge-
brauchsmusterschutz - erhalten, wie dies auch im
Rahmen des § 5 des Gebrauchsmustergesetzes mdglich
ist. Es ist aber davon auszugehen, daf der Patent-
inhaber in der Regel sein Patent fallenlassen wird,
um die doppelte Geblhrenbelastung zu vermeiden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 legt hinsichtlich der der Abzweigung zu-
ganglichen DDR-Patente die Frist zur Abgabe der
Abzwelgungserklarung fest. Die Vorschrift orien-
tiert sich an der entsprechenden Regelung des § 5
Abs. 1 Satz 3 des Gebrauchsmustergesetzes. Wird ein
Prifungs- oder Einspruchsverfahren durchgefihrt, so
soll im Interesse der Rechtssicherheit die Abzwei-
-gung nicht zeitlich unbegrenzt mdglich sein. Inner-
halb von zwel Monaten nach dem Ende des Monats, in
dem ein etwaiges Prufungsverfahren rechtskraftig
beendet (d.h. die Einspruchsfrist fruchtlos ver-
strichen ist) oder ein etwaiges Einspruchsverfahren
rechtskrdftig abgeschlossen ist, mup sich der
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Patentinhaber entscheiden, ob er eine Abzwelgung
vornehmen will. Fir die Inhaber ungepridfter DDR-
Patente greift diese Regelung nur ein, wenn ein
Prufungsantrag nach § 12 Abs. 1 gestellt wird. wird
ein Prifungsantrag nicht gestellt, so kdnnen die
Patentinhaber jederzeit bis zum Ablauf des zehnten
Jahres nach dem Anmeldetag des Patents die Abzwei-
gungserklarung abgeben.

Fir bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhén-
gige Patentanmeldungen mit DDR-Ursprung kommt die
Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gebrauchs-
mustergesetzes unmittelbar zur Anwendung.

Zu Absatz 3:

Die Regelung in Absatz 3 ist aus Grinden des Be-
standsschutzes erforderlich. Bestehende Benutzungs-
rechte an einem Patent sollen durch die Abzweigung
nicht unterlaufen werden. Dies gilt fidr Benutzungs-
rechte an Ausschliepungspatenten nach § 9 und an
Wirtschaftspatenten auf Grund von § 7 Abs., 1 und 2
wie auch fiUr Weiterbenutzungsrechte an einem Pa-
tent nach § 28. Diese Benutzungsrechte setzen sich
an dem abgezwelgten Gebrauchsmuster fort. -

Zu Unterabschnitt 3 - Besondere Vorschriften fiar
Urheberscheine und Patente fir industrielle Muster

Zu § 16 - Urheberscheine und Patente fir
industrielle Muster

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift konkretisiert fdr die erstreckten
Urheberscheine und Patente fir industrielle Muster
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die grundlegende Vorschrift des § 5, nach der auf
gewerbliche Schutzrechte mit DDR-Ursprung Bundes-
recht angewendet werden soll. Diese Rechte sollen
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an als Ge-
schmacksmuster gelten. Satz 2 enth&lt den - deklara-
torischen - Hinweis, daP es hinsichtlich der Vor-
aussetzungen der Schutzfdhigkeit und der Schutz-
dauer bei den bisher geltenden Vorschrlften des
DDR-Rechts verbleibt. Fir die Beurteilung der
Schutzfahigkeit sind also welterhin die Kriterien
des DDR-Musterrechts mapPgebend (§ 6 Abs. 1 bis 3, 4
Nr. 2 der Verordnung Uber industrielle Muster). Die
Laufzeit der Musterrechte mit DDR-Ursprung betragt
15 Jahre (8 12 Abs. 2, § 21 Abs. 1 der Verordnung
Uber industrielle Muster).

Die Regelung des § 5 in Verbindung mit § 16 Abs. 1
bewirkt, dap die beli Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden Urheberscheine in Ausschliepungsrechte
umgewandelt werden. Dies ist erforderlich, weil der
Urheberschein - wie das Wirtschaftspatent - auf das
sozialistische Wirtschaftssystem zugeschnitten und
mit marktwirtschaftlichen Strukturen nicht vereinbar
ist. Zwar wird mit der Umwandlung des Urheberscheins
in ein Geschmacksmuster die Position des Rechtsin-
habers entscheidend gestirkt, da er ein Schutzrecht
erhdlt, auf Grund dessen er jedem Dritten die Nach-
bildung des Musters oder Modells verbieten kann.
Dies entspricht jedoch dem mit dem Entwurf ver-
folgten‘Ziel einer méglichst weitgehenden Rechtsver-—
einheitlichung.

Die Umwandlung wird nicht von der Stellung eines An-
trags abhéngig gemacht und folgt damit nicht der L&-
sung, die das DDR-Gesetz zur Anderung des Patentge-
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getzes und des Gesetzes Uber wWarenkennzeichen vom
29. Juni 1990 fir die Umwandlung von Wirtschaftspa-
tenten vorsah.

pie "automatische" Umwandlung hat den Vorteil, dag
ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch eine
achutzrechtsart - das Geschmacksmuster - besteht.
Bei einer Umwandlung auf Antrag ware dies nicht mdg-
lich, da eine Antragsfrist vorzusehen ware und
wahrend dieser Frist weiterhin Urheberscheine be-
stehen wirden. Das - wenn auch zeitlich befristete -
Nebeneinander verschiedener, nicht kompatibler
schutzrechtsarten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
wirde zusatzliche schwierige Rechtsfragen aufwer-
fen und die angestrebte rasche und vollsténdige
Rechtsangleichung unndtig verzdgern. Hinzu kommt,
daf eine "automatische" Umwandlung far dié Anmelder
und das Deutsche Patentamt keine Belastungen mit
sich bringt.

Zu Absatz 2:

Die Umwandlung von Urheberscheinen in Geschmacks-—
muster macht eine Regelung Uber die Rechtsinhaber-
schaft erforderlich, da festgelegt werden mup, wer
materiell-rechtlich Inhaber des Ausschliepungsrechts
ist. Absatz 2 bestimmt, dap als Rechtsinhaber, dem
die ausschliepliche Befugnis zur Nachbildung des
geschitzten Musters oder Modells zusteht, der Ur-
sprungsbetrieb im Sinne der Verordnung der DDR iber
industrielle Muster oder dessen Rechtsnachfolger
gilt. Nach § 4 dieser Verordnung waren die volks-
eigenen Betriebe verpflichtet, industrielle Muster,
fur die sie Ursprungsbetriebe waren, zur Erteilung
eines Urheberscheins anzumelden. Die in Absatz 2
vorgesehene Regelung orientiert sich an § 2 des
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Geschmacksmustergesetzes, der bel Mustern von Ar-
.peitnehmern die Rechtsinhaberschaft dem Unternehmen
zuwelst. Die Regelung steht auch mit § 8 der beson-
deren Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im
Einigungsvertrag in Einklang, der im Hinblick auf
die dort angeordnete Umwandlung der Anmeldungen von
Urheberscheinen in Anmeldungen von Patenten fur
industrielle Muster festlegt, dap der Ursprungsbe-
trieb als anmeldebefechtigt gilt.

Rechtsinhaber der in Geschmacksmuster umgewandelten
Urheberscheine werden in der Regel die Kapitalge-
sellschaften sein, in die inzwischen die volkseige-
nen Betriebe und die Kombinate umgewandelt sind;

bei einer bereits erfolgtén Aufteilung mipten die
Schutzrechte wie andere Vermdgensgegensténde auf die
Nachfolgeunternehmen verteilt worden sein. Diese
Problematik kann jedoch nicht Gegenstand der Rege-
lungen dieses Gesetzes sein.

Zu § 17 - Anspruch auf Vergltung

Nach den bisher anw hdbaren Bestimmungen des DDR-
Musterrechts (§ 16 der Verordnung iber industrielle
Muster in Verbindungfmit der Ersten und Zweiten
Durchfﬁhrungsbestimmhng zur Verordnung Gber in-
dustrielle Muster) hatten die in Betrieben tatigen
Urheber von Mustern einen Anspruch auf Vergltung
gegen die das Muster benutzenden Betriebe, wenn fir
das Muster ein Urheberschein erteilt wurde. Nach dem
Geschmacksmustergesetz besteht eine solche Vergil-
tungspflicht dagegen nicht. Vergitungsanspriche
kénnen somit nicht neu begrindet werden. Allerdings
sind Anspriuche auf Vérgﬁtung, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes gem&p den Qgstimmungen des DDR-
Musterrechts bereits entstanden sind, noch zu er-
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fillen, da der Urheber des Musters insoweit eine
konkrete Rechtsposition erworben hat, die ihm

nicht genommen werden kann. Dies gilt auch, soweit
. f4r ein Arbeitnehmermuster nach dem 3. Oktober 1990
ein Musterpatent erteilt wurde und das Muster vom
Betrieb in Benutzung genommen worden ist. Nach § 8
der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechts~
schutz im Einigungsvertrag koanten ab dem 3. Okto—
ber 1990 auf anhangige Urheberscheinsanmeldungen
nicht mehr Urheberscheine, sondern nur noch Muster-
patente erteilt werden. Mit dieser Regelung sollte
die Erteilung von mit dem marktwirtschaftlichen
System nicht kompatiblen Urheberscheinen durch das
Deutsche Patentamt ausgeschlossen werden. Etw&ige
Vergitungsanspriche sollten dadurch jedoch nicht
abgeschnitten werden. Somit kann auch nach dem

3. Oktober 1990 auf der Grundlage elnes erteilten
Musterpatents ein Vvergitungsanspruch entstanden
sein.

Insgegamt ist davon auszugehen, daP im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes etwaige Vergltungs-
ansprhche pereits weitgehend erfillt sind, so daB

§ 17 hur geringe praktische Bedeutung haben dirfte.
Gleichwohl erscheint eine Regelung erforderlich.

Zu § 18 - Benutzungsrechte an Urheberscheinen

Soweit vor Inkrafttreten dleses Gesetzes Benutzungs-—
rechte an Mustern oder Modellen rechtmapig. d.h.
entsprechend den einschlagigen Vorschriften des DDR-
Musterrechts, begrindet worden sind, dirfen diese
aus Grinden des Bestandsschutzes nicht tanglert wer-
den. Es ist deshalb vorgesehen, dap eine rechtmapig
aufgenommene Benutzung auch nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes fortgesetzt werden darf. Es handelt
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sich hier zum einen um die von den ehemals sozia-
listischen Betrieben begriindeten Benutzungsrechte

an Mustern und Modellen, fdr die ein Urheberschein
erteilt wurde (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung uber
industrielle Muster). Erfaft werden aber auch die
FAlle, in denen ein zur Ertellung eines Urheber-
scheins angemeldetes Muster bereits nach der Be-
kanntmachung der Anmeldung rechtmifig in Benutzung
genommen wurde (§ 10 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung Uber in-
dustrielle Muster). Hinsichtlich dieser angemeldeten
Muster konnte ein Benutzungsrecht nur bis zum 3. Ok-
tober 1990 begrindet werden, da die frele Be-
nutzungsméglichkeit auf Grund der in § 8 der beson-
deren Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz

im Einigungsvertrag normierten Umwandlung der Urhe-
berscheinsanmeldungen in Musterpatentanmeldungen
mit Wirksamwerden des Beitritts entfallen ist.

Das Benutzungsrecht dird ebensc wie das zugrunde-
liegende Schutzrecht %uf das Ubrige Bundesgebiet
erstreckt, was aus sﬂstematischen Grinden, aber
auch im Hinblick auf pas angestrebte rasche Zusam-—-
menwachsen des deutschen Wirtschaftsraums notwen-—
dig erscheint. Den berechtigten wirtschaftlichen
Interessen des Schutzrechtsinhabers wird dadurch
Rechnung getragen, dap er vom Benutzungsberech-
tigten fliir die Weiterbenutzung eine angemessene Ver-
gitung verlangen kann. Ein schutzwirdiges Vertrauen
des Benutzungsberechtigten, das geschitzte Muster
auch in Zukunft kostenlos benutzen zu kdnnen, be-
steht insoweit nicht. Bei der Bemessung der Vergu-
tung wird man in der Regel die in solchen Fallen
ibliche Lizenzgeblhr zugrunde legen kdénnen. Strei-
tigkeiten {lber die Héhe der Vergitung sind vor den
ordentlichen Gerichten auszutragen.
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Insgesamt wird mit dieser Regelung ein Ausgleich
zwischen den Interessen des Benutzungsberechtigten
und des Schutzrechtsinhabers geschaffen. Sie ent-
spricht im dbrigen der fir Benutzungsrechte an
ehemaligen Wirtschaftspatenten getroffenen Regelung
(§ 9).

Zu § 19 - Anmeldungen von Patenten fdr industrielle
Muster

Ziel der Vorschrift ist es, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes beim Deutschen Patent-
amt noch anhdngigen Musterpatentanmeldungen mog-
lichst reibungslos und VOllstandig in das Verfahren
nach dem Geschmacksmustergesetz Uberzuleiten. Gemaf
§ 5 des Entwurfs sind auf DDR-Altrechte und -Altan-
meldungen kiinftig auch die bundesrechtlichen Verfah-
rensvorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes anzuwenden. Da der Verfahrensablauf
nach dem DDR-Musterrecht sich jedoch erheblich vom
Registrierverfahren nach dem Geschmacksmustergesetz
untaerscheidet, ist eine Reihe von Anpassungsvor-
schriften erforderlich.

Entsprechend der patentrechtlicheﬁ Auspragung des
materiellen DDR-Musterrechts - es wurde ein Schutz
mit Sperrwirkung gewdhrt - welst auch das Verfahren
Elemente des patentrechtlichen Erteilungsverfahrens
auf, wie insbesondere die Prifung der materiellen
Schutzvoraussetzungen. Die Anmelidung eines in-
dustriellen Musters wurde zundchst auf das Vorliegen
der formellen Anmeldeerfordernisse geprift (§ 9 der
Verordnung Uber industrielle Muster) und sodann in
das Register fir industrielle Muster eingetragen und
im Warenzeichen- und Musterblatt bekanntgemacht
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(§ 10 Abg. 1 der Verordnung (ber industrielle
ﬂuster). Auf Antrag konnte die Bekanntmachung der
Anmeldung fir eine bestimmte Frist oder sogar zeit-
lich unbegrenzt ausgesetzt werden (§ 10 Abs. 2 der
Verordnung Utber industrielle Muster). Mit der Be-
kanntmachung traten "einstweilen" die Rechtswir-
kungen des Musterschutzes ein; zudem konnte jeder-
mann gegen bekanntgemachte Anmeldungen Einspruch
einlegen, der bei einer etwaigen Prdfung der mate-
riellen Schutzvoraussetzungen berlicksichtigt wurde.
Die Prifung der materiellen Schutzvoraussetzungen
erfolgte entweder auf Antrag, wenn die Benutzung des
industriellen Musters glaubhaft gemacht wurde, oder
von Amts wegen (§ 11 der Verordnung Uber in-
dustrielle Muster). Flhrte die Prifung zu einem po-
sitiven Ergebnis, wurde das beantragte Schutzrecht
erteilt (§§ 12, 19 der Verordnung tber industrielle
Muster). Die Erteilung des Schutzrechts ermdéglichte
die Durchsetzung der mit der Bekanntmachung zundchst
einstweilen entstandenen Rechte.

Nur ein relativ geringer Prozentsatz der Anmeldungen
- im Durchschnitt etwd 20 % - fihrte zur Erteilung
eines gepriften 8chutﬁrechts: die Uberwiegende Zahl
der Anmeldungen wurde lediglich in das Register
eingetragen und bekanhtgemacht. Dies diirfte vor
allem darauf zurdckzufihren sein, dap Prifungsantra-
ge wegen des Erfordernisses der Glaubhaftmachung

der Benutzung nicht h3ufig gestellt wurden und dap
auch das Patentamt der DDR eine Prifung von Amts
wegen nur in seltenen Fallen durchfihrte.

Bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes beim Deutschen Patentamt noch anhadngigen An-
meldungen handelt es sich samtlich um Musterpatent-
anmeldungen, denn gem@B § 8 der besonderen Bestim-
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mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungs-
vertrag sind mit dem Beitritt der DDR alle Urheber-
scheinsanmeldungen in Musterpatentanmeldungen
umgewandelt worden, um sicherzustellen, dap das
Deutsche Patentamt nach dem Beitritt Keine Urheber-
scheine mehr erteilt.

Die in § 19 vorgesehenen Regelungen knipfen an die
verschiedenen Verfahrensstadien einer Musterpatent-
anmeldung im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes an und ordnen diese, soweit vergleichbar,
den entsprechenden Verfahrensabschnitten einer Ge-
schmacksmusteranmeldung zu.

Zu Absatz 1l:

Die Bekanntmachung einer Musterpatentanmeldung im
warenzeichen- und Musterblatt nach § 10 Abs. 1 der
Verordnung uUber industrielle Muster, die im An-
schlup an die Eintragung in das Register far in-
dustrielle Muster erfolgte, entspricht der Bekannt-
machuyng der Eintragung einer Geschmacksmuster-
anmeldung in das Musterregister nach § 8 Abs. 2 des
Geschmacksmustergesetzes. Entsprechend dem Ver-
fahren nach dem Geschmacksmustergesetz ist die
erstreckte Anmeldung vor der Eintragung und Bekannt-
machung auf die Einhaltung der formellen Anmelde-
erfordernisse geprift worden. Die vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes erfolgte Bekanntmachung
einer Musterpatentanmeldung nach § 10 Abs. 1 der
Verordnung Ober industrielle Muster wird deshalb der
Bekanntmachung nach § 8 Abs. 2 des Geschmacks-
mustergesetzes gleichgestellt. Das Verfahren ist
damit abgeschlossen.
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Soweit eine Musterpatentanmeldung vor Inkrafttreten
dleses Gesetzes 1in das Register eingetragen, aber
noch nicht bekanntgemacht worden ist, hat das Deut-
sche Patentamt die Bekanntmachung im Geschmacks-
musterblatt gemap § 8 Abs. 2 des Geschmacksmuster-
gesetzes zZu veranlassen.

Zu Absatz 2:

Soweit eine anhangige Musterpatentanmeldung vor In-
krafttreten dieses Gesetzes noch nicht in das Re-
gister eingetragen worden ist, wird die Anmeldung
wie eine beim Deutschem Patentamt eingereichte_
Geschmacksmusteranmeldung behandelt. Die Prufung
der Anmeldung erfolgt nach den Vorschriften des
Geschmacksmustergesetzes und der Musteranmeldever-
ordnung; dies gilt selbst dann, wenn die formelle
Prufung nach § 9 der Verordnung tiber industrielle
Muster bereits stattgefunden hat.

Die Anmeldurg befinflet sich hier in einem Stadium,
das die vollsténdig? Uberleitung in das Verfahren
nach dem Geschmacksjnustergesetz ermdglicht. Mit der
Regelung wird siche&gestellt, dap eine Eintragung
der erstreckten Anmkldung in das Musterregister und
die Bekanntmachung im Geschmacksmusterblatt nur nach
MapPgabe des Geschmacksmusterrechts erfolgt.

Da die im Geschmacksmustergesetz und in der Muster-
anmeldeverordnung niedergelegten Anmeldeerforder-
nisse zum Teil von den Anmeldeerfordernissen des
DDR-Musterrechts abweichen, hat der Anmelder gege-
benenfalls seine Anmeldeunterlagen nach Beanstan-
dung durch das Deutsche Patentamt zu korrigieren
oder zu vervollstandigen. Ihm dirfen hieraus aber
keine Nachteile entstehen, weil er im Zeitpunkt der
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Einreichung der Anmeldung die Vorschriften des
DDR-Musterrechts, nicht aber die Vorschriften des
Geschmacksmusterrechts zu beachten hatte. Der An-
melder genieft insoweit Vertrauensschutz. Es ist
deshalb vorgesehen, dap § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 des
Geschmacksmustergesetzes nicht zur Anwendung kommt
mit der Folge, dap im Falle der Behebung wesent-
licher Mangel der Verlust des Anmeldetags nicht
eintritt. '

Zu Absatz 3:

Nach § 10 Abs. 2 der Verordnung UGber industrielle
Muster konnte die Bekanntmachung der Anmeldung im
Warenzeichen- und Musterblatt auf Antrag fdr eine
bestimmte, vom DDR-Patentamt festzulegende Frist
oder zeitlich unbegrenzt ausgesetzt werden. Es ist
davon auszugehen, daf beli einer Reihe von DDR-
Musteranmeldungen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes noch anhé&ngig sind, die Bekanntmachung noch
fir mehrere Jahre oder auf unbegrenzte Zeit aus-
gesetzt ist. So war z.B, im April 1991 bei 35 An-
meldungen die Bekanntmachung unbefristet ausge-
setzt. Diese Regelung des DDR-Musterrechts wider-
spricht dem den gewerblichen Rechtsschutz beherr-
schenden Publizitatsgrundsatz. Nach dem Geschmacks-
mustergesetz ist die Aufschiebung der Bildbekannt-
machung nur f£ar 18 Monate, gerechnet von dem auf die
Anmeldung folgenden Tag an, mbéglich. Nach Ablauf
dieser Frist muﬂ die Bekanntmachung erfolgen, wenn
der Musterinhaber die Schutzdauer verlangern will.

Absatz 3 sieht vor, dap DDR-Musteranmeldungen nach
Ablauf von achtzehn Monaten nach dem 3. Oktober 1990
bekanntgemacht werden, sofern die Aussetzungsfrist
nicht schon vorher abgelaufen ist. Diese Regelung
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" ist im Iﬁteresse der Rechtsvereinheitlichung und
wegen der angestrebten mdéglichst vollsténdigen
Uberleitung in das Verfahren nach dem Geschmacks-
mustergesetz erforderlich.

Fur den Beginn des Laufs der Prist, die der Auf-
schiebungsfrist nach § 8 b des Geschmacksmuster-
gesetzes entspricht, wird auf den Tag des Beitritts
abgestellt, da spatéstens zu diesem Zeltpunkt die
Schutzrechtsanmelder damit rechnen muften, dap im
Rahmen der endglltigen Herstellung der Rechtsein-
heit eine Uberfihrung ihrer Anmeldungen in das Ver-
fahren nach dem Geschmacksmustergesetz erfolgen
wird.

Der Inhaber des Musters oder Modells kann die Be-
kanntmachung nur verhindern, wenn er die Ldschung
der Eintragung des Musters oder Modells beantragt.
Nach Zustellung einer entsprechenden Nachricht
durch das Deutsche Patentamt hat er einen Monat Zeit
zu entscheiden, ob er einen L&éschungsantrag stellen
oder den Schutz unter Nachholung der BildbeKannt-
machung aufrechterhalt#n will.

Zu Absatz 4:

Im Gegensatz zum DDR-Musterrecht sieht das Ge-
schmacksmustergesetz keine Prifung der materiellen
Schutzvoraussetzﬁngen des angemeldeten Musters vor.
Im Interesse einer raschen Rechtsangleichung ist es
daher geboten, noch nicht abgeschlossene Prifungs-
verfahren nicht fortzusetzen. Zu Vermeidung fi-
nanzieller Nachteile wird dem Anmelder die Pri-
fungsgeblhr erstattet.
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Zu Absatz 5:

Aus den gleichen Grinden, die fir die Einstellung
der Prufungsverfahren nach Absatz 3 mafgebend sind,
ist es erforderlich, anhdngige Einspruchsverfahren
nicht fortzufihren. Der Einspruch nach DDR-Muster-
recht war gebihrenfrei, so dap keine Regelung iUber
die Erstattung von Geblhren getroffen werden mup.

Zum Unterabschnitt 4 - Besondere Vorschriften rir
Marken

Zu § 20 - Léschung eingetragener Marken nach § 10
Abs. 2 des Warenzeichengesetzes

Die Vorschrift enthdlt eine besondere Bestimmung fur
~durch Anmeldung beim friheren Patentamt der DDR be-
grindete, nach § 4 auf das Ubrige Bundesgebiet er-
streackte Marken. Nach dem in § 5 zum Ausdruck ge-
braqhten Grundsatz sollen derartige Marken ab dem
Inkyafttreten dieses Gesetzes nur noch den Vor-
schfiften des WarenzeichengeSetzes unterliegen.

Einé Ausnahme sieht § 5 Satz 1 allerdings insoweit
vor, als sich die Voraussetzungen der Schutz-
fahigkeit auch weiterhin nach dem friheren DDR-Recht
richten sollen. Fir die patentamtliche L&schung
einer solchen Marke nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 des
Warenzeichengesetzes wegen Vorliegens eines abso-
luten Eintragungshindernisses hatte dies zur Folge,
dap sich ohne die in § 20 vorgeschlagene besondere
Regelung die Léschung einer DDR-Marke insoweit aus-
schlieplich daran orientierte, ob die Eintragung der
Marke nach den Rechtsvorschriften des DDR-Rechts
hatte versagt werden missen; unberiicksichtigt bliebe
der Umstand, dap die Marke im Zeitpunkt der Ent-
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scheidung uber die Ldschung nach den Vorschriften
des Warenzeichengesetzes womdglich schutzfahig ist.
£ine solche Konsequenz erscheint aber im Hinblick
auf den vom Markeninhaber erworbenen Besitzstand
weder angemessen noch sachgerecht, zumal ein Be-~
durfnis rir die Aamtsloschung von Marken, die zwar
nach LDR-Recnt schutzuntanig, nach aen vVorschriften
des Warenzeichengesetzes aber eintragungsféhig
sind, nicht pestent.

§ 20 sieht deshalb rur qen bereicn qes Warenzei-
chenrechts insowelil eine Apwelicnung von dem far
alle aus der rrdneren DDR erstreckten gewerblichen
Schutzrechte geltenden Grundsatz des § 5 im Sinne
einer "Meistbeglunstigung”" vor: Das Deutsche Pa-
tentamt scll die Lé&schung einer erstreckten DDR-
Marke nur dann auf § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzei-
chengesetzes stitzen kénnen, wenn der nach den Vor-
schriften des DDR-Rechts maBgebliche Grund fir die
Versagung der Eintragung zugleich eine Entsprechung
in den Vorschriften ges Warenzeichengesetzes fin-
det. Andernfalls soll eine Loschung nach § 10 Abs. 2
Nr. 2 des Warenzeicﬁengesetzes ausgeschlossen

sein. Dies bedeuteti dap eine Marke, die zwar nach
dem Recht der DDR, dicht aber nach dem Warenzei-
chengesetz "léschUnésrelf“ ware, ebensowenig ge-
1loscht werden kann wie eine Marke, die zwar nach
DDR-Recht schutzfanig war, bel einer Anwendung des
Warenzelichengesetzes aper nicht ndtte eingetragen
werden aurfen.

Die Regelung des § 20 betrifft zwar genauso wie § 10
Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes grundsatzlich
nur die patentamtliche Léschung wegen anfanglicher,
d.n. im Zeitpunktl Cer Eintragung &Us absoiuten Grir -
den pegrundeter kechtswlarigkeil del Eintragung. La
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es hier aber um die kumulierte Anwendung des frihe-
ren Rechts der DDR und des Warenzeilchengesetzes geht
und das Warenzeichengesetz jedenfalls im Zeltpunkt
der Eintragung auf die Marken mit DDR-Ursprung
nicht anwendbar war, 1st rur & 20 an Stelle aQes
wortlauts des § 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichenge-
setzes ("... wenn die Eintragung des Zeichens hatte
versagt werden missen") der Begriff der "Schutz-
fadhigkeit" gew&hlt worden. Damit soll zum Ausdruck
gebracht werden, dap es jedenfalls fur die Anwen-
dung der zusdtzlich hinzuzuziehenden Vorschriften
des Warenzeichengesetzes auf den Zeitpunkt der Ent-
scheidung Uber die Ldéschung ankommen soll.

Bei der Anwendung der den Schwerpunkt der patentamt-
lichen Prifung bildenden Vorschriften Uber die
Unterscheidungskraft und das Freihaltebedirfnis
wird § 20 aller Voraussicht nach keine besondere
praktische Bedeutung entfalten, da die entspre-
chenden Vorschriften des wWarenzeichengesetzes (§ 4
Abs, 2 Nr. 1) und des DDR-Warenkennzeichengesetzes
(§ 12 Abs. 1 Nr. 2) nahezu wortgleich sind und im
weséntlichen auch nach den gleichen Kriterien aus-
zulégen sein dirften (vgl. auch die Begrindung 2u

§ 5f. Damit ist auch die Beflrchtung unbegrindet,
dap mit der Erstreckung von Marken mit DDR-Ursprung
kinftig nach dem Warenzelchengesetz nicht schutz-
fahige Marken auf dem Gesamtgebiet bestehen wirden.

Von § 20 unberihrt bleibt die Ldschung auf yrund der
zeichenrechtlichen Ldschungsklage eines Dritten nach
§ 11 des Warenzeichengesetzes, etwa wegen Tau-
schungsgefahr nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Waren-
zeichengesetzes; insoweit trifft § 21 des Entwurfs
lediglich eine Sonderregelung fir die L&schung aus
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relativen Grinden nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Waren-
zeichengesetzes. Unberidhrt bleibt auch die Mbdbglich-
kKeit zur auperzeichenrechtlichen, etwa auf die Vor-
schriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb oder § 1004 des Blrgerlichen Gesetzbuchs ge-
stutzten Loschungsklage.

Absatz 2 dient in diesem Zusammenhang lediglich der
Gleichstellung der Ldschung einer nationalen Marke
einerseits und der Schutzentziehung fir eine nach
dem Madrider Markenabkommen registrierte interna-
tionale Marke andererseits.

Zu § 21 - Léschung eingetragener Marken nach § 11
des Warenzeichengesetzes

In § 21 ist fUr bestimmte Fille die Ldschung einer
nach § 4 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckten
Marke, die auf eine Anmeidung beim Patentamt der
DDR in der Zeit vom 1. Juli bis einschlieplich

2. Oktober 1990 zurtickgeht, vorgesehen. Derartige
Marken sollen, wie bereits § 5 der besonderen Be-
stimmungen zum gewerplichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag bestimmt hat, keinen Bestandsschutz
gegeniber kollidierebden, prioritatsélteren Waren-
Zeichen aus dem bishérigen Bundesgebiet geniefen.
Nach § 21 soll deshalb ein besonderer, gegen der-
artige Marken gerichteter Léschungsgrund eingefihrt
werden, der die aligemeine Bestimmung des § 11

Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes erganzt. Es
handelt sich damit um eine Parallelregelung zu § 2,
der den umgekehrten Fall der Kollision zwischen der
erstreckten DDR-Marke und einem auf eine Anmeldung
ab dem 1. Juli bis zum 2. Oktober 1990 zurlckzu-
funrenden Warenzeichen zum Gegenstand hat: insoweit
wird auf die Begrindung zu § 2 Bezuyg gencmmen.
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Aus dem gesetzlichen Zusammenhang der §§ 2 und 21
einerseits sowie § 30 andererseits ergibt sich, dap
die aus den beiden Teilgebieten erstreckten und
infolge der Erstreckung zusammentreffendén Waren-
zeichen una Marken im K¢llisionsfali nur dann deg
Lédschung auf Grund des relativ besseren rkecncs naca
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes unter-
liegen sollen, wenn das jeweils jingere Zeichen nach
dem 30. Juni und vor dem 3. Oktober 1990 zur Eintra-
gung angemeldet worden ist; in den anderen Koi.i-
sionsfillen bleibt es allein bei der Regelung qes

§ 30.

Zu § 22 - Prifung angemeldeter Marken

Die Vorschrift hat die weitere Behandlung von Mar-
kenanmeldungen zum Gegenstand, die vor dem 3. Ok-
tober 1990 beim Patentamt der DDR eingereicht und
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch beim Deut-
schen Patentamt anhangig sind. Weil es sich bei den
Anmeidungen noch nicht um erteilte Schutzrechte
handélt, die einen grdferen Bestandsschutz bean-
spru#hen'kénnen, und die Eintragbarkeit generell zum
Zeit#unkt der Eintragung gegeben sein mup, ist es
mbgl#ch und auch angebracht, diese anhangigen
Anmeldungen grundsdtzlich nur nach einheitlichen
Rechtsvorschriften zu beurtellen.

In Absatz 1 ist daher vorgesehen, dap diese Anmel-~
dungen - die nach § 3 Abs. 1 der besonderen bestim-
mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungs-
vertrag mit wWirkung fdr das Gebiet der ehemaligen
DDR aufrechterhalten worden sind und nach § 4 auf
das dbrige Bundesgebiet erstreckt werden - grund-
satzlich nur noch den Vorschriften des Warenzei-
chengesetzes unterliegen sollen. Die im Binigungs—
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vertrag noch angeordnete partielle Mafgeblichkeit
des friheren DDR-Rechts wird fir die anh&ngigen
Anmeldungen damit beseitigt. Fir diese verdrangt
Absatz 1 auch den allgemeinen Grundsatz des § §5,
wonach sich Schutzfdhigkeit und Laufdauer des
Schutzrechts nach den bisher anwendbaren Vorschrif-
ten des DDR-Rechts richten sollen.

Dies bedeutet vor allem, dap sich die weitere pa-
tentamtliche Prifung der Anmeldungen auf die ge-
setzlichen Anforderungen und absoluten Eintragungs-
hindernisse nach den §§ 1, 2 und 4 des Warenzei-
chengesetzes richten so0ll. Dies fihrt insbesondere
auch dazu, dap die bisher nach den Vorschriften des
Gesetzes Uber Warenkennzeichen der DDR von Amts
wegen vorzunehmende Prifung auf entgegenstehende
dltere Rechte durch die Bekanntmachung des Zei-
chens nach § 5 Abs. 2 oder § 6 a Abs. 3 des Waren-
zeichengesetzes und die Einrdumung des Wider-
spruchs fir besser berechtigte Dritte (§ 5 Abs. 4,
§ 6 a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes) ersetzt wird;
hierzu trifft § 23 ndhere Bestimmungen.

Ausnahmen von dem Grpundsatz der alleinigen Mapgeb-
lichkeit des Warenzéichengesetzes fir die betrof-
fenen Anmeldungen efgeben sich lediglich aus den
nachfolgenden Bestimmungen dieses Gesetzes, insbe-
sondere aus Absatz 2. Danach ist es dem Deutschen
Patentamt verwehrt, die Eintragung der Marke deshalb
Zu verweigern, weil es sich bei dem angemeldeten
Zeichen um eine nach dem Warenzelchengesetz nicht
eintragbare Markenform, etwa eine dreidimensionale
Marke, handelt. Fir diesen besonderen Aspekt der
Schutzféhigkeit so0ll weiterhin die erleichterte Ein-
tragungsmdglichkeit des friheren DDR-Rechts gelten,
well das Zeichen im Zeitpunkt der Einreichung
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seiner Anmeldung insoweit schutzfahig gewesen ist
und ein Bedirfnis fur die Zuruckweisung solcher
Anmeldungen nicht besteht. Dabei ist auch beruck-
sichtigt worden, dap bei der bevorstehenden Reform
des deutschen warenzelchenrechts una del 1n diesen
Zusammenhang erforderlicnen Anpassung an die Erste
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken
(89/104/EWG; ABl. EG Nr. L 40 vom 1l. Februar 1989,
§. 1) ohnehin fir das kunftige deutsche Markenrecht
ein umfassender Markenbegriff gelten wird, der auch
dreidimensionale Zeichenformen zur Eintragung zZu-
lassen wird (Artikel 2 der Richtlinie). Im ubrigen
beurteilt sich die Schutzfdhigkeit des erstreckten
Zeichens allein nach den Vorschriften des Warenzei-
chengesetzes.

Um die gebotene Gleichbehandlung nationaler und
international registrierter Marken zu verwirkli-
chen, sollen nach Absatz 3 diese Grundsdtze auch fUr
die weitere Behandlung von noch nicht erledigten
Mittéilungen des Internationalen Blros der Welt-
orgaﬂisation fur geistiges Eigentum Uber die inter-—
natiénale Registrierung von Marken nach dem Madrider
Markenabkommen mit Wirkung fir das Gebiet der fruhe-
ren ﬁDR gelten.

Zu § 23 - Bekanntmachung angemeldeter Marken; Wider-—
spruch

Die Vorschrift sieht weitere Regelungen im Hinblick
auf die in § 22 Abs. 1 vorgesehene Mapgeblichkeit
des Warenzeichengesetzes fir die weitere Behand-
lung der noch beim Deutschen Patentamt anhangigen,
auf eine Anmeldung beim ehemaligen Patentamt der
DDR zurickgehenden Markenanmeldungen vor. Sie be-
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treffen der Eintragung entgegenstehende &ltere
Rechte und das Verfahren zur Geltendmachung dieser
Rechte. Auch insoweilt sollen nur noch die Vorschrif-
ten des Warenzelchengesetzes Anwendung finden.
Nach Absatz 1 sollen angemeldete Zeichen nach Ab-
schlup der Prifung auf die gesetzlichen Anforde-
rungen und abscluten Eintragungshindernisse (§ S
Abs. 1 des Warenzeichengesetzes) nach § 5 Abs. 2
oder - im Fall des Antrags auf beschleunigte Ein-
tragung — nach § 6 a Abs. 3 des Warenzeichenge-
setzes bekanntgemacht werden. Dies so0ll auch dann
gelten, wenn das Deutsche Patentamt das Zeichen
bereits nach den bisher mafgeblichen Rechtsvor-
schriften der DDR gepriuft, also insbesondere eine
Prifung auf entgegenstehende dltere Rechte nach

§ 13 des Gesetzes Uber Warenkennzeichen der DDR
begonnen oder sogar abgeschlossen hat; auch in
diesem Fall soll die Geltendmachung besserer Rechte
- wie auch sonst vorgesehen - allein dem betroffe-
nen Dritten im Wege des Widerspruchsverfahrens
tberlassen bleiben.

Soweit es den Kreis derjenigen betrifft, die auf
Grund eines friheren Zeichens Widerspruch gegen die
Eintragung der noch beim Patentamt der DDR ange-—
meldeten Marke erheben kdnnen - auch im Falle einer
Schnelleintragung nach § 6 a des Warenzeichengeset-
zes -, Ssleht Absatzlz eine spezielle Regelung gegen-—
uber § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzeichenge-
setzes vor, die diese Vorschrift insoweit ver-
drangt.

Widerspruchsberechtigte sollen dabel zundchst nach
Satz 1 Nr. 1 die Inhaber kollidierender prioritéts-
dlterer Marken mit Ursprung in der DDR sein. Deren
Rechte werden nach den bisher noch anwendbaren
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Rechtsvorschriften durch-die Amtsprifung nach § 13
des Gesetzes (ber Warenkennzeichen der DDR im Ein-
tragungsverfahren bericksichtigt; sie werden des-
halb ohne sachliche Einschréankung gegenuber der
bisherigen Rechtslage in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 als
Wwiderspruchsberechtigte aufgefihrt. Die vorgesehe-
ne Regelung entspricht insoweit auch lediglich der
Rechtslage, wie sie allgemein nach § 5 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 des Warenzeichengesetzes im Fall des Wider-
spruchs auf Grund eines friheren bundesdeutschen
Zeichens gegen die Eintragung eines beim Deutschen
Patentamt neu angemeldeten Zeichens gegeben ware.
Die - insoweit von der nachfolgenden Nummer 2 wie
von § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Warenzelchenge-
setzes abweichende - ausdrickliche Erwdhnung der
Dienstleistungen ist auch hier mit Ricksicht auf das
DDR-Warenkennzeichengesetz als Ausgangspunkt vorge-
sehen (vgl. hierzu schon die Begrindung zu § 2 des
Entwurfs), ohne dap damit in der Sache Unterschiede
verbunden waren.

In Ab#atz 2 Satz 1 Nr. 2 ist eine Regelung fur die
Félle?vorgesehen. in denen der Inhaber eines kolli-
diereﬁden prioritatsalteren bundesdeutschen Waren-
zeicheéns Widerspruch gegen die Eintragung der er-
streckten DDR-Markenanmeldung einlegen kann. Das
prioritétsaltere bundesdeutsche Warenzeichen soll
nur dann Bericksichtigung finden, wenn die DDR-Marke
in der Zeit vom 1. Juli bis einschlieflich 2. okto-
per 1990 beim Patentamt der DDR zur Eintragung an-
gemeldet worden ist. Lediglich derartige DDR-Marken
sollen gem&p § 5 der besonderen Bestimmungen zum ge-—
werblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag keinen
Bestandsschutz gegenilber kollidierenden prioritats-
41teren Warenzeichen aus dem bisherigen Bundesge-
biet geniePen. Gegen eine DDR-Markenanmeldung, die
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vor dem 1. Juli 1990 beim Patentamt der DDR einge-
reicht worden ist, soll der Inhaber eines Uberein-
stimmenden bundesdeutschen Warenzeichens keinen
Widerspruch nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Waren-
zelchengesetzes einlegen kénnen, auch wenn sein
Zelchen einen absolut &dlteren Zeitrang aufweist.
Diese Rechtslage steht in Ubereinstimmung mit der
Ldschungsregelung nach § 21; slie versteht sich als
die Parallelregelung zu der in § 3 fir den umge-
kehrten Fall der Kollision zwischen einem ab dem

1. Juli 1990 angemeldeten bundesdeutschen Warenzei-
chen und einer alteren DDR-Marke vorgesehenen Rege-
lung. Auf die Begrindung zu § 3 wird insoweit Bezug
genommen.

Soweit erstreckte Warenzeichen und erstreckte DDR-
Marken infolge der Erstreckung aufeinandertreffen
und die Mdglichkeit der zeichenrechtlichen L6-
schungsklage oder des Widerspruchs nach den §§ 2
oder 3 bzw. den §§ 22 oder 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
dieses Gesetzes nicht besteht, ist fUir die Kollision
allein § 30 mafgebend.

Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sollen die Gleichbe-
handlung von nationalen und international re-
gistrierten Marken'in diesem Zusammenhang sicher-
stellen,

Zu § 24 - Schutzdauer

Mit der Vorschrift wird vorgeschlagen, die Berech-
nung der Schutzdauer von Marken, die auf eine Anmel-
dung beim Patentamt der DDR zurlckgehen, an die Vor-
schriften des Warenzeichengesetzes anzugleichen.

Die Regelungen des Warenzeichengesetzes und des nach
§ 5 grundsatzlich fir die Schutzdauer weiterhin
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mapBgeblichen DDR-Rechts weichen insoweit voneinan-
der ab, als die Schutzfrist von zehn Jahren nach

§ 15 des Warenkennzeichengesetzes der DDR am Tag
der Anmeldung, nach § 9 Abs. 1 des Warenzeichenge-
setzes hingegen erst mit dem Tag beginnt, der auf
die Anmeldung des Zeichens folgt.

Um dle zukinftige patentamtliche Behandlung bei der
Verlangerung der Schutzdauer. insbesondere bei der
Berechnung der Falligkeit von Verlangerungsgebihren
sowie der Fristen fir die Benachrichtiqung der In-
haber (§ 9 Abs. 2 bis 5 des Warenzeichengesetzes),
auf eine einheitliche Rechtsgrundlage zu stellen,
sieht § 24 vor, dap die Berechnung der Schutzdauer
sich ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes allein
nach § 9 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes richtet,
auch wenn es sich um eine nach DDR-Recht registrier-
te Marke handelt; fur die weitere Behandlung von
noch anha&ngigen Markenanmeldungen ergibt sich diese
Rechtsfolge bereits aus § 22 Abs. 1.

Zu §. 25 - Obertragung einer Marke; warenzeichen-
verbénde

Zu Absatz 1:

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Uber Warenkenn-
zeichen der DDR ist Voraussetzung fir die wirksame
Ubertragung der sich aus einer Marke oder Markenan-
meldung ergebenden Rechte eine entsprechende Eintra-
gung in das vom Patentamt geflhrte Register. Es sind
in der jlngsten Vergangenheit zahlreiche Fille be-
kannt geworden, in denen die an der Ubertragung
einer DDR-Marke beteiligten Unternehmen angesichts
der im Gebiet der ehemaligen DDR herrschenden Un-
sicherheiten bei der Entflechtung von Kombinaten und
Volkseigenen Betrieben auf praktische Schwioerig-
keiten gestoPen sind, den fir die Ubertragung der
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Marke erforderlichen Nachweis der Rechtsnachfolge
als Voraussetzung fir die patentamtliche Registrie-
rung zu erbringen. Es wdre unangemessen, den in den
vergangenen Monaten vorgenommenen (bertragungen

von DDR-Marken die rechtliche Wirksamkeit nur des-
halb zu versagen, well der Rechtsilbergang nicht
oder noch nicht im Register eingetragen worden 1ist,
etwa weil die fir die Registrierung der Ubertragung
erforderlichen Nachweise noch nicht beigebracht
werden konnten oder weill das Deutsche Patentamt die
Eintragungsantrage noch nicht abschlieBend bear-
beitet hat. Dies wédre auch angesichts der Rechts-
lage nach dem Warenzeichengesetz nicht sachgerecht,
da die Wirksamkeit der UObertragung der durch die
Anmeldung oder Eintragung eines Warenzelchens be-
grindeten Rechte gemaf § 8 des Warenzeichengesetzes
nicht von der Eintragung in die Zeichenrolle abh&n-
gig ist.

§ 25 Absatz 1 sieht deshalb elne rickwirkende
Heillung der chne Reglstereintragung vorgenommenen
Ubertragung von DDR-Marken vor.

Da eine hiervon betrpffene Marke ab dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes insgesamt den Vorschriften des
Warenzeichengesetzes unterliegt (§ 5), mup die
Ubertragung allerdings nach § 8 Abs. 2 des Waren-
zeichengesetzes in der Zeichenrolle vermerkt sein,
wenn der Rechtsnachfolger das erworbene Markenrecht
gegenilber einem Dritten geltend machen will. Diese
Eintragung, die fur den Rechtslbergang nicht
konstitutiv ist, wird gemép § 8 Abs. 1 des Waren-
zeichengesetzes auf Antrag des Rechtsnachfolgers
vorgenommen, wenn er die Rechtsnachfolge gegenuber
dem Deutschen Patentamt nachweist.
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Z2u Absatz 2:

Absatz 2 enthalt die notwendigen Regelungen zur
Aufrechterhaltung der von den Warenzeichenverbanden
der DDR gehaltenen Verbandszeichen und Kollektiv-—
marken, die auf Anmeldungen vor dem 3. Oktober 1990
zurickgehen,

§ 10 Abs. 2 des Warenkennzeichengesetzes der DDR sar
vor, dap zur einheitlichen Kennzeichnung der von
mehreren Betrieben hergestellten Waren oder auc-
gefihrten Dienstleistungen sog. Kollektivmarken
angemeldet werden konnten. Zur Anmeldung solcher
Kollektivmarken waren neben "staatlichen Organen und
internationalen Wirtschaftsorganisationen" insbe-
sondere die "Verbande zur Warenkennzeichnung"
(Warenzeichenverbénde) berechtigt. Nach den der
Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen sind vor
dem 3. Oktober 1990 von den in § 10 Abs. 2 des
waredkennzeichengesetzes der DDR erwahnten "staat-
lichin Organen" und "internationalen Wirtschafts-
organisationen" keine Kollektivmarken angemeldet
oder |fir diese eingetragen worden. Der Marken-
pestand der Warenzeichenverbande aus der friheren
DDR 3ollte aber beil der Rechtsvereinheitlichung
soweit wie mdglich erhalten bleiben.

Von der in Absatz 2 vorgesehenen speziellen Regelung
im Hinblick auf die Eintragung oder L&schung dieser
Kollektivmarken abgesehen, enthalt der Entwurf

keine besonderen Vorschriften zur Uberleitung der
Kollektivmarken in das bundesdeutsche Recht. Aus

§ 5 ergibt sich vielmehr, dap die eingetragenen oder
(vor dem 3. Oktober 1990) angemeldeten Kollektiv-—
marken mit Ursprung in der DDR kinftig als Verbands-
zeichen im Sinne der §§ 17 bis 23 des Warenzeichen-
gesetzes gelten. Mit dem Institut des Verbands-
zeichens halt das bundesdeutsche Recht namlich eine
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der Kollektivmarke des DDR-Rechts vergleichbare
Méglichkeit bereit, ein Warenzeichen nicht far die
Kennzeichnung eigener Waren oder Dienstleistungen
des Anmelders, sondern solcher der Mitglieds-
unternehmen des anmeldenden Verbandes zu erwerben.

Die zur Anmeldung solcher Kollektivmarken berechtig-
ten Warenzeichenverbande wurden nach DDR-Recht in
einem Verbandsregister beim Patentamt gefdhrt (§ 7
des DDR-Warenkennzeichengesetzes). Dieses Register
wurde am 3. OKktober 1990 vom Deutschen Patentamt
Ubernommen, weil nach § 3 Abs. 1 der besonderen
Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im
Einigungsvertrag flir die Behandlung der aufrecht-
erhaltenen DDR-Marken - und damit auch der Kollek-
tivmarken - weiterhin grundsdtzlich die Vor-
schriften des DDR-Rechts mapgeblich geblieben sind.
Wie sich aus der in § 5 angeordneten kinftigen
MaBgeblichkeit des bundesdeutschen Rechts ergibt,
wird dieses Reglister ab dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes vom Deutschen Patentamt nicht mehr fortge-
fihrt werden. Einer ausdricklichen gesetzlichen
Anordnung dieser Rechtsfolge bedarf es nicht.

Absatz 2 enthalt jedbch eine spezielle Regelung Uber
die Eintragung oder Léschung der in das bundes-
deutsche Recht lbergeleiteten Kollektivmarken mit
Ursprung in der DDR. Daruiber hinaus erfapt sie auch
Verbandszeichen, die von den DDR-Warenzeichen-
verbanden vor dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen
Patentamt angemeldet oder als IR-Marken mit Wirkung
fir das frihere Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land registriert worden sind. Die Regelung ist zur
Erhaltung des Markenbestandes der nach DDR-Recht
gegrundeten Warenzeichenverbinde n~twendig, well
davon auszugehen ist, daf die in das Verbands-
register beim Deutschen Pat:ntamt eingetragenen
Warenzeichenverbédnde mit der vorgesehenen Abldsung
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des bisher flir Kollektivmarken noch weitergeltenden
DDR-Rechts ihre Rechtsfahigkeit verlieren werden,
auch wenn sie nicht als Verband aufgeldst werden.

Damit soll zugleich die weit verbreitete Rechtsun-
sicherheit ausgerdumt werden, die in der Praxis Uber
die rechtliche Stellung der Warenzeichenverbande
seit dem 3. Oktober 1990 entstanden ist. Zur Rechts-
lage der derzeit in dem vom Deutschen Patentamt
libernommenen Register eingetragenen Warenzeichen-
verbande 13ft sich nach Auffassung der Bundes-
regierung folgendes feststellen:

- Die weit Uberwiegende Mehrheit der registrierten
Verbande wurde vor dem Inkrafttreten des Zivil-
geéetzbuchs der DDR zum 1. Januar 1976 gegruindet
und registriert. Das DDR-Warenzeichenrecht kannte
bis zum Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs noch
keine eigenen Vorschriften Uber die Bildung von
Warenzeichenverbénden, wie sie spéter im DDR-
quenzeichengesétz und im DDR-Warenkenn-
zéichengesetz von 1984 enthalten waren. Nach den
dér Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen
wyrden diese Verbande daher als eingetragene Ver-
eﬂne nach den Vorschriften des - damals in der
DDR noch fortgeltenden - Blrgerlichen Gesetz-
buchs gebildet. Bei der Einfidhrung des Zivilge-
setzbuchs sollte deren rechtliche Stellung zwar
zundchst unberidhrt bleiben (§ 10 des Einfih-
rungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch vom
19. Juni 1975, GBl. I Nr. 27 S. 517); lediglich
die Registerfithrung wurde nach § 10 Satz 2 des
Einfﬁhrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch auf das
DDR-Patentamt Ubergeleitet. Gleichwohl sind die
wWarenzeichenverbéande in der Dogmatik des DDR-
Rechts aber nicht mehr als Vereinigungen natir-
licher (oder juristischer) Personen angesehen
worden, die ihre Rechtspersénlichkeit aus der



- 166 -

Eintragung als Verein herleiteten, sondern als
"rechtsfdhige Gemeinschaften" im Sinne des Ver-
tragsgesetzes der DDR. Es entsprach der in der
ehemaligen DDR herrschenden Rechtsauffassung, dap
mit der angeordneten weiteren "MaPgeblichkeit™®
des Blrgerlichen Gesetzbuchs flr die "Altver-
bande" nur die Existenz der bestehenden Waren-
zelchenverbénde abgesichert werden sollte;
kelnesfalls sollte sich nach DDR-Rechtsver-
standnis - trotz der Beibehaltung des Kirzels
"e.V." im Namen der Warenzeichenverbande - die
weitere Tatigkeit und Registrierung der "Altver-
bande" noch nach dem "kapitalistischen" Blrger-
lichen Gesetzbuch richten. Damit dirfte davon
auszugehen sein, dap nach dem Inkrafttreten des
Zivilgesetzbuchs der rechtliche Rahmen fir die
weitere Tatigkeit der Warenzeichenverbdnde nicht
das burgerlich-rechtliche Vereinsrecht, sondern
ausschlieffilich das neue Warenzeichenrecht der
DDR gewesen, hierdurch also ein Wechsel der
Rechtsform der als e.V. gegrindeten Verbande
eingetreten ist. biese Warenzeichenverbdnde sind
deshallb auch nichk als Vereinigungen im Sinne der
Verordnung uber dﬁe Grindung und Tatigkeit wvon
Vereinigungen vom 6. November 1975 (GBl. I

Nr. 44s. 723) undfdes Vereinigungsgesetzes vom
21. Februar 1990 (GBl. I Nr. 10 S. 75) zu
behandeln.

Am Tage des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik
Deutschland am 3. Oktober 1990 ist das DDR-Waren-
zeichenrecht zwar formell aufer Kraft getreten;

§ 3 Abs. 1 der besonderen Bestimmungen zum ge-
werblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag hat
jedoch bestimmt, dap fir die aufrechterhaltenen
DDR-Warenzeichen (und damit auch fir die Kollek-
tivmarken) weiterhin das Ifrihere DDR-Recht map-



- 167 - Brucksache 524 791

geblich bleiben soll. Dieser Weiteranwendungs-
befehl des bundesdeutschen Rechts eriapte von
seinem Sinn und Zweck her notwendigerweise auch
diejenigen Rechtsvorschriften des DDR-Waren-
zeichenrechts, in denen restgelegl 1st, wer
Anmelder oder Inhaber einer Kollektivmarke sein
kann. Es ist daher davon auszugehen, daf die
Warenzeichenverbdnde auf der Grundlage des nach
dem 3. Oktober 1990 zundchst weiter mapgeblichen
DDR-Warenzeichenrechts ihre Rechtsfanigkeit be-
halten haben (sowelit sie nicnt in der “wischen-
zeit als Verband aufgeldst oder im Verbanas-
register geldscht worden sind).

Drei weitere Verbande, die derzeit im Verbands-
register beim Deutschen Patentamt eingetragen
sind, wurden erst nach dem Inkrafttreten des
zivilgesetzbuchs auf der Grundlage der gleich-
Zzeitig geédnderten Vorschriften des DDR-Waren-
zeichengesetzes gebildet (§ 12 Nr. 3 des Ein-
fihrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch). Danach
ist die Bildung dieser Warenzeichenverbénde auf
Aﬁweisung der zustandigen staatlichen Organe
erfolgt; mit dem in dieser Anweisung genannten
Zeitpunkt wurden sie bereits rechtsfahig, bevor
sie in das Verbandsregister beim Patentamt
eingetragen wurden. Bei diesen Verbdnden dirfte
es sich zweifelsfrel um "rechtsfahige soziaii-
stische Gemeinschaften"” im Sinne des Vertrags-
gesetzes der DDR gehandelt haben. Ihre recht-
liche Stellung leiteten sie aus den allein map-
geblichen Vorschriften des DDR-Warenzeichen-
rechts ab. Nach Ansicht der Bundesreglerung
dirften diese Verbande daher ebensc wie die
Ubrigen ihre Rechtsfahigkeit am 3. Oktober 1990
nicht verloren haben und daher - soweit sie als
Verband noch nicht aufgeldst oder im Register
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geldéscht sind - auch welterhin Inhaber der fir
sie registrierten Kollektivmarken oder Ver-
bandszeichen sein.

Mit der in § 5 vorgesehenen Abldsung des DDR-Waren-—
zelchenrechts durch das bundesdeutsche Warenzeichen-
gesetz und seine Nebenbestimmungen wird den Waren-
zeilchenverbanden des DDR-Rechts allerdings die
Rechtsgrundlage entzogen. Dies wird in aller Regel
auch den Verlust der Rechtsfahigkeit der Verbande
zur Folge haben. Es ware mit der Herstellung der
Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes nicht vereinbar, die DDR-Waren-
zeichenverbdnde als rechtsfahige Verbdnde eigener
Art auf der Grundlage des im Ubrigen nicht mehr
geltenden DDR-Rechts fortbestehen zu lassen. Von
einer Umwandlung dieser Verbdnde kraft Gesetzes in
eine Rechtsform des Bundesrechts, etwa 1n einge-
tragene Vereine nach den §§ 21 ff. des Blrgerlichen
Gesetzbuchs, wurde abgesehen, um den Verbanden im
Hinblick auf ihre unterschiedlichen Strukturen die
wWahl ihrer zukinftigen rechtlichen Gestaltung als
juristische Person Effenzuhalten. Soweit die Ver-
bande eine kérperschaftliche Struktur aufweisen,
durften sie zunéchsi als nicht rechtsfahige Vereine
im Sinne des § 54 des Birgerlichen Gesetzbuchs
fortbestehen, im Ubrigen wohl als Gesellschaften
bililrgerlichen Rechts. Als solche konnen sie jederzeit
eine andere, fir ihre weitere Tatigkeit jeweils
passende Rechtsform wadhlen, die das bundesdeutsche
Recht bietet. Bel den als nicht rechtsfahige Vereine
fortbestehenden Verbanden bietet sich dazu als
einfachster und kostenglinstiger Weg vor allem die
Eintragung im Vereinsregister bei den zustandigen
Gerichten an, um Rechtsfahigkeit zu erlangen. Im
Ubrigen stehen den Verbanden aber auch alle anderen
Formen eines rechtsfahigen Jerbandes im Sinne von
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§ 17 des Warenzeichengesetzes offen, sofern sie im
Einzelfall die dazu erforderlichen Voraussetzungen
aufweisen oder schaffen.

Die Verbdnde sollen diese Moglichkeiten nutzen
kénnen, ohne zugleich Rechtsnachteile hinsichtlich
der von ihnen gehaltenen oder angemeldeten Zeichen
beflirchten zu missen.

Der Verlust der Rechtsfahigkeit hatte namlich an
sich auch den Verlust der von diesen Verbanden
gehaltenen Kollektivmarken (und Verbandszeichen)
zur Folge. Ein Verband nach § 17 des Waren-
zeichengesetzes mup namlich rechtsfdhig sein, um
Anmelder oder Inhaber eines Verbandszeichens sein
zu kénnen. Fehlt dem anmeldenden Verband die Rechts-
fahigkeit, so darf das Zeichen nicht eingetragen
werden; verliert er seine Rechtsféhigkeit nach der
Eintragung des Verbandszeichens, so ist das Zeichen
nach § 21 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Warenzeichen-
gesetzes i.Vv.m. § 11 Abs. 4 des Warenzeichen-
geseﬁzes auf Antrag bzw. gerichtliche Klage eines
Dritten in der Rolle zu ldschen. Nichts anderes gilt
im Gﬁundsatz auch nach den bisher fir Kollektiv-
marken noch maBgeblichen Vorschriften des DDR-
Warenkennzeichengesetzes; jedenfalls unterliegt

die Marke auch nach DDR-Recht dann der Lé&schung,
wenn der Verband aufgeldst wird (§ 18 Abs. 1

Nr. 2 ¢) des DDR-Warenkennzeichengesetzes), wobei
davon ausgegangen werden kann, dap auch nach der
Interpretation des DDR-Rechts unter "Aufldsung”
bereits der Verlust der Rechtsfadhigkeit des
Verbandes zu verstehen ist.

Den DDR-Warenzeichenverbanden soll deshalb zur Ver-
meidung von Rechtsnachteilen die befristete Mog-
lichkeit eingeraumt werden, ihre - wegen des Ver-
lustes der Rechtsfahigkeit an sich léschungsreifen -
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Kollektivmarken und Verbandszeichen aufrechtzuer-
halten. Dazu missen sie innerhalb eines Jahres ab
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Deutschen
Patentamt nachweisen, daP sle ihre Rechtsfahigkeit
nach den nunmehr mafgeblichen Vorschriften des
Bundesrechts behalten oder inzwischen wiedererlangt
haben und die Voraussetzungen eines rechtsfdhigen
Verbandes 1.5.d. § 17 Abs. 1 oder 2 und § 18 Satz 1
des Warenzelchengesetzes erfillen. Dabei soll es
zur Erhaltung der Kollektivmarken und Verbands-
Zeichen auch ausreichen, wenn gegebenenfalls ein
neuer Verband, der den Anforderungen des § 17 des
Warenzeichengesetzes genitgt, gegrindet wird,
welcher innerhalb der genannten Frist hinsicht-
lich der betroffenen Kollektivmarken eine von dem
ursprunglichen Verband im Wege der Rechtsnachfolge
abgeleitete Rechtsposition nachweisen kann. Zu
diesem Zweck sieht der Entwurf eine Ausnahme von dem
in § 20 des Warenzeichengesetzes enthaltenen Uber-
tragungsverbot fir Verbandszeichen vor,

Absatz 2 versteht aich deshalb als eine enge und in
ihrer wirkung ledidlich temporare Ausnahme von den
Eintragungs— und Ldschungsgrundsatzen des Waren-
zeichengesetzes. Démnach soll die Ldschung einer
eingetragenen Kolléktivmarke oder - sofern sie

sich noch im Anmeldestadium befindet - die Ver-
sagung ihrer Eintragung ausnahmsweise nicht auf die
fehlende Rechtsfahigkelt des Verbandes gestitzt
werden kénnen, wenn der Verband seine Rechtsfdhig-
keit dadurch verloren hat, daf infolge des In-
krafttretens dieses Gesetzes diejenigen Rechts-
grundlagen des DDR-Rechts keine Anwendung mehr
finden, aus denen der Verband, der Inhaber der
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Kcllektivmarke ist, seine Rechtsfahigkeit herge-
leitet hat.

In verfahrensmépiger Hinsicht hat die vorgesehene
Regelung zur Folge, dap das Deutsche Patentamt diae
Behandlung von noch anhangigen Anmeldungen von DDR-
Kollektivmarken, bei denen die Rechtsfdhigkeit des
anmeldenden Warenzeichenverbands zweifelhaft ist,
aussetzt, um den Anmeldern Gelegenheit zum Nachweils
der Rechtsfahigkeit zu geben. Gelingt dies in der
vorgesehenen Jahresfrist nicht, wird die Anmeldung
zurickgewlesen.

Beil bereits eingetragenen Kollektivmarken (oder Ver-
bandszeichen) kommt eine Léschung wegen (nachtrag-
lichen) Verlustes der Rechtsfdhigkeit des Verbandes
nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes nur
auf Antrag oder Klage eines Dritten in Betracht; in
einem solchen Verfahren ist der betroffene Verband
ohnehin beteiligt. Im Hinblick auf die Jahresfrist,
die mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnen
soll, ist allerdings vorgesehen, dap das Deutsche
Patentamt die etwa 30 reglstrierten DDR-Waren-
zeichenverbande - schon vor dem Inkrafttreten des
Gesetzes - schriftlich auf die Rechtslage nach

§ 25 Abs. 2 aufmerksam macht.
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Zu Abschnitt 3 - Obereinstimmende Rechte:
Vorbenutzungs— und Weiterbenutzungsrechte

Zu Unterabschnitt 1 - Erfindungen, Muster und
Modelle

Zu § 26 - Zusammentreffen von Rechten
Zu Absatz 1:

Mit dem Entwurf wird vorgeschlagen, den Fall des Zu-
sammentreffens technischer Schutzrechte in der Weise
zu lésen, dap zwischen ihnen Koexistenz eintritt.'
Treffen Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchs-
muster, die in ihrem Schutzbereich Ubereinstimmen,
infolge der Erstreckung zusammen, so kommt es somit
zu einem uneingeschréankten Nebeneinander beider
Schutzrechte ohne Rucksicht auf deren Zeitrang.
wWeder wird von der Erstreckung abgesehen, noch
werden die Rechte der Schutzrechtsinhaber gegenilber
dritten Personen beeintrachtigt. Die Schutzrechts-
inhaber behalten ihre Verbietungsrechte gegenuber
jedem Dritten. Lediglich gegeniber dem Inhaber

des jeweils anderen Schutzrechts oder dessen Li-
zenznehmern kann das Schutzrecht nicht geltend ge-
macht werden. Damit wird in die Rechte eines jeden
Schutzrechtsinhabers nicht mehr eingegriffen, als
dies zum Schutz des jeweils anderen Schutzrechts-
inhabers unumganglich ist. Auch im Kollisionsfall
wird beiden Schutzrechtsinhabern die Mdglichkeit der
wirtschaftlichen Betatigung im jeweils anderen Ge-
biet gegeben. Die Koexistenzldsung hat den Vorteil,
daB Teilgebietsschutzrechte vermieden werden.
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Die Regelung betrifft ausdricklich nur solche
Schutzrechte, die in ihrem Schutzbereich Uberein-
stimmen. Hierfir kommt es auf den Inhalt der Patent-
bzw. Schutzanspriche an (§ 14 des Patentgesetzes

und § 12 a des Gebrauchsmustergesetzes). Eine
vdllige Ubereinstimmung des Schutzbereichs, die in
der Praxis nur selten vorkommen didrfte, ist nicht
erforderlich; eine teilweise Obereinstimmung ge-
nigt. Eine derartige Oberschneidung besteht auch,
wenn der Gegenstand der Erfindung (etwa ein neuer
Stoff) in einer anderen Patentkategorie, etwa in
einem Verfahrenspatent, beansprucht wird. Sonder-
regelungen im Hinblick auf das Fehlen eines Stoff-
schutzes fir chemische Erzeugnisse im DDR-Recht bis
Juli 1990 sind daher entbehrlich; mittelbaren Stoff-
schutz durch Schutz des unmittelbaren Verfahrenser-
zeugnisses sah das DDR-Recht auch schon vorher

vor.

Die Regelung betrifft jedoch nicht den Fall, dap
eine Erfindung lediglich eine andere Erfindung
weiterentwickelt und nicht benutzt werden kann,
ohne dap zugleich die andere Erfindung benutzt
wird. Im Falle einer solchen Abhangigkeit uUber-
schneiden sich die Schutzbereiche nicht; die Be-
nutzung des alteren Patents kann der Inhaber des
abhangigen Patents nach allgemeinen Regeln nicht
verbieten, es sei denn, dap zugleich sein jlnaeres
Patent benutzt wird. Umgekehrt bedarf der Inhaber
des abhangigen Patents fir die Benutzung der ihm
patentierten Erfindung der Erlaubnis des Inhabers
des Alteren Patents. Ein solcher Fall der Abhangig-
keit liegt auch dann vor, wenn die Erfindung ein
neues Verfahren zur Herstellung eines bereits be-
kannten Stoffes betrifft. Diese allgemeine Regelung
soll auch fir die Falle gelten, dap Schutzrechte
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infolge der Erstreckung voneinander abhéngig werden,
da in diesen Fallen der ¥nhaber des abh&ngigen Pa-
tents den Gegenstand des Alteren Patents nicht be-
ansprucht hat, sondern als Stand der Technik in
seiner Patentanmeldung berlcksichtigt hat oder hatte
beriicksichtigen missen. Er ist insoweit auf ein

etwaiges Weiterbenutzungsrecht nach § 28 verwiesen.

Neben dem Schutzrechtsinhaber soll auch dessen Li-
zenznehmer geschitzt werden, wie sich aus Absatz 1
ergibt. Es ist gleichgiltig, ob die Lizenz vor oder
nach dem Zeitpunkt der Erstreckung, d.h. des In-
krafttretens dieses Gesetzes, erteilt wird. Es
erscheint erforderlich, dem Schutzrechtsinhaber die
uneingeschrankte Moglichkeit der wirtschaftlichen
Verwertung seines Schutzrechts durch die Vergabe
vertraglicher Lizenien auch dann zu belassen, wenn
ein weiteres inhaltsgleiches Schutzrecht hinzu-
tritt. Anderenfalls hatte der Inhaber eines solchen
anderen Schutzrechts nach der Erstreckung eine
Blockademdglichkeit, weil er durch grundlose Weige-
rung, seinerseits dem Lizenzinteressenten die Li-
zenz zu erteilen, faktisch die Verwertung der Er-
findung durch den einen Inhaber verhindern kdnnte.
Nur durch die Regelung, dap im Falle der Kollision
die Lizenznahme bei nur einem der beiden Inhaber
ausreicht, gleich zu welchem Zeltpunkt der Lizenz-
vertrag geschlossen wird, konnen unerwinschte Fol-
gen der Erstreckung gegenilber dem jeweiligen Schutz-
rechtsinhaber vermieden werdenn.

Dap potentielle Lizenznehmer die Situation mipbrau-
chen kénnten, indem sie die Lizenz jewells bel dem
preisglinstigeren Anbieter nachsuchen und die Schutz-
rechtsinhaber dabel gegeneinander ausspielen, ist
nicht zu besorgen. Lizenzvertrage enthalten vielfach
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die Ubertragung von Know-how oder die Lizenzierung
erganzender Schutzrechte, so dap fdr den Lizenzneh-
mer nicht gleichgiltig ist, von wem er die Lizen:z
nimmt; auch wird der Schutzrechtsinhaber sich durch
Vergabe von Freilizenzen nur selbst schadigen. Je-
denfalls kann mdéglichen Mifbrauchen durch die Un-
billigkeitsklausel des Absatzes 2 sowie insbesonde-
re durch die Anwendung der Vorschriften des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb und Uber den
Rechtsmipbrauch (§ 54) ausreichend begegnet werden.

Keiner ausdricklichen Regelung bedarf, dap es zu
einer "echten" Kollision nur dann kommen kann, wenn
beide Schutzrechte einer Uberprufung der Schutz-
fahigkeit standhalten. Freilich kann die UOber-
prifung der Schutzfdhigkeit nur in den hierfdr vor-
gesehenen Verfahren erfolgen (fuir Patente: Nich-
tigkeitsklage und Einspruchsverfahren bei Patenten
mit DDR-Ursprung; fir Gebrauchsmuster: Nichtigkeits-
einwand im Verletzungsverfahren oder L&schungsver-
fahren). Stellt etwa das friher angemeldete Patent
gegenliber dem spater angemeldeten, kollidierenden

. Patent vorverdéffentlichten Stand der Technik dar,

so kann der Inhaber des friher angemeldeten Patents
das spater angemeldete Patent mit der Nichtigkeits-—
klage angreifen und sodann auch gegen den anderen
Patentinhaber die Rechte aus seinem Patent durch-
setzen. Deshalb ist § 26 letztlich nur fur die Falle
von Bedeutung, in denen die prioritatsdltere Anmel-
dung nicht vorverdffentlicht war.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dap § 3
Abs. 2 des Patentgesetzes, der auch die nicht vor-
verdffentlichten nationalen Patentanmeldungen fir
neuheitsschadlich erklart, gemap § 6 der besonderen
Bestimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
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gungsvertrag in bezug auf prioritatsdaltere DDR-Pa-
tentanmeldungen nur anwendbar ist, wenn die priori-
tatsjlingere Anmeldung ab dem 3. Qktober 1990 beim
Deutschen Patentamt eingereicht worden 1st. Auch im
Bereich des Gebrauchsmusterrechts wurde durch § 7
der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen
Rechtsschutz im EFinigungsvertrag ein Ldschungs-
anspruch aus einem &alteren DDR-Patent nur gegenuber
einem ab dem 3. Oktober 1990 angemeldeten Gebrauchs-
muster begrindet; fir vor dem 3. Oktober 1930 ange-
meldete Gebrauchsmuster gelten keine Besonderhei-
ten. Eine rickwirkende Verschdrfung des Neuheitsbe-
griffs und damit der Schutzvoraussetzungen sieht
der Entwurf nicht vor, denn die friher zu Recht er-
teilten Schutzrechte sollen nun nicht nachtraglich
schutzunfadhig werden.

Insgesamt ist davon auszugehen, dap aus den vor-
stehend genannten Grinden nur wenige Félle der
Kollision vorkommen werden.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 soll Unzutréglichkeiten in den Féllen ver-
hindern, in denen die uneingeschrankte Benutzung des
erstreckten Schutzrechts im Erstreckungsgebiet zu
einer wesentlichen Benachteiligung des Inhabers des
anderen Schutzrechts oder seiner Lizenznehmer fihren
wirde, die unter BerUcksichtigung der Umsténde des
Einzelfalles und bei Abwagung der Interessen der
Beteiligten unbillig ware. Es ist nicht auszu-
schliefen, dap ein Schutzrechtsinhaber oder seine
Lizenznehmer durch die Konkurrenz mit dem hinzutre-
tenden Schutzrecht wirtschaftlich so erheblich be-
eintridchtigt werden, daP die uneingeschrankte Be-
nutzung des hinzukommenden Schutzrechts nicht mehr
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zumutbar ware. Dabei wird allein die Tatsache, dafg
ein Schutzrechtsinhaber sich im hinzukommenden Ge-
biet im Wettbewerb erfolgreich behauptet, nicht ge-
nigen, um eine unbillige Beeintrachtiguné des ande-
ren Scnutzrechtsinhabers oder seiner Lizenznenmer
anzunehmen. Es missen vielmehr in jJedem Einzeirali
weltere Gesichtspunkte hinzukommen, die eine Beein-
trachtigung als unbillig erscheinen lassen. Ein sol-
cher Fall der Unbilligkeit kann z.B. vorliegen, wenn
ein Schutzrechtsinhaber die Erstreckung seines
Schutzrechts dazu ausnutzt, den anderen Schutz-
rechtsinhaber oder dessen Lizenznehmer gezielt vom
Markt zu verdrangen. Absatz 2 gewadhrt in solchen
Fallen einen zivilrechtlichen Anspruch auf Untersa-
gung oder Einschrénkung der Benutzung im Er-
streckungsgebiet. Im Hinblick auf die Vielfalt der
mdglichen Konfliktfédlle, die mehr oder weniger
schwerwiegend sein kdénnen, ist die Vorschrift so
ausgestaltet, dap flexible, auf die Besonderheiten
eines jeden Einzelfalles zugeschnittene Ldsungen
médglich sind. Es kommt demnach nicht nur in Be-
tracht, dap der Inhaber des hinzukommenden Schutz-
rechts ganz von der Benutzung im Erstreckungsgebiet
absehen muf; in den meisten Fdllen wird es genigen,
dapf die Benutzung eingeschrankt wird, um die Un-
billigkeit zu beseitigen. Denkbar sind hier insbe-
sondere die Zahlung einer angemessenen Vergutung
fir die Benutzung, aber auch mengenmidpfige oderx
sonstige Beschrankungen.

Zu Absatz 3:

Die gleichen Regelungen wie nach den Absdatzen 1 und
2 sieht Absatz 3 fir das Zusammentreffen von Ge-
schmacksmustern (einschliepPlich der Urheberscheine
und Musterpatente) vor. Kollisionsfalle werden hier
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noch seltener auftreten als im Bereich der techni-
schen Schutzrechte, weil Ubereinstimmende Muster,
die unabhé&ngig voneinander geschaffen worden sind,
ohnehin nicht gegeneinander geltend gemacht werden
kénnen (vgl. § 5 des Geschmacksmustergesetzes). Zu
echten Kollisionen wird es im wesentlichen nur in
den Fallen kommen, in denen ein Anmelder sich ein
Muster sowohl beim Deutschen Patentamt als auch beim
Patentamt der DDR hat schiitzen lassen und eines die-
ser Schutzrechte dann auf einen anderen Rechtsinha-
ber Ubertragen hat.

Flr das Zusammentreffen von Geschmacksmustern mit
Patenten oder Gebrauchsmustern gilt § 26 nicht; in
einem solchen Fall wlirden entsprechend dem Grund-
satz, dap technische Schutzrechte und Musterrechte
nebeneinander bestehen kdnnen, beide Schutzrechte
uneingeschrankt gelten.

Zu § 27 - Vorbenutzungsrechte

§ 27 schitzt die Vorbenutzung, die vor dem Priori-
tadtsdatum eines erstreckten Patents oder Ge-
brauchsmusters begonnen wurde, und zwar unabhangig

davon,

- wo die Benutzung stattgefunden hat - in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
oder im Ubrigen Bundesgebiet oder in beiden Ge-
bieten -

und
- ob die Benutzung in dem Gebiet aufgenommen wurde,

in dem das Schutzrecht anschliefend angemeldet
worden ist (Absatz 1), oder ob sie vor dem Prio-
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ritatsdatum des zundchst nur in dem einen Gebiet
geltenden und dann erstreckten Schutzrechts be-

reits in dem jeweils anderen Gebiet aufgenommen

worden war (Absatz 2).

Entsprechend dem allgemeinen Grundsatz, dap die
Schutzrechte in der Weise und mit den Beschrankun-
gen erstreckt werden, wie sie in ihrem Ursprungs-
gebiet bestehen, werden auch bestehende Vorbe-
nutzungsrechte auf das hinzukommende Geblet miter-
streckt. Daraus folgt, daf nach § 12 des Patentge-
setzes und § 13 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes
begrindete Vorbenutzungsrechte aufrechterhalten
bleiben und erstreckt werden. Dies gilt in gleicher
wWeise fir Vorbenutzungsrechte an DDR-Patenten; denn
auch das DDR-Recht erkannte solche Rechte an (§ 13
des DDR-Patentgesetzes vom 27. Oktober 1983). Diese
Vorbenutzungsrechte unterliegen dann im Gesamtgebiet
den sich aus § 12 des Patentgesetzes ergebenden Be-
schrénkungen.

Die Benutzung, die vor dem Prioritédtsdatum des er-
streckten Patents aufgenommen wurde, soll auch dann
ein Vorbenutzungsrecht begrinden, wenn sie zunachst
in dem Gebiet erfolgte, in dem das Schutzrecht vor
der Erstreckung noch nicht galt, weil ein nach § 1
oder § 4 erstrecktes Patent keine stdrkeren Wirkun-
gen haben kann, als wenn es von vornherein gleich-
zeitig mit Wirkung fir beide Gebiete angemeldet
worden ware: Hatte der Patentinhaber sich etwa ent-
schlossen, auch mit Wirkung fdr das jewells andere
Gebiet eine Patentanmeldung einzureichen, so héatte
derjenige, der im anderen Gebiet vor dem Prioritats-
zeitpunkt den Tatbestand des § 12 des Patentgesetzes
erfidllt hat, ein Vorbenutzungsrecht erworben.
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Es ist deshalb geboten, den Vorbenutzer, dessen Be-
nutzungshandliung die bessere Prioritdt gegeniber
dem erstreckten Schutzrecht hat, besser zu stellen
als denjenigen, der die Benutzung erst nach dem
Prioritdtsdatum aufgenommen hat (vgl. § 28). Bel

der Vorbenutzung liegt kein gezieltes Ausnutzen
schutzrechtsfreier R8ume vor. Da das Vorbenutzungs-
recht nach § 12 des Patentgesetzes Gutgldubigkeit
voraussetzt (BGH GRUR 1964 S. 673; Schulte, Patent-
gesetz, 4. Auflage, Kdln 1987, § 12 Rdn. 17) und der
spdtere Patentinhaber in den Fallen, in denen er die
Erfindung dem Vorbenutzer mitgeteilt hat, sich seine
Rechte fir den Fall der Patenterteilung vorbehalten
haben mup (§ 12 Abs. 1 Satz 4 des Patentgesetzes),
handelt es sich beim Vorbenutzungsrecht stets nur um
Falle, in denen der Vorbenutzer die Erfindung selbst
gemacht hat, ohne sie zugleich anzumelden, oder in
denen der Vorbenutzer eine ihm bekannt gewordene
Erfindung, die erst geraume Zeit spater von dem
Erfinder angemeldet wird, in redlicher Weise in Be-
nutzung genommen hat. In diesen Fallen ist es unab-
hangig davon, in welchem Teilgebiet die Erfindung
sodann angemelddt worden ist, nicht gerechtfertigt,
den Besitzstand des Vorbenutzers hinter die Inter-
essen des Patentinhabers zuricktreten zu lassen.
Deshalb gelten fir den Erwerb und die Erstreckung
des Vorbenutzungsrechts auch nicht die einschréan-
kenden Regelungen, wie z.B. Uber den Stichtag, die

§ 28 dieses Entwurfs fir das Weiterbenutzungsrecht
vorsieht. |

Zu § 28 - Weiterbenutzungsrecht
§ 28 regelt die Falle der Kollision eines erstreck-

ten technischen Schutzrechts (Patents oder Ge-
brauchsmusters, Absatz 1), Geschmacksmusters oder
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Halblelterschutzrechts (Absatz 2} mit einem nach
dem Priorité&tsdatum des Schutzrechts auf Grund
einer Benutzungshandlung im jeweils anderen Gebiet
erworbenen schutzwirdigen Besitzstand. Fir Be-
nutzungshandlungen oder die dazu erforderlichen
Veranstaltungen vor dem Prioritdtszeitpunkt gilt
dagegen ausschlleplich § 27.

Zu Absatz 1:

Die Regelung der Weiterbenutzungsrechte in § 28
Abs. 1 geht von foldenden Grundsatzen aus:

1. Die Wirkung der vor dem 3. Oktober 1990 in der
Bundesrepublik Deutschland einerseits und in der
DDR andererseits bestehenden gewerblichen Schutz-
rechte war territorial auf das jJeweilige Hoheits-
gebiet béschrankt. Ein in dem jewells anderen
Teil Deutschlands bestehendes Schutzrecht
brauchten Dritte ebensowenig zu beachten wie im
Ausland bestehende Schutzrechte. Daher soll der
Besitzstand derjenigen gewahrt werden, die im
schutzrechtsfreien Raum mit der Ausuibung der
‘durch das erstreckte Schutzrecht geschiitzten Er-
findung begonnen hatten.

2. Der in § 28 vorgesehene Bestandsschutz ist Jedoch
nicht absolut fir alle im schutzrechtsfreien Raum
aufgenommenen Benutzungshandlungen. Es war nam-
lich im Verlauf der Obergangszeit von der Offnung
der Grenzen am 9. November 1989 bis zur Herstel-
lung der Einheit Deutschlands am 3. OKktober 1990
immer deutlicher abzusehen, daP es zur staatli-
chen Einheit und damit zur Geltung einheitlicher
Schutzrechte fir ganz Deutschland kommen wirde.
Damit bestand die Gefahr des gezielten Aus-
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nutzens schutzrechtsfreier Radume in der Absicht,
sich vor Herstellung der staatlichen Einheit und
der Rechtseinheit in dem Gebiet, in dem dag
Schutzrecht zundchst noch nicht galt, Be-
nutzungsrechte zu verschaffen und auf deren
spatere Erstreckung auf den jeweils anderen Teil
Deutschlands zu hoffen. Von den beteiligten Krei-
sen ist mehrfach auf solche F&lle der unlauteren
Ausnutzung schutzrechtsfreier Riume hingewiesen
wordern.

Deshalb sieht bereits § 5 der besonderen Bestim-
mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag vor, dap auf Grund von Benutzungs-
handlungen ab dem 1. Juli 1990 kein redlicher Be-
sitzstand gegeniiber der spateren Erstreckung
eines gewerblichen Schutzrechts begrindet werden
kann. Wer die zundchst schutzrechtsfreie Tatig-
keit erst ab dem 1. Juli 1990, dem Tag des In-
krafttretens des Vertrages iUber die Wahrungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion, begonnen hat, soll
keinen Bestandsschutz geniefen, weil sich spa-
testens seit diesem Zeitpunkt deutlich abzeich-
nete, dap mit der Einheit Deutschlands auch die
Herstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes bevorstand. Ein Ver-
trauen darauf, dap nach diesem Zeitpunkt noch
Rechte gegeniber den kidnftig auf dem Gesamtgebiet
geltenden gewerblichen Schutzrechten erworben
werden kdnnten, war seitdem nicht mehr schutz-
wiirdig.

§ 28 entspricht diesen Vorgaben. Flir den Bereich
der technischen Schutzrechte werden Weiterbe-
nutzungsrechte nur anerkannt, wenn Benutzungs-
handlungen zwischen dem PrioritAtstag des er-
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streckten Schutzrechts und dem 30. Juni 1990
aufgenommen worden sind. Wer nach diesem Stichtag
noch Benutzungshandlungen aufgenommen hat, die,
waren sie in dem jewells anderen Gebiet vorgenom-
men worden, schutzrechtsverletzend gewesen wa-
ren, ist nicht schutzwilrdig.

Die Benutzung einer in einem anderen Staat ge-
schiitzten Erfindung kann fir sich allein nicht
als unlauter angesehen werden; vielmehr ist es
zulassig - und auch iublich -, in anderen Staaten
geschitzte Erfindungen, die im eigenen Staat
nicht geschutzt sind, gezielt auszunutzen. Daher
kann far das Weiterbenutzungsrecht nach § 28
anders als fur das Vorbenutzungsrecht Gutglaubig-
keit nicht verlangt werden. Voraussetzung fur die
Anerkennung eines weiterbenutzungsrechts ist
daher nur, dap die Benutzung rechtmdpig war, soO
dap im wesentlichen nur diejenigen Falle ausge-
schlossen werden, bei denen der Benutzer die
Kenntnis von der Erfindung durch eine rechtswi-
drige Handlung erlangt hat. Dagegen soll derje-
nige geschitzt werden, der die Kenntnis von der
Erfindung etwa aus einer ausléndischen Patent-
oder Offenlegungsschrift erfahren hat, weil der
Erfinder durch die bloBe ausléndische Verdffent-
lichung seiner Erfindung keinerlei Rechte im
Inland erwirbt, sich vielmehr der Rechte an der
Erfindung in denjenigen Staaten und Gebieten
begibt, in denen er sie nicht zum Patent anmel-
det.

. Weiterbenutzungsfalle nach § 28 kdnnen sich aber
auch ergeben, wenn es infolge der Erstreckung zur
Kollision von im Schutzbereich Ubereinstimmenden
gchutzrechten kommt. In diesen Fallen kénnen ge-
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map § 26 die jeweiligen Schutzrechtsinhaber auch
im hinzukommenden Gebiet den Gegenstand des
Schutzrechts benutzen. Die Regelung des § 26
greift auch zugunsten derjenigen ein, die auf
der Grundlage eines Lizenzvertrags eine Be-
nutzungsbefugnis von einem der Inhaber der
kollidierenden Schutzrechte ableiten (vgl. die
Erlduterungen zu § 26). Handelt es sich hingegen
um rechtm&pig begrindete gesetzliche Benutzungs-
rechte, z.B. auf Grund einer Lizenzbereit-
schaftserklarung bei Patenten mit Ursprung im
friiheren Bundesgebiet oder auf Grund der Bestim-
mungen des DDR-Patentgesetzes, so kommt § 28 zur
Anwendung mit der Folge, daPp ein Weiterbe-
nutzungsrecht gegenuber dem Inhaber des hinzu-
kommenden kollidierenden Schutzrechts nur dann
besteht, wenn die Benutzung tatsachlich vor dem
1. Juli 1990 im damals - aus der Sicht des In-
habers des hinzukommenden Schutzrechts - noch
schutzrechtsfreien Gebiet aufgenommen worden
war. Dies ergibt sich auch aus § 29; auf die Er-
lduterungen zu dieser Bestimmung wird insoweit
Bezug genommen.

Ein Weiterbenutzungsrecht wird nur gewahrt, wenn
die Benutzung der Erfindung vor dem 1. Juli 1990
tatsachlich aufgenommen worden ist. Anders als
beim Vorbenutzungsrecht (§ 12 des Patentge-
setzes) genigen fir die Benutzung erforderliche
Veranstaltungen nicht. vVom Bestandsschutz sollen
daher diejenigen_Benutzer ausgeschlossen sein,
die in Erwartung der baldigen Herstellung der
staatlichen Einheit etwa kurz vor dem 1. Ju-

1i 1990 noch mit der Vorbereitung von Be-
nutzungshandlungen begonnen, die Benutzung
selbst aber erst danach aufgenommen haben. Diese
Einschrénkung, die der Vermeidung von Mipbrauchen
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dient, ist bereits in § 5 der besonderen Bestim-
mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag vorgesehen.

Fine weitere Einschrankung besteht darin, dal fu:
das Benutzungsrecht nach § 28 die gleichen
Schranken gelten, die § 12 Abs. 1 satz 2 und 3
des Patentgesetzes fur das Vorbenutzungsrecht
vorsieht. Zu diesen Schranken zdhlen die Begren-
zung auf Benutzungen fir die Bedirfnisse des
eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werk-
statten und die Bindung an den Betrieb im Falle
der VeréuBerung. Damit wird ausgeschlossen, dap
das Weiterbenutzungsrecht sich gleichsam “"ver-
vielfaltigt" oder frei Ubertragen werden kann.
Dem Weiterbenutzer soll der Besitzstand gewahrt
bleibgn, aber nicht die Méglichkeit gegeben wer-—
den, aus der Situation "Kapital 2zu schlagen”. Dap
nach § 12 des Patentgesetzes der Umfang des Be-
nutzungsrechts nicht mengenmapig oder auf be-
stimmte Produktionsanlagen beschrankt ist, reicht
zum Schutze des Welterbenutzers aus.

Die vorgesehene Regelung kann nicht von vorn-
herein alle denkbaren Fallkonstellationen er-
fassen. Vor allem kann es Falle geben, in denen
die an sich zulassige Weiterbenutzung in ihren
wirtschaftlichen Auswirkungen den Inhaber des
erstreckten Schutzrechts so erheblich triffe,
dap es ihm nicht zuzumuten ist, die Weiterbe-
nutzung ohne Ausgleich hinzunehmen. Dies kann
etwa dann der Fall sein, wenn die Weiterbe-
nutzung dazu fuhrt, dap im Ergebnis der Schutz-
rechtsinhaber oder sein Lizenznehmer vom Markt
verdrangt wird. Eine unbillige, fir den Inhaber
des erstreckten Schutzrechts nicht zumutbare
Beeintrachtigung infolge der Benutzung wird in
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der Regel auch dann vorliegen, wenn die Be-
nutzungshandiung auf die blopPe Einfuhr von Waren
aus dem Ausland in den bisher schutzrechtsfreien
Raum beschrankt ist. Der Begriff der Benutzung
erfaft zwar grundsadtzlich auch die Einfuhr von
Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts
sind (vgl. § 9 Satz 2 Nr. 1 des Patentgesetzes).
Durch den blopen Import wird aber meist -~ anders
als z.B. bei der Herstellung von Erzeugnissen -
kein schutzwlirdiger Besitzstand im bisher
schutzrechtsfreien Raum begrindet worden sein,
der im Interesse des Benutzers aufrechterhalten
werden muf.

Dem Inhaber des Schutzrechts wird somit im Ein-
zelfall die Moglichkeit gegeben, die wirtschaft-
lichen Auswixkungen der Weiterbenutzung auf seine
Tatigkeit in Grenzen zu halten. Neben einem to-
talen Verbot der Benutzung im Gesamtgebiet, das
nur als duPerstes Mittel gedacht ist, kénnen auch
die Begrenzung der Benutzung auf das Ursprungs-
gebiet, eine mengenmifige Begrenzung Qer Be-
nutzung oder ein Vergltungsanspruch als Aus-
gleich in Betracht kommen. Die Formulierung "so-
welt"” in Absatz 1 Satz 2 ermdglicht eine den
Umstanden des jeweiligen Einzelfalles flexibel
angepafte Rechtsfolge; die Einschrankung der
Benutzung scll den Benutzer nur soweit treffen,
wie dies gerade zur Vermeidung der unbilligen
Beeintradchtigung des Schutzrechtsinhabers noch
erforderlich ist. Die durch die Erstreckung auf-
tretenden wirtschaftlichen Konfliktlagen sind so
vielgestaltig, daP sie sich einer schematischen
Ldésung entziehen.
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Zu Absatz 2:

Die in § 28 Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt nach
Absatz 2 in gleicher Weise fUr das Zusammentreffen
eines Geschmacksmusters (einschlieplich des Urheber-—
scheins oder des Musterpatents) oder Halbleiter-
schutzrechts mit einer nach dem Prioritadtsdatum des
erstreckten Schutzrechts und vor dem 1. Juli 1990
aufgenommenen Benutzungshandlung. Erfaft werden
insbesondere die typischen Falle der Benutzung im
schutzrechtsfreien Raum, aber auch Benutzungshand-
lungen, die auf Grund eines gesetzlichen Benutzungs-
rechts nach § 13 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung der DDR
Uber industrielle Muster aufgenommen wurden.

Zu § 29 - Zusammentreffen mit Benutzungsrechten nach
§ 23 des Patentgesetzes

§ 29 macht von dem Grundsatz der Koexistenz gemap

§ 26 eine Ausnahme fir Patente, fir die nach § 23
des Patentgesetzes eine Lizenzbereitschaftser-
klarung abgegeben worden ist oder nach § 7 Abs. 1
des Entwurfs als abgegeben gilt. Wahrend nach § 26
die jeweiligen Schutzrechtsinhaber sowie ihre
Lizenznehmer gegeneinander benutzungsberechtigt
sind, soll der Inhaber eines Patents seine Rechte
uneingeschrankt auch gegen denjenigen geltend machen
kénnen, der nach § 23 des Patentgesetzes zur Be-
nutzung eines anderen Patents mit dem gleichen
Schutzbereich berechtigt ist. Wer die Erfinaung auf
Grund einer Lizenzbereitschaftserkldarung benutzen
will, wird somit nicht davon befreit, sich um die
Zustimmung des Inhabers eines anderen Patents mit
gleichem Schutzbereich zu bemihen. Damit wird ver-
nieden, dap die Rechtsstellung eines Patentinha-
bers durch das blofe Bestehen eines identischen
Patents, fir das § 23 des Patentgesetzes anrwendbar
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ist, wirtschaftlich entwertet wird. Es ware nicht
hinnehmbar, wenn in solchen Fallen der Erstreckung
von in ihrem Schutzbereich zusammentreffenden Pa-
tenten jeder interessierte Dritte ein uneinge-
schranktes Benutzungsrecht schon allein dadurch
erlangen kénnte, daPp er an einen der beiden Patent-
inhaber eine angemessene Vergltung zahlt. Die Rege-
lung bewirkt, daPf das Ausschlieflichkeltsrecht des
Patentinhabers gegenliber Dritten durch das Bestehen
eines inhaltsgleichen weiteren Schutzrechts auch
dann nicht berihrt wird, wenn dieses weitere Schutz-
recht der freien Lizenznahme unterliegt. Wer ein
solches Schutzrecht benutzen will, hat kein schutz-
wirdiges Vertrauen darauf, auch andere, parallele
Patente damit nicht beachten zu missen, Die Situa-
tion ist hier anders als bel vertraglichen Lizenzen
(vgl. § 26 Abs. 1), weil in den von § 29 erfaBten
Fallen keine freie Dispositionsmdglichkeit Uber die
Lizenzvergabe mehr besteht, die durch die Notwen-
digkeit einer Lizenz auch von dem jeweils anderen
Schutzrechtsinhaber beeintréchtigt werden kénnte,

Satz 2 stellt sicher, dap die Regelung Weiterbe-
nutzungsrechte nach § 28 nicht beeintrachtigt.
Damit bleibt der Besitzstand derjenigen Benutzer
geschitzt, die den Gegenstand des hinzukommenden
Schutzrechts rechtmdfig vor dem 1. Juli 1990 in dem
Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt,
benutzt haben. Bei der Kollision zwischen einem
erstreckten Patent und einer Benutzung kommt es
somit gemdp § 28 allein darauf an, ob die Benutzung
vor dem 1. Juli 1990 rechtmaPig tatsdchlich aufge-
nommen worden war und nicht darauf, ob die Be-
nutzung gegeniber einem anderen, in dem fraglichen
Gebiet schon bisher geltenden Patent abstrakt zu-
lédssig gewesen ware.
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Zu Unterabschnitt 2 - Warenzeichen, Marken und
sonstige Kennzeichen

Unterabschnitt 2 enthalt diejenigen Vorschriften,
die das Zusammentreffen von ubereinstimmenden Mar-
kenrechten und sonstigen Kennzeichenrechten infoige
der Erstreckung nach den §§ 1 und 4 des Entwurfs re-
geln. Gegenstand der Regelung sind dabel die Kolli-
sion von Marken nit DDR-Ursprung und Warenzeichen
mit Ursprung aus dem friheren Bundesgebiet (§ 30)
sowie die Kollision von - aus beiden Gebieten er-
streckten - Markenrechten und sonstigen Kennzei-
chenrechten (§ 31). Eine besondere Vorschrift zur
Regelung der Kollision von DDR-Marken, die nach dem
Warenzelchengesetz schutzunfahig waren, und anderen
im Ubrigen Bundesgebiet benutzten, nicht eingetra-
genen Zeichen ist in § 32 enthalten. Daruber
hinausgehende Regelungen, insbesondere uUber das
Verhaltnis von kollidierenden, nicht als Marken
oder Warenzeichen angemeldeten oder eingetragenen,
sondern nur durch Benutzung erworbenen Kennzei-
chenrechten zueinander sieht der Entwurf aus den
unter I. C. 11, des Allgemeinen Teils der Begrin-
dung angegebenen Grinden nicht vor.

Zu § 30 - Warenzeichen und Marken
Zu Absatz 1:

Die Vorschrift hat die Losung des Konflikts zwischen
swei UObereinstimmenden Markenrechten zum Gegenstand,
die in jeweils einem der beiden Teilgebiete ihren
Ursprung haben und infolge der in den §§ 1 und 4
angeordneten Erstreckung aufeinandertreffen. In



- 190 -

diesem Faldl soll zwar die Erstreckung von Gesetzes
wegen flir beide Zeichen eintreten - an der Wirkung
der §§ 1 und 4 soll sich also im Grundsatz nichts
andern. Aber die Benutzung des Zeichens in dem
durch die Erstreckung hinzugekommenen Gebiet - sei
es durch den Zeicheninhaber selbst oder durch die-
jenigen, die von ihm ein Benutzungsrecht ableiten,
z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags - soll
grundsétzlich der Zustimmung des Inhabers des dort
begrindeten ﬁbereinstimmenden Zeichens bedirfen.
Eine ohne dessen Zustimmung vorgenommene Benutzung
des Zeichens im hinzugetretenen Gebiet ware nach dem
Vorschlag deshalb rechtswidrig und wirde den In-
haber des Ubereinstimmenden Zeichens in seinem Aus-
schlieflichkeitsrecht (§ 15 des Warenzeichenge-
setzes) verletzen, chne dap es darauf ankdme, ob
eines der beiden Zeichen eine absolut altere Priori-
tdat gegeniber dem anderen Zeichen aufweist. Hin-
sichtlich der grundsatzlichen Erwdgungen, von denen
sich die Bundesregierung bel der Entscheidung far
diese Kollisionsregelung hat leiten lassen, wird auf
die Ausfthrungen unter I. C. 8. b) im Allgemeinen
Teil der Begrindung hingewiesen.

Die vorgeschlagene Ldsung scll ohne Unterschied so-
wohl fir den Fall gelten, dap ein im bisherigen
Bundesgebiet begrindetes Warenzeichen infolge der
Erstreckung auf das Gebiet der friheren DDR auf eine
dort geschitzte, urspringlich beim Patentamt der DDR
angemeldete Marke stdft, als auch fir den umgekehr-
ten Fall, daB eine DDR-Marke im bisherigen Bundes-—
gebiet mit einem nach den Vorschriften des Waren-
zeichengesetzes geschﬁtzten Ubereinstimmenden Wa-
renzeichen in Konflikt gerat.
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Das Tatbestandsmerkmal der "Ubereinstimmung" beider
Zeichen soll dabei auch den Fall der Verwechslungs-
gefahr erfassen (§ 31 des Warenzeichengesetzes);
von diesem allgemeinen Grundsatz des Warenzeichen-
rechts abzuweichen und - wie aus Kreisen der
interessierten Wirtschaft vereinzelt vorgeschlagen -
das Zustimmungserfordernis nur fdir das Zusammen-
treffen von identischen Zeichen vorzusehen, blop
verwechslungsfdhige Zeichen hingegen miteinander
koexistieren 2u lassen, ware nach Auffassung der
Bundesreglerung wegen der damit verbundenen tat-
sdchlichen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht prakti-
. kabel und wegen des dadurch verursachten Elngriffs
in den Schutzumfang des Ausschlieplichkeitsrechts .
des Markeninhabers sowie der bei einer gleichzei-
tigen Benutzung in demselben Geblet bestehenden Ge-
fahr einer Tduschung des Publikums auch nicht ange-
messen. '

Der Entwurf hat sich dabei fir die "Zustimmungslé-
sung" schon allein deshalb entschieden, um dem In-
haber eines der beiden Zeichen die Chance einzu-
rédumen, dap sein Zeichen zum im Gesamtgebiet gel-
tenden Recht "erstarkt", falls das kollidierende
Zeichen - etwa infolge Ablaufs der Schutzdauver -
wegfdllt. Dies wdare nicht sicherzustellen, wenn man
schon die gesetzliche Wirkung der Erstreckung (§§ 1
und 4 des Entwurfs) nicht eintreten lassen oder die
kollidierenden Zeichen jewells einem Teilléschungs-
anspruch fuir das hinzugetretene Gebilet aussetzen
wollte. .

Die Kollisionsregel des § 30 Abs. 1 setzt voraus,
dap jewelils beide der aufeinandertreffenden Zeichen
nach den Vorschriften dieses Gesetzes Bestandsschutz
geniefen. Dies ist nicht ausdfﬁcklich - auch nicht
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in Absatz 2 - geregelt, weil es nach allgemeinen
Grundsatzen selbstverstandlich ist, dap die Be-
nutzung des einen Zeichens im hinzutretenden Gebiet
dann nicht der Zustimmung des Inhabers des dort
begrindeten kollidierenden Zeichens bedarf, wenn
letzteres einem Léschungsanspruch, insbesondere auf
Grund der §§ 2 und 21 dieses Gesetzes, ausgesetzt
ist. Die genannten Vorschriften gewadhren dem In-
haber eines Warenzeichens mit Ursprung im fridheren
Bundesgebiet auf Grund seines absolut dlteren
Zeichens einen Anspruch auf Ldschung der DDR-Marke,
wenn die DDR-Marke nach dem~30. Juni und vor dem

3. Oktober 1990 angemeldet worden ist (§ 21 des Ent-
wurfs 1.v.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichenge-
setzes). Umgekehrt rdumen sie dem Inhaber der
DDR-Marke den Anspruch auf Ldschung eines im fridhe-
ren Bundesgebiet begrindeten Warenzeichens auf
Grund seines absolut &lteren Rechts ein, wenn das
wWarenzeichen in dem genannten Zeitraum nach Her-
stellung der Wahrungs—, Wirtschafts- und Sozial-
unlon beim Deutschen Patentamt angemeldet worden
ist (§ 2 des Entwurfs i.v.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des
Warenzeichengesetzes). In diesen Fallen kann das
dltere Recht auch imfAnmeldestadium des anderen
Zeichens im Wege des Widerspruchs durchgesetzt
werden (§ 3 Abs. 1 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des
Entwurfs; diese Vorschriften entsprechen materiell-
rechtlich insoweit den in § 2 bzw. § 21 aufgefidhr-
ten Léschungsgrinden).

Dabei ist ebenfalls nach allgemeinen Grunds&tzen,
ohne daP dies einer ausdricklichen gesetzlichen
Regelung an dieser Stelle bedarf, sichergestellt,
dap im Streitfall die Darlegungs- und Beweislast fur
die Léschungsreife des kollidierenden Zeichens

stets demjenigen obliegt, der sich darauf beruft. In
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der typischen Fallkonstellation, bei der der Inha-
ber eines Zeichens einen anderen gerichtlich auf
Unterlassung der Benutzung eines Ubereinstirmmenden
Zeichens in "seinem" Gebietsteil in Anspruch
nimmt, braucht der Klage:r nur die Ubereinstimmung
der Zeichen darzulegen und sich auf seine fehlende
Zustimmung zu berufen. Hingegen obliegt es dem in
Anspruch Genommenen, 2zu behaupten und gegebenen-
falls zu beweisen, dap er der Zustimmung des Kl&gers
deshalb nicht bedirfe, weil das Klagezeichen nach
den Vorschriften des Erstreckungsgesetzes 1&-
schungsreif sei.

Unternimmt der Inhaber des einen Zeichens nichts
gegen die an sich in seln Schutzrecht eingreifende
Benutzung oder gibt er gar seine Zustimmung zu
einer solchen Benutzung des anderen Zeichens in
"seinem" Gebiet, so soll dadurch lediglich bei
diesen Benutzungshandlungen die Rechtswidrigkeit
entfallen. Er wird dann auch kein Verbietungsrecht
mehr gegeniber Dritten besitzen, die solche in das
Erstreckungsgebiet "eingefdhrten", mit dem anderen
Zeichen versehenen Waren weitervertreiben. Eine
“Erschdpfung" des Markenrechts des zustimmenden
Zeicheninhabers im herkémmlichen Sinne ist damit
nicht verbunden, da sie nur hinsichtlich solcher
Waren eintritt, die der Markeninhaber selbst oder
ein wirtschaftlich mit ihm verbundenes Unternehmen,
wie z.B. ein Lizenznehmer, in Verkehr gebracht hat.
Die "Erschépfung" erfapt von vornherein nicht
solche Waren, die infolge der vom Schutzrechtsin-
haber hingenommenen Eingriffe in sein Schutzrecht
vertrieben werden. Diese Konzeption liegt auch der
Vorschrift Uber die Erschdopfung des Markenrechts in
Artikel 7 ger Ersten Richtlinie des Rates, zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
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iiber die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG

Nr, L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) zugrunde. Eine
zeichenrechtliche "Erschépfungswirkung” wird der
nach Absatz 1 ausdricklich oder implizit erteilten
Zustimmung {(oder der die fehlende Zustimmung er-
setzenden LDuldungspflicht nach Absatz 2) somit nicht
ZukKommen .

Zu Absatz 2:

Der in Absatz 1 aufgestellte Grundsatz, nach dem im
Fall der Kollision Ubereinstimmender erstreckter
Warenzeichen und Marken die jeweiligen territo-
rialen Ausschlieflichkeitsrechte aufrechterhalten
bleiben, soll jedoch nicht uneingeschré&nkt gelten.
Einschrankungen dieses Grundsatzes kdénnen sich
einmal bereits aus allgemeinen Rechtsvorschriften
ergeben, insbesondere aus dem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb oder den Grundsidtzen (ber den
Rechtsmifbrauch bei der Geltendmachung von Verbie-
tungsansprichen (s. dazu § 54 des Entwurfs). Daridber
hinaus sind aber aucp Konstellationen denkbar, in
denen die Verweigeruhg der nach Absatz 1 erfor-
derlichen Zustimmung%des Inhabers des kollidie-
renden Zeichens zwar nicht wettbewerbswidrig oder
rechtsmipbréauchlich ist. gleichwohl aber ein durch
die fehlende Zustimmhng bedingter (vollstandiger)
Ausschlup von der Benutzung des Zeichens im Er-
streckungsgebliet unangemessen ware, Als Grundlage
fur die sachgerechte Losung solcher Falle sieht
Absatz 2 deshalb zwel Ausnahmen von dem in Absatz 1
enthaltenen Grundsatz vor. Liegen die entsprechenden
Voraussetzungen vor, s¢ s80ll die Benutzung eines
Zeichens im Erstreckungsgebiet auch ohne die Zu-
stimmung des Inhabers des dort begrindeten liber-
einstimmenden Zeichens mdglich sein. Soweit dieser
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dadurch allerdings uUber das zumutbare Map hinaus
beeintrachtigt wird, soll ihm nach Absatz 3 ge-
gebenenfalls ein Ausgleichsanspruch zustehen.

Zu Nummer 1:

Die Benutzung einer Marke in der Werbung fdr die mit
der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-
gen gehdért zu den Kernbereichen des Aﬁsschlieﬂlich—
keitsrechts des Zeicheninhabers. Das nach Absatz 1
gewdhrleistete Ausschlufrecht umfapt grundsétzlich
die Befugnis, die Benutzung des erstreckten Zei-

- chens im hinzugetretenen Gebiet in der Werbung zu
unterbinden. Dies kdnnte zu einer unangemessenen
Behinderung der wirtschaftlichen Tatigkeit der
Markeninhaber fihren, soweit es um ihre Méglichkeit
geht, fir die Werbung fir ihre Produkte oder Dienst-
leistungen Medien 2zu benutzen, die Uber das jewei-
lige Schutzgebiet hinaus Verbreitung auch in dem
anderen Teilgebiet finden, etwa Uberregionale Zel-
tungen oder Zeitschriften, in denen Werbeanzeigen
nicht getrennt nach bestimmten Verbreitungsgebieten
"geschéltet“ werden kdénnen, oder Fernseh- oder Rund-
funkwerbung, deren Ausstrahlung nicht auf das Ur-
sprungsgebiet beschréankt werden kann. In diesen
Fallen bliebe der Zeicheninhaber vor die Alterna-
tive gestellt, entweder die Zustimmung des Inhabers
des im anderen Gebiet bestehenden kollidierenden
Zeichens einzuholen oder, falls ihm diese versagt
bleibt, auf den Einsatz dieser Werbemedien ganz zu
verzichten. Zur L&sung dieses Problems schligt der
Entwurf die in Nummer 1 enthaltene besondere Rege-
lung vor.

Danach soll es der Zustimmung des Inhabers des
anderen Zeichens nicht bedirfen, wenn das Zeichen in
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seiném Ursprungsgebiet zur Werbung in &ffentlichen
Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fair

einen grdPeren Krels von Personen beatimmt sind, be-
nutzt wird und diese dffentlichen Bekanntmachungen
oder Mitteilungen auch in dem hinzugekommenen Geblet
Verbreitung finden. Voraussetzung ist allerdings,
daf dem Werbenden die Beschrénkung der Verbreltung
auf das Ursprungsgeblet des Zelchens nicht zuzumuten
ist. In dlesem Fall soll der mit der Werbung verbun-
dene Eingriff in das Ausschlieplichkeitsrecht des
anderen Zeicheninhabers nicht rechtswidrig sein,
auch wenn dessen Zustimmung zu der Werbung fehlt.

Der Begriff der "offentlichen Bekanntmachungen" und
der "Mitteilungen, die fir einen grdperen Kreis von
Personen bestimmt sind," ist dabei den hergebrach-
ten Formulierungen der Werbetatbestande des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (etwa dessen § 4
oder §§ 6, 6 d und 6 e) entnommen; er erfaft

ebenso wie dort die Ublichen Formen der Publikums-
werbung, die sich an jedermann oder wenigstens an
einen zwar begrenzter, aber grundsdtzlich unbe-
stimmten Kreis von Pérsonen richten (neben Werbean-
zeigen in Zeitungen uynd Zeitschriften, Rundfunk-
und Fernsehsendungenfauch dffentliche Ankidndi-
gungen durch Plakatwérbung oder Werbeprospekte).

Wird in dieser Werbung ein Warenzeichen benutzt, dem
in dem anderen Gebiet ein kollidierendes Recht ent-
gegensteht, so soll die Werbung ohne Zustimmung des
Inhabers des kollidierenden Rechts aber nur dann zu-
lassig sein, wenn es dem Werbenden unmdglich oder
wenigstens nicht zuzumuten ist, Einfluf auf die Ver-
breitung des Werbetrdgers zu nehmen, also insbe-
sondere bei der genannten Uberregionalen Zeitungs-
werbung oder der Rundfunk- und Fernsehwerbung, aber

+
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auch etwa bei der Werbung in &6ffentlichen Verkehrs-
mitteln (Busse, Strapenbahnen), die auch in aem
anderen Gebiet verkehren. Nicht durch die Vorscnrift
des Absatzes 2 gerechtfertigt wirden demnach Werbe-
aktionen durch Fiakate, Handzettel, Postwurfsen-
dungen - aber auch lokale oder regicnale Kundfunk-
sender -, sowelt sie auf das Gebilet, in dem das
Zeichen uneingeschrankten Schutz genieft, be-
schrankbar sind.

Zu Nummer 2:

Es l4Bt sich nicht ausschliefen, daB das in Absatz 1
festgelegte Zustimmungsprinzip in der Praxis - dber
den in Nummer 1 behandelten Fall der gebietsiber-
schreitenden Publikumswerbung hinaus - auch in
weiteren Einzelfallen zu unbilligen Ergebnissen
fiihren kénnte. Vereinzelt sind derartige Grenzfdlle
bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs und insbe-
sondere auch anldplich der Anhérungen der betei-
ligten Kreise der Bundesregierung zur Kenntnis ge-
langt. Um in solchen Fallen einen gerechten Inter-
essenausgleich zwischen den Beteiligten zu ermdg-
lichen, sieht der Entwurf in Nummer 2 eine general-
klauselartige Ausnahme von dem Zustimmungserforder-
nis des Absatzes 1 vor. Ihr zufolge soll die Be-
nutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet auch ohne
die Zustiﬁmung des Inhabers des kollidierenden Zei-
chens insoweit méglich sein, als es nach den Umstéan-
den des Falles und bei umfassender Interessenabwa-

* gung unbillig ware, die Benutzung des Zeichens im
Erstreckungsgebiet nur deshalb zu versagen, weil
der Inhaber des kollidierenden Zeichens seine
Zustimmung nicht erteilt.
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Der Entwurf sieht davon ab, die vorgeschlagene Gene-
ralklausel durch enumerative Aufzdhlung einzelner
konkreter Tatbest&nde im Gesetzestext zu prézi-
sleren. Eine solche Aufz&hlung liefe einerseits Ge-
fahr, in der Praxis von den Beteiligten als ab-
schliePender Ausnahmekatalog mipverstanden zu wer-
den; andererseits hétte eine Festlegung einzelner
bestimmter Unbilligkeitstatbestadnde den Nachteil,
daP spezifische Regelungen getroffen werden mipten,
die ihrerseits fir die L&ésung von nicht vorherseh-
baren Grenzfdllen wiederum untauglich w&ren und
deshalb dem Gesetzgeber einen erheblich aufwendi-
geren Regelungshedarf auferlegen wirden, als es
angesichts des Ausnahmecharakters @er Vorschrift
erforderlich ware. Demgegeniber beteitet die Hand-
habung von gesetzlichen Generalklauseln, die zu
ihrer fallweisen Konkretisierung eine Interessen-
abwa&gung voraussetzen, der Rechtsprechung der Zivil-
gerichte keine Schwierigkeiten, wie z.B, die Er-
fahrung mit der gerichtlichen Entscheidungspraxis zu
den Generalklauseln des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen beweist.

Fir die Entscheidung, ob im Einzelfall der in
Nummer 2 vorgesehene Ausnahmetatbestand eingreift,
ist die Feststellung mapPgeblich, daf der Nachteil,
den der Benutzer des erstreckten Zeichens dadurch
erleidet, dap er von der Benutzung im Erstreckungs-
gebiet ausgeschlossen bleibt, gemessen an der Ziel-
und Zwecksetzung dieses Gesetzes unbillig ist.

Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Ausschluf
von der Benutzung des Zeichens im Erstreckungsgebiet
zur Konsequenz hat, daf die mit dem Zeichen ver-

sehene Ware - z.B. infolge von Vertriebsmechanismen,
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auf die der Benutzer des Zeichens keinen Einflup
hat - auch im Ursprungsgebiet des Zeichens nicht
mehr oder nur noch unter unzumutbaren Einschran-
kungen vertrieben werden kann. Derartige Konstella-
tionen sind insbesondere aut dem regionalen Berliner
Markt denkbar, kdnnen aber auch sonst auttreten,

Auch der Ausschlup von der Présentation der Ware auf
einer internationalen Messe oder Ausstellung im Er-
streckungsgebiet kann im Einzelfall unbillig sein. .

Daneben bietet die in Nummer 2 vorgeschlagene kKege-
lung auch eine Basis fiUr die L&sung von Fallen, in
denen die unvermeidlich starren Stichtagsregelungen
dieses Cesetzes allein nicht zu befriedigenden Er-
gebnissen flhren kdnnen. So ist z.B. die Berech-
tigung, dltere Markenrechte geltend 2zu machen,

schon vom Einigungsvertrag an die Anmeldung vor dem
1. Juli 1990 geknipft (§ 5 der besonderen Bestim-
mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungs-
vertrag). Als Konsequenz daraus sieht der Entwurf
vor, daP zwischen dem 1. Juli und 3. Oktober 1990
begrindete Teilgebietsrechte keinen Bestandsschutz
fir den Fall der Kollision mit Rechten aus dem
anderen Gebiet geniepen. Auf den guten Glauben des
Anmelders der Marke im schutzrechtsfreien Raum

kommt es nicht an. Der Stichtag des 1. Juli 1990 ist
im Hinblick darauf gewdhlt worden, dap zu diesem
Zeitpunkt ein einheitlicher Wirtschaftsraum, der

die belden damals noch getrennten Staaten in
Deutschland umfafte, geschaffen worden ist. Spéa-
testens von diesem Zeitpunkt an konnten sich die Be-
troffenen auf die zu erwartende Rechtslage einstel-
len. Vor diesem Zeitpunkt liegende Vorgdnge liefen
sich hingegen nicht in gleicher Weise verallge-
meinern. Es wurde daher im Einigungsvertrag - und es
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wird auch in diesem Entwurf - davon abgesehen, einen
fritheren Zeitpunkt fir die Kollision von Rechten
festzulegen.

Es hat allerdings auch vor dem 1. Juli 1990 Marken-
anmeldungen im schutzrechtsfreien Raum gegeben, die
mit dem Ziel oder der Absicht vorgenommen worden
sind, diesen freien Raum auszunutzen, um im Falle
der - damals noch zu einem nicht absehbaren spate-
ren Zeitpunkt liegenden - Erstreckung daraus Profit
zu ziehen oder fir Mitbewerber den Marktzugang abzu-
blocken. Auf solche Falle von Anmeldungen vor dem
1. Juli 1990 kdénnen daher nicht nur die in § 54 des
Entwurfs vorbehaltenen allgemeinen Régeln, sondern
kann auch der in Nummer 2 vorgesehend& Ausnahmetat-
bestand anwendbar sein.

Das gilt in gleicher Weise auch in den Fallen, in
denen im Gebiet der ehemaligen DDR Mirken erworben
worden sind,tdie in der Vergangenheit Uberhaupt
nicht oder nur in unerheblichem Umfang benutzt wor-
den sind, und nun daz% benutzt werdell, um damit den
Inhabern ibereinstimmender Marken im friheren Bun-
desgeblet die Ausdehndng ihrer Wirtschaftstatigkeit
auf das Beitrittsgebiét unmdglich zu machen oder
wenigstens zu erschweren. Grundsatzlich geniefen
zwar auch die im Beitrittsgebiet unbenutzten oder
kaum benutzten Marken Bestandsschutz; sie werden
auch nach § 4 des Entwurfs erstreckt. Die finfjahri-
ge Benutzungsschonfrist des Warenzeichéngesetzes
hat erst mit dem 3. Oktober 1990 zu laufen begonnen
(§ 10 der besonderen Bestimmungen zum gewerblichen
Rechtsschutz im Einigungsvertrag); vorher galt fir
DDR-Marken kein Benutzungszwang. Gleichwohl kann in
solchen Fallen eine Ausnahme von dem Zustimmungs-
erfordernis des Absatzes 1 angebracht sein, um auf
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diese Weise die im Einzelfall ungerechtfertigte
Ausnutzung einer formalen Rechtsposition rickgangig
zu machen oder flexibel zu korrigieren.

weivere Fille, in denen die Geltenamachung von
Unterlassungsansprichen unbillig ware, kédnnen sicn
etwa dann ergeben, wenn die betroffenen Marken in
dem einen oder anderen Gebiet bisher bereits ko-
existiert haben und nun einer der Inhaber, cer 1in
dem anderen Gebiet ebenfalls eine Marke besitzt,
diese andere Marke zur Grundlage eines Unter-
lassungsanspruchs in dem hinzukommenden Gebiec
macht. Annliches kann im Ubrigen gelten, wenn in
einem der beiden Gebiete bereits ein Verwlrkungstat-
bestand vorliegt, ohne dap es sich um Ubereinstim-
mende eingetragene Marken handelt.

Nach Ansicht der Bundesreglerung bietet die in Num-
mer 2 vorgeschlagene Generalklausel auch ein flexi-
bles Instrument zur Handhabung von Fallen, in denen
sich infolge einer Enteignungsmapnahme "gespaltene”
Marken gegeniberstehen.

Insbesondere kénnen diejenigen Fallgestaltungen
unter den Anwendungsbereich der vorgeschlagenen
Generalklausel fallen, in denen es sich bei der
DDR-Marke, die dem erstreckten westdeutschen Zeichen
entgegengehalten wird, um eine Marke handelt, die
selbstandig oder als Bestandteil eines von einer
Enteignung oder staatlichen Verwaltung in der DDR
betroffenen Unternehmens nach den Vorschriften des
Gesetzes zur Regelung offener Verndgensfragen
(Vermdgensgesetz) an den Berechtigten zuridckzu-
Ubertragen ist. In einem solchen Fall dirfte es un-
billig sein, die Benutzung des erstreckten west-
deutschen Zeichens im Gebiet der ehemaligen DDR
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unter Berufung auf eine Ubereinstimmende DDR-Marke
zu verbieten, wenn der Inhaber der DDR-Marke zu-
gleich verpflichtet ist, diese Marke - well sie Ge-
genstand einer MaPnahme nach § 1 des Vermbdgensge-
setzes gewesen ist - nach den Vorschriften des Ver-
mdgensgesetzes an den Kontrahenten als Berechtig-
ten zurlckzulbertragen. Schon nach dem allgemeinen,
aus § 242 des Burgerlichen Gesetzbuchs hergeleiteten
Grundsatz von Treu und Glauben, der auch das Marken-
recht beherrscht, wirde sich die Berufung auf das
formelle DDR-Zeichenrecht in einer solchen Kon-
stellation als unzuldssige Rechtsauslbung darstel-
len.

Dariber hinaus kann es auch weitere Fidlle der Kolli-
sion mit enteigneten Marken geben, bel denen es

- ohne daP ein Anspruch auf Rickibertragung be-
steht - insgesamt gesehen unbillig ware, ein Be-
nutzungsrecht im Beitrittsgeblet zu versagen. Dies
kann etwa dann der Fall sein, wenn zu 2eiten der
deutschen Teilung Uber einen langeren 2Zeitraum hin-
weg der Vertrieb von Waren aus der Bundesrepublik
Deutschland in der DDR geduldet wurde, obwohl dies
an sich auf Grund einer aus einer Enteignungsmap-
nahme hervorgegangenen (Ubereinstimmenden DDR~-Marke
hatte verhindert werden kénnen, und nun nach der
Herstellung der deutschen Einheit und der terri-
torialen Erstreckung der gewerblichen Schutzrechte
die DDR-Marke gleichwohl dem weiteren Vertrieb der
"westdeutschen" Waren entgegengehalten wird. Auch
im umgekehften Verhaltnis (Vertrieb im Obrigen Bun-
desgebiet) sind solche Falle vorstellbar.

Im Ubrigen lassen sich wegen der Vielfalt der in Be-
tracht kommenden Sachverhalte auch insoweit keine
in die eine oder andere Kategorie fallenden Fall-
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gruppen bilden. Vielmehr bietet auch fir solche
Fdlle die in Nummer 2 vorgesehene Unbilligkeits-
klausel eine geeignete Basis fir die Entscheidung
von Streitféllen.

Zu Absatz 3:

Die Anwendung der Ausnahmeregelung in Absatz 2 fihrt
dazu, daP in diesen Fé&llen der Inhaber des einen
Zelchens die Benutzung des kollidilerenden Zeichens
in "seinem" Gebiet zu dulden hat. Es kdénnen dabei
allerdings Konstellationen auftreten, in denen

diese Duldungspflicht zu einer nach den Umstanden
unzumutbaren Beeintrachtigung des Inhabers des "wei-
chenden" Zeichens fihrt. Fir diese Fille soll diesem
daher nach Absatz 3 ein Anspruch auf angemessene
Entschadigung zustehen. Dieser Ausgleichsanspruch
richtet sich gegen denjenigen, gegen den der zei-
chenrechtliche Abwehranspruch durchgesetzt werden
kdnnte, wenn nicht die Duldungspflicht nach Ab-

satz 2 bestinde. Die vorgesehene Formulierung soll
sicherstellen, dap der Ausgleichsanspruch nicht in
allen Fallen des Absatzes 2 besteht, sondern nur
dann, wenn die Duldungspflicht im Einzelfall zu
Beeintrachtigungen flhrt, die dem Zeicheninhaber
nicht zuzumuten sind.

Zu § 31 - Sonstige Kennzeichenrechte

Die Vorschrift hat die Regelung des Falls zum Gegen-
stand, in dem zwar nicht erstreckte Marken und wa-
renzeichen miteinander in Konflikt geraten, aber
eine Marke oder ein Warenzeichen infolge der Er-
streckung in dem hinzugekommenen Gebiet auf eine
Ubereinstimmende oder verwechslungsf&hige andere
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geschaftliche Bezeichnung stdft, etwa einen Namen,
eine Firma, die besondere Bezeichnung eines Unter-
nehmens oder ein sonstiges durch Benutzung erwor-
benes Kennzeichenrecht. Aus dem frlheren Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland dirfte es sich dabei in
erster Linle um die in § 16 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb genannten Kennzeichenrechte
und Ausstattungsrechte im Sinne des § 25 des Waren-
zelchengesetzes handeln, die in Kollision mit einer
aus dem Gebiet der friheren DDR erstreckten Marke
geraten kénnen; fir den umgekehrten Fall gilt dies
entsprechend. Der Entwurf sieht vor, die in § 30
enthaltene Kollisionsregel fir die Marken in diesen
Fallen entsprechend anzuwenden. Dies fihrt dazu,
dap die Benutzung der Marke oder des Warenzeichens
in dem hinzugekommenen Gebiet auch der Zustimmung
des Inhabers eines in diesem Gebiet bestehenden
kollidierenden, nur durch Benutzung erwcorbenen
Kennzeichenrechts bedarf, sofern die Marke oder das
Warenzeichen nicht der Léschung unterliegt oder die
Ausnahmetatbestande des § 30 Abs. 2 eingreifen.
Gegebenenfalls findet auch die Entschadigungsregel
des § 30 Abs. 3 Anwendung.

Zu § 32 - wWeiterbenutzungsrecht

Der Entwurf hat sich in § 20 und § 22 Abs. 2 hin-
sichtlich der Voraussetzungen der Schutzfahigkeit
einer DDR-Marke dafir entschieden, die insoweit zum
Teil weniger strenge Rechtslage hach dem Warenkenn-
zeichengesetz der DDR anzuerkennen und DDR-Marken
nur dann der Ldschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 des
wWarenzeichengesetzes 2zu unterwerfen, wenn ihre
Eintragung auch nach den Vorschriften des DDR-
Rechts nicht schutzfadhig ist (§ 20). Den noch an-
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h&ngigen Markenanmeldungen aus der DDR soll die
Eintragung in die Zeichenrolle dann nicht versagt
werden, wenn die angemeldete Markenform zwar nach
dem Warenzeichengesetz unzuldssig, nach dem Waren-
kennzeichengesetz der DDR hingegen zulassig wéare

(§ 22 Abs. 2). Es soll dem Inhaber einer solchen,
nach § 1 oder § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des Wa-
renzeichengesetzes an sich nicht eintragungsfdhigen
Marke aber verwehrt werden, aus dieser Marke Ver-
bietungsanspriche gegen denjenigen herzuleiten, der
fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen ein Ubereinstimmendes Zeichen im frihe-
ren Bundesgebiet bereits vor dem i. Juli 1990 recht-
midfig benutzt hat. Dies soll § 32 sicherstellen. Die
vor der Herstellung der Wahrungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion begonnene Benutzung eines solchen Kenn-
zeichens (vgl. § 5 der besonderen Bestimmungen zum
gewerblichen Rechtsschutz im Einigungsvertrag)

soll deshalb nach dieser Vorschrift nicht nur Be-
standsschutz gegeniber der erstreckten, nach dem wa-
renzeichengesetz an sich nicht schutzfdhigen DDR-
Marke geniepen, sondern dar(iber hinaus nach Satz 2
auch auf das Gebiet der friheren DDR ausgedehnt
werden kdénnen.

Eine Einschrénkung dieses begrenzten Welterbe-
nutzungsrechts soll nach Satz 2 in gleicher Weilse
wie bei dem in § 28 vorgesehenen Weliterbenutzungs-
recht dann eintreten, wenn die Koexistenz im
Einzelfall zu einer unbilligen Beeintrachtigung des
Markeninhabers oder etwaiger Lizenznehmer fuhrt.
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Zu Teil 2 - Umwandlung von Herkunftsangaben in
Verbandszeichen

Nach dem Recht der DDR konnten unter bestimmten
Voraussetzungen Herkunftsangaben in ein besonderes,
vom DDR-Patentamt gefihrtes Register elngetragen
werden; sie erwarben damit einen markendhnlichen
Schutz, da es sich um echte AusschlieBungsrechte
handelte (vgl. §§ 19 ff., 28, 29 des DDR-Waren-
kennzeichengesetzes). Wie wiederholt ausgefihrt,
kommt eine unmittelbare Einbeziehung dieser Rechte
in die Erstreckungsregelung nicht in Betracht, weil
es im bundesdeutschen Recht kein ebensolches
Rechtsinstitut gibt. Da aber die eingetragenen und
angemeldeteten Herkunftsangaben nach dem Einigungs-
vertrag aufrechterhalten wurden (§ 3 Abs. 1 der
besonderen Bestimmungen zum gewerblichen Rechts-
schutz im Einigungsvertrag), geniefen sie ebenso
wie die sonstigen gewerblichen Schutzrechte Be-
standsschutz. Da eine weitere Aufrechterhaltung
dieser Rechte unter Begrenzung auf das Beitrittsge-
biet mit der Herstellung der Rechtseinheit im Ge-
samtgebiet Deutschlands nicht in Einklang zu brin-
gen ware, scllen diese Herkunftsangaben auf Antrag
in Verbandszeichen'(§§-17 bis 23 des Warenzeichen-
gesetzes) umgewandelt werden. Mit diesem Schutzrecht
steht im Bundesrecht ein Rechtsinstitut zur Verfi-
gung, das der eingetragenen Herkunftsangabe in
seinen Grundzligen vergleichbar ist. Denn auch nach
dem Warenzeichengesetz kdénnen gecgraphlische Her-
kunftsangabén unter bestimmten Voraussetzungen als
Verbandszeichen eingetragen werden.
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Allerdings kommt eine "automatische", d.h. von Ge-
setzes wegen eintretende Umwandlung der Herkunftsan-
gaben in eingetragene oder angemeldete Verbands-
zeichen nicht in Betracht, da die Vorschriften Uber
Verbandszeichen in einer Reihe von Punkten von den
fir Herkunftsangaben geltenden Vorschriften des
DDR-Warenkennzeichengesetzes abweichen. Das in

§ 33 vorgesehene Antragsverfahren ist dazu eine
praktikable Alternative. Auf diese Welse kdénnen in
formeller und sachlicher Hinsicht dem Warenzeichen-
gesetz entsprechende Verbandszeichen erworben wer-
den, ohne dap den Rechtsinhabern Nachteile er-
wichsen, denn ihre bisherige Rechtsposition, insbe-
sondere der Zeitrang der Anmeldung beim Patentamt
der DDR, soll gewahrt werden (§ 33 Abs. 2}. Fir die
Umwandlung soll eine grofzligige Frist gewd@hrt wer-
den; auPferdem soll der Antrag gebilhrenfrei sein

{§ 34 Abs. 2). Das Antragsverfahren fihrt auch fir
das Deutsche Patentamt nicht zu einer unzumutbaren
Belastung, denn es handelt sich um weniger als 150
in Betracht kommende Herkunftsangaben. Dem Antrags-
verfahren wird auPerdem eine gewisse Filterwirkung
zukommen, so dap wirtschaftlich nicht mehr bedeut-
same Herkunftsangaben voraussichtlich nicht in
einem Umwandlungsverfahren geltend gemacht werden,
Im Ubrigen bleiben auch dann, wenn Umwandlungsan-
trage nicht gestellt werden, die nach den allgemei-
nen Rechtsvorschriften, insbesondere nach § 3 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 26
des Warenzeichengesetzes bestehenden Anspruche
unberdhrt (§ 34 Abs. 4).

Umwandlungsantrage sollen nach den anzuwendenden
Vorschriften des Warenzeichengesetzes behandelt
werden (8§ 35). Dies bedeutet insbesondere, daf An-
tradge von den in § 17 Abs. 1 und 2 des Warenzeichen-
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gesetzes aufgefihrten juristischen Personen zu
étéllen siﬁé; Sollten gegenwartig solche anmeldebe-
rechtigten Verbdnde nicht bestehen, so kdénnen sie
innerhalb der Antragsfrist noch gegrindet werden.

Zusdtzlich zu den anzuwendenden Vorschriften des
Warenzeichengesetzes, die durch besondere Bestim-
mungen fir Konflikte mit anderen Warenzeichen oder
Marken erganzt werden, sind in diesem Entwurf wel-
tere Vorschriften vorgesehen, die den Besonder-
heiten der nach dem Recht der DDR geschitzten Her-
kunfsangaben Rechnung tragen. Dabei geht es zunéachst
um die Eintragung von solchen Herkunftsangaben als
Verbandszeichen, die nicht im Ubrigen Bundesge-
biet, wohl aber im Beitrittsgebiet von der Ver-
kehrsauffassung als Herkunftsangaben verstanden
werden; in diesen Pallen soll die Auffassung der in
Betracht kommenden Verkehrskreise in Gesamt-
deutschland maPgebend sein (§ 37). Schlieflich wird
fir die im bisherigen Bundesgebilet rechtméfig als
Gattungsbezeichnungen benutzten Bezeichnungen sowie
fiir sogenannte "personengebundene Herkunftsanga-
ben", die mit im Umwandlungsverfahren geltend ge-
machten Herkunftsangaben Ubereinstimmen, ein zeit-
lich begrenztes Weiterbenutzungsrecht vorgeschlagen
(§ 38).

Insgesamt sieht der Entwurf damit Regelungen vor,
die sowohl dem Bestandsschutz der DDR-Rechte und den
Besonderheiten dieser Rechte als auch den Inter-
essen der im Ubrigen Bundesgebiet an der Verwendung
von Herkunftsangaben Interessierten Rechnung

tragen,.
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Zu § 33 - Umwandlung

§ 33 sieht die Umwandlung von Herkunftsangaben, die
vor dem 3. Oktober 1990 beim Patentamt der DDR
angemeldet und in dem heute vom Deutschen Patentamt
gefuhrten Register eingetragen sind, und von noch
anhdngigen Anmeldungen in Verbandszeichen vor. Zur
Wahrung des Besitzstands ist es ebenso wile bei den
nach § 1 oder § 4 erstreckten gewerblichen Schutz-
rechten erforderlich, dap die umzuwandelnden Her-
kunftsangaben ihren urspringlichen Zeitrang behal-
ten (Absatz 2).

Zu § 34 - Antrag auf Umwandlung

§ 34 regelt die Einzelheiten des Umwandlungsan-
trages.

Nach Absatz 1 sollen nur die in § 17 des Warenzei-
chengesetzes aufgefihrten rechtsfdhigen Verbande

(§ 17 Abs. 1 des Warenzelchengesetzes) oder juristi-
schen Personen des &6ffentlichen Rechts (§ 17 Abs. 2
des Warenzeichengesetzes) antragsberechtigt sein.
Dies ist erforderlich, um die in ein Verbandszei-
chen umgewandelten Herkunftsangaben kinftig einem
Rechtstrager zuzuweisen. Nach dem gegenwdrtig noch
anwendbaren DDR-Warenkennzeichengesetz gibt es nam-
lich bei eingetragenen oder angemeldeten Her-
kunftsangaben keinen eigentlichen Rechtstrager;:
vielmehr stehen den in das Register eingetragenen
Benutzungsberechtigten jeweils fir sich die Be-
nutzungs- und Ausschliepungsrechte (8§ 23, 28 und 29
des DDR-Warenkennzeichengesetzes) zu. Nur in den
Fallen kollektiver Herkunftsangaben, die von Ver-
banden, staatlichen Organen oder internationalen
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Wirtschaftsorganisationen angemeldet und fdr diese
eingetragen werden konnten, besteht bereits eine
der Rechtsinhaberschaft an Verbandszeichen ver-
gleichbare Position. Allerdings sollen auch die
kollektiven Herkunftsangaben in gleicher Weise
behandelt werden wie die sonstigen elngetragenen
Herkunftsangaben.

Soweit bisher solche Verbandszeichenberechtigte
nicht besteheh, kénnen sie bis zum Ablauf der An-
tragsfrist (Absatz 2) gegrindet werden und dann die
entsprechenden Rechte wahrnehmen; Einrichtungen wie
z.B, das RaL-Deutsches Institut fdr Gltesicherung
und Kennzeichnung e.V. und das Deutsche Institut zum
Schutz von geographischen Herkunftsangaben e.V.
kénnen dabel Hilfe leisten. Ein Verstof gegen § 20
des Warenzeichengesetzes, der die Unibertragbarkeit
des durch die Anmeldung oder Eintragung eines Ver-
bandszeichens begrindeten Rechts vorschreibt, ware
mit einer solchen Neugrindung ebensowenig verbunden
wie eine Umgehung dieses Verbots. § 20 des Warenzei-
chengesetzes wldre ohnehin erst vom Zeitpunkt der
Stellung des Umwandlungsantrages an anwendbar. Im
Ubrigen handelt es sich auch nicht um die Obertra-
gung des Rechts, sondern um eine Erstgrundung eines
Verbandes, der die bisher Benutzungsberechtigten
zusammenfassen und mit der Eintragung des Verbands-
Zzeichens in die Zeichenrolle ein neues, wenn auch
mit der urspringlichen Prioritat versehenes
Schutzrecht erlangen wirde,

Absatz 2 sieht vor, dap der Antrag innerhalb wvon
einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt
werden kann. Diese Frist dirfte, wenn man den Zeit-
raum seit dem Bekanntwerden entsprechender Vorschla-
ge der Bundesregierung hinzurechnet, jedenfalls
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ausreichend sein, um den an solchen Herkunfﬁsan—
gaben interessierten Verbanden und Organisationen
Gelegenheit zu geben, sich gegebenenfalls als Tra-
ger elnes Verbandszeichens zu grlinden und eine ent-
sprechende Zeichensatzung (§ 18 des Warenzeichenge-
setzes) auszuarbeiten. Da Herkunftsangaben erst mit
dem DDR-Warenkennzeichengesetz vom 30. Novem-

ber 1984, das am 1. April 1985 in Kraft getreten
ist, eintragbar wurden, bedarf es auch keiner Vor-
kehrung fur den Ablauf der Schutzdauer dieser Rech-
te (zehn Jahre) vor dem Ablauf der Frist zur Stel-
lung des Umwandlungsantrags.

Absatz 2 sieht weiter vor, dap der Antrag auf Um-
wandlung gebuhrenfrei sein soll. Da die Umwandlung
im Ergebnis im Zusammenhang mit der gefdhrenfreien
Erstreckung der anderen gewerblichen Schutzrechte
gesehen werden muf, erscheint es angebracht, die
Umwandlungsberechtigen nicht mit Geblihren zu be-
lasten.

Damit nach Ablauf der Antragsfrist Klarheit dber die
Rechtslage besteht, sieht Absatz 2 Satz 3 schliep-
lich vor., dap bei Versaumung der Antragsfrist keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattfinden
soll.

Nach Absatz 3 sollen die mit der Eintragung oder An-
meldung einer Herkunftsangabe begruindeten Rechte er-
lédschen, wenn der Antrag auf Umwandlung nicht inner-
halb der in Absatz 2 vorgesehenen Frist von zwdlf
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt
wird. Damit die Rechtslage nach Ablauf der Frist
festgestellt werden kann, ist in Absatz 3 Satz 2
vorgesehen, dap das Erldschen im Register oder - beil
noch anha&ngigen Anmeldungen - in den Akten der An-
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meldung zu vermerken ist. Eintragungen im Register
sollen nach den hierfiir bereits geltenden allgemei-
nen vVorschriften verdéffentlicht werden.

Der Entwurf enthdlt keine besonderen Vorschriften
hinsichtlich der Rechtslage, dle sich vor der Stel-
lung des Umwandlungsantrages oder bis zur etwaigen
Eintragung oder Ablehnung der Eintragung der Her-
kunftsangabe als Verbandszeichen ergibt. Insoweit
bedarf es keiner Regelung, weil die bisher anzu-
wendenden Vorschriften fortgelten. Dies bedeutet,
dapP insoweit die Berechtigen bis auf weiteres die
aus der Eintragung fliependen oder mit der Anmeldung
begrindeten Rechte geltend machen kénnen. Dies gilt
auch weiterhin bis zur Entscheidung Gber den Um-
wandlungsantrag. Im (Ubrigen Bundesgebiet finden in
diesem Zusammenhang nur die allgemeinen Vor-
schriften, insbesondere § 3 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb und § 26 des Warenzeichenge-
setzes, Anwendung.

Nach Absatz 4 soll das nach Absatz 3 eintretende Er-
léschen von Rechten die Anwendung der allgemeinen
Vorschriften unberidhrt lassen. Damit sind insbeson-
dere die Bestimmungen Uber die Unzulassigkeit der
Verwendung irreflihrender Herkunftsangaben (§ 3 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 26
des Warenzeichengesetzes) gemeint. Insoweit enthélt
Absatz 4 eine Bestimmung, die ebenso wie § 54 des
Entwurfs den Vorrang der Vorschriften des allgemei-
nen Rechts festlegt.
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Zu § 35 - Anwendung des Warenzeichengesetzes

Nach § 35 sollen Antrage auf Umwandlung als Anmel-
dungen von Verbandszeichen nach den §§ 17 bis 23 des
Warenzeichengesetzes behandelt werden. Uber § 17
Abs. 3 des Warenzelchengesetzes finden damit die
Vorschriften des Warenzeichengesetzes insgesamt
Anwendung.

Einer ausdricklichen Regelung Uber das anzuwendende
Recht, wie es in § 5 fir erstreckte Rechte mit DDR-
Ursprung vorgesehen ist, bedarf es fir in Verbands-
zeichen umgewandelte Herkunftsangaben nicht, da es
sich nicht um erstreckte Rechte mit DDR-Ursprung
handeln soll, sondern um Verbandszeichen nach dem
warenzeichengesetz, die ohnehin den anzuwendenden
Vorschriften des Bundesrechts unterliegen. Aus § 34
ergibt sich damit auch, dap fir in Verbandszeichen
umgewandelte Herkunftsangaben die Schutzdauer von
vornherein nach den Vorschriften des Warenzeichen-
gesetzes bestimmt wird, also mit dem Umwandlungsan-
trag neu zu laufen beginnt, unabhénglg davon, wann
die urspriingliche Schutzdauer nach dem DDR-Waren-
kennzeichengesetz begonnen hat.

Wie sich aus § 36 ergibt, sollen allerdings die be-
sonderen Bestimmungen Uber erstreckte Marken mit
DDR-Ursprung, die in diesem Entwurf vorgesehen
sind, auch auf als Verbandszeichenanmeldungen zu
behandelnde Antré&ge auf Umwandlung von Herkunftsan-
gaben Anwendung finden.
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" Zu § 36 - Zusammentreffen von umgewandelten Her-
kunftsangaben und Warenzeichen

Die fir erstreckte Marken mit Ursprung in der DDR
vorgesehenen besonderen Vorschriften enthalten eine
Reihe von Regelungen,‘die im Ergebnis 2u elner vom
Warenzelchengesetz abweichenden oder dieses ergéan-
Zzenden Rechtslage fUhren. Dies gilt sowohl fir die
Beurteilung der Schutzfdhigkeit aus absoluten Grin-
den (§§% 20 und 22 Abs. 2) als auch fir die Geltend-
machung dlterer Rechte mit dem Antrag auf Ldschung
oder im Wege des Widerspruchs (§§ 21 und 23). Aufer-
dem sieht der Entwurf eine Erganzung der L&schungs-
und Widerspruchsgrinde gegen nach § 1 erstreckte
Warenzeichen und Dienstleistungsmarken mit Ursprung
im Bundesgebiet vor (§§ 2 und 3). Abweichungen von
den Vorschriften des Warenzeichengesetzes enthalten
schlieflich auch die Bestimmungen Uber die Kollision
von Rechten (§8§ 30 bis 32 des Entwurfs).

Diese besonderen Bestimmungen sollen auch auf Her-
kunftsangaben Anwendung finden, fir die ein Antrag
auf Umwandlung in Verbandszeichen gestellt wird.

Inhaber von solchen Verbandszeichen sollen damit in
| gleicher Weise Antrag auf Léschung einer nach § 1
erstreckten Marke stellen oder Widerspruch gegen
die Eintragung einer nach § 1 erstreckten Anmeldung
erheben kdénnen, wie dies auch fir Inhaber nach § 4
erstreckter Marken mdglich ist. AuBerdem sollen die
Inhaber solcher Verbandszeichen in gleicher Weise
Antrdgen auf Ldéschung oder Widerspriichen ausgesetzt
sein, wie dies fir nach § 4 erstreckte Marken oder
Markenanmeldungen vorgesehen ist. Auch die fir die
Kollision von Rechten geltenden Bestimmungen sollen
Anwendung finden.
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Es erscheint allerdings nicht erforderliich, die
anzuwendenen Vorschriften im vorliegenden Zusammen-
hang erneut ausdricklich zu wiederholen. Es reicht
vielmehr aus., in allgemeiner Weise auf sie Bezug zu
nehmen, 'zumal angesichts der geringen Zahl der fir
eine Umwandlung in Betracht kommenden Herkunftsan-
gaben nicht damit zu rechnen ist, dap die genannten
besonderen Bestimmungen haufig Anwendung finden
werden.

§ 36 wird hinsichtliich der Anwendbarkeit von § 22 im
dbrigen durch § 37 ergénzt.

Zu § 37 - Schutzfahigkeit umgewandelter Herkunftsan-
gaben

Fiir die Beurteilung der absoluten Schutzfahigkeit
nach § 4 erstreckter eingetragener Marken ist das
DDR-Recht noch insoweit anzuwenden, wie es fir die
Inhaber der erstreckten Marke glinstiger ist (§ 20).
Demgageniber gelten fir die Prifung der absoluten
Schutzfahigkeit von nach § 4 erstreckten Markenan-
meldungen die Vorschriften des Warenzeichengesetzes
weitgehend ohne Einschréankung (§ 22). § 37 erganzt
diese Vorschlage fir die Priufung von Antrégen auf
Umwandlung von Herkunftsangaben in Verbandszeichen.

Fir die Beurteilung, ob es sich bei der angemeldeten
Bezeichnung um eine Herkunftsangabe oder um eine
Gattungsbezeichnung handelt, soll es dabeil auf die
Auffassung der in Betracht kommenden Verkehrskreise
im gesamten Bundesgebiet, also einschlieplich der
Verkehrskreise im Beitrittsgebiet ankommen. Die in
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§ 37 vorgesehene Bestimmung Ubernimmt damit die in
§ 26 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes enthaltene
Regelung als Priufungsmafstab fir das Eintragungs-
verfahren.

Die Vorschrift wird vor allem angesichts des Um-
stands vorgeschlagen, daf eine Reihe der fir eine
Unwandlung 1in Betracht kommenden Herkunftsangaben im
ubrigen Bundesgebiet zum Teil als Gattungsbe-
zeichnungen benutzt wird. Dies gilt namentlich fdr
die seit 1985 im Register des DDR-Patentamts
eingetragene Herkunftsangabe "Dresdner Stollen”,

beil der es sich nach wiederholten Entscheidungen

des Bundesgerichtshofs im Bundesgebiet um eine
Gattungsbezeichnung handeln soll (vgl. zuletzt das
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. Februar 1990

- I ZR 108/88 -, abgedruckt in GRUR 1990 S. 461).
Angesichts des Bestandsschutzes, der den geschitzten
Herkunftsangaben jedenfalls in ihrem Ursprungs-
gebilet zukommt, erscheint es nicht gerechtfertigt,
diesen Entscheidungen ohne weiteres bundesweite
Geltung zuzuschreiben. Sollte fir diese Bezeichung
oder auch flir andere vergleichbare Bezeichnungen
Schutz als Verbandszeichen beantragt werden, so soll
das Deutsche Patentamt bei der Prifung der Schutz-
fahigkeit den in § 37 vorgeschlagenen Mafstab anwen-
den; es mup daher auch die Auffassung der betei-
ligten Kreise im Beitrittsgebiet berucksichtigen.

Sollte die Prifung unter Anwendung des in § 37 vor-
geschlagenen Mapstabs zum Ergebnis haben, dap es
sich um eine als Verbandszeichen eintragbare Her-
kunftsangabe handelt, so stehen den Inhabern der
Verbandszeichen alle markenrechtlichen Befugnisse,
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wle insbesondere das Benutzungs- und Ausschliefungs-
recht der §§ 15 und 24 des Warenzeichengesetzes, zu.
Zur Vermeidung von Unzutraglichkeiten sieht § 38 in
diesen Fallen ein begrenztes Welterbenutzungsrecht
vor.

Zu § 38 - Weiterbenutzungsrecht

§ 38 sieht zeitlich begrenzte Weiterbenutzungsrechte
fir Falle vor, in denen als Verbandszeichen ge-
schiittzte umgewandelte Herkunftsangaben im uUbrigen
Bundesgebiet bislang rechtmépig fir nicht aus dem
bezeichneten Gebiet stammende Waren benutzt worden
sind.

Im Hinblick darauf, daf eine Relhe der fir eine Um-
wandlung in Verbandszeichen in Betracht kommenden
Herkunftsangaben im Bundesgebiet vér dem 1. Ju-

1i 1990 bereits rechtmdfig als Gattungsbezeichnungen
benutzt worden sind, sieht Absatz 1 vor, dap solche
Bezei?hnungen trotz der an sich aus den §§ 15, 24
des Warenzeichengesetzes folgenden Verbietungsan-
sprﬁche des Inhabers des Verbandszeichens fir eine
begrehzte Zeit weiterbenutzt werden kénnen. Hierzu
wird ein Zeitraum von zwei Jahren vorgeschlagen, der
mit dem Zeitpunkt der Eintragung des Verbandszei-
chens, dem Beginn des Ausschluprechts des Markenin-
habers (§ 15 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes), zu
laufen beginnen soll. Die Frist erscheint ausrei-
chend, um den betroffenen Unternehmen die Umstel-
lung auf andere Bezeichnungen zu ermdglichen.
Daridber hinaus wird in Absatz 1 Satz 2 eine weitere
Aufbrauchfrist von 2 Jahren fir nach Ablauf der
Frist zur Weiterbenutzung noch vorhandene Warenvor-
r&te oder Ankindigungen usw. vorgeschlagen.
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Dle vorgesehene Regelung ist auch verfassungsrecht-
lich unbedenklich, da es sich bei der Benutzung von
Bezeichnungen als Gattungsbezeichnungen anders als
bei geschitzten Marken nicht um ein verfassungs-
rechtlich geschitztes absolutes Recht, sondern nur
um eine nach Artikel 12 des Grundgesetzes zu beur-
teilende Frage der Berufsauslbung handelt. Insoweit
bestehen aber keine Bedenken, nach einem zeitlich
begrenzten Weiterbenutzungsrecht den berechtigten
Unternehmen, die in dem betroffenen Gebiet ansassig
sind, die Benutzung einer solchen Bezelchnung aus-
schlieflich vorzubehalten.

Neben den im bisherigen Bundesgebiet als Gattungsbe-
zeichnungen benutzten Bezeichnungen, die im Bei-
trittsgebiet als Herkunftsangaben geschitzt sind,
gibt es eine Relhe weliterer Bezeichnungen, die Ub-
licherweise als "personengebundene Herkunftsan-
gaben" bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um
urspringlich als Herkunftsangaben benutzte Bezeich-
nungen, die heute wvon solchen Unternehmen im bis-
herigen Bundesgebikt welterbenutzt werden, die ur-
sprunglich im Beidrittsgebiet ihren Sitz hatten und
im Zuge der Vertreibungs-, Umsiedlungs—- und Ent-
eignungsmapnahmen in der DDR ihren Sitz in das Bun-
desgebiet verlegt hatten. Ein Beisplel bieten die
mit "Erzgebirgische" gebildeten Bezeichnungen, wie
2.B. "Erzgebirgische Schmuckwaren", "Erzgebirgische
Spielwaren” usw. Unter Berdcksichtigung des durch
die hdufig langjdhrige Benutzung begrindeten Be-
sitzstands sieht der Entwurf in Absatz 2 hin-
sichtlich dieser Angaben vor, dap ihren Benutzern
ein zeitlich auf zehn Jahre nach Eintragung des
entsprechenden Verbandszeichens begrenztes Weiter-
benutzungsrecht eingerdumt wird.
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Diese Regelung wird vorgeschlagen, weil sie der mit
der Herstellung der Einheit Deutschlands entstande-
nen Lage und zugleich den Interessen der Beteiligten
Rechnung tréagt. Mit der Herstellung der Einheit
Deutschlands entf&llt auch die bisher fir die Recht-
fertigung der Benutzung personengebundender Her-
kunftsangaben gegebene Begriundung, die auf die be-
sondere Situation im Zuge der Nachkriegsgeschichte
abstellte. Die vorgesehene langjahrige Obergangs-
frist ist ausreichend, um den betelllgten Unter-
nehmen eine Umstellung auf andere Bezeichnungen zu
ermdglichen.

Zu Teil 3 - Einigungsverfahren

Der Entwurf schlagt vor, eine Einigungsstelle einzu-
richten und folgt damit einem vielfach geduferten
wunsch der beteiligten Kreise, insbesondere der aus
den npuen Bundeslandern. Auch die Landesjustizver-
waltubgen, das Deutschen Patentamt und das Bundes-
patenkgericht haben sich fir die Errichtung einer
Einighngsstelle ausgesprochen.

Die Einigungsstelle soll fir die bel dem Zusammen-
treffen von Schutzrechten (§§ 26 bis 32) eintre-
tenden Kollisionsfélle den betroffenen Schutzrechts-
inhabern die Méglichkeit geben, gerichtliche Aus-
einandersetzungen zu vermeiden, indem sie mit Hilfe
einer sachkundigen, gesetzlich vorgegebenen Ein-
richtung die Grundlage fir eine einvernehmliche L&-
sung dieser Falle schaffen kdnnen. Insbesondere die
generalklauselartigen Billigkeitsregelungen in § 26
Abs. 2, § 28 Abs. 1 und § 30 Abs. 2 und 3 legen ein-
vernehmliche Ldsungen nahe.
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Die vorgesehene Besetzung der Einigungsstelle ge-
wahrleistet dabei, daP wirtschaftlicher und tech~
nischer Sachverstand neben den juristischen tritt
und so ausgewogene Ldsungen mdéglich werden. Das
Verfahren vor der Einigungsstelle soll so flexibel,
formlos, einfach und kostenglinstig wie méglich
gestaltet werden. Der Entwurf sieht davon ab, den
Partelen die Durchflhrung des Verfahrens vor der
Einigungsstelle zwingend vorzuschreiben, weil dies
in Fallen, in denen sie von vornherein eine einver-
standliche Lésung nicht fir méglich halten, zu un-
notigem Zeitverlust und Uberflissigen Kosten fihren
wlrde.

Die Regelungen uber die Zusammensétzung und das Ver-
fahren der Einigungsstelle orientieren sich teil-
weise an anderen vergleichbaren Einrichtungen auf
dem Geblet des gewerblichen Rechtsschutzes und des
Wettbewerbsrechts, wie etwa der Schiedsstelle nach
dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen und den
Einigungsstellenfnach § 27 a des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbbwerb. Im einzelnen sind die Rege-
lungen jedoch aui-die Aufgaben der Einigungsstelle
nach diesem Gese%z speziell zugeschnitten.

Die Einigungsstelle soll beim Deutschen Patentamt
eingerichtet werden, das als Zentralbehdrde auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Uber die né-
tige Sachkenntnis verfigt und Erfahrungen mit der
organisatorischer Betreuung derartiger Einrich-
tungen hat. Die Anbindung an das Deutsche Patentamt
bedeutet jedoch nicht, daP die Einigungsstelle in
Minchen oder Berlln zusammentreten muf.
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Zu § 39 - E%nigungsstelle
Zu Absatz 1:

Aufgabe der Einigungsstelle ist die Mithilfe bei der
einvernehmlichen L&sung blirgerlicher Rechtsstreitig-
keiten aus mdéglichen Kollisionsfallen, die sich bei
der Erstreckung der gewerblichen Schutzrechte und
Benutzungsrechte ergeben kénnen. Hier lassen sich
Konstellationen denken, die in einer fir die Betei-
ligten befriedigenden Weise am ehesten durch eine
gegenseitige Verstandigung zu ldsen sind. Daher ist
in diesem Bereich die Vermittlung einer neutralen,
mit dem notwendigen Sachverstand ausgestatteten
Stelle sinnvoll,

Der Entwurf sieht davon ab, der Einigungsstelle
darliber hinaus weitere Aufgaben zuzuweisen. Soweit
sich aus der mit der Erstreckung von Schutzrechten
zusapmenhangenden Problematik andere Streitigkei-
ten ?ls die aus Kollisionsfdllen ergeben, erscheint
die #itwirkung der Einigungsstelle bei deren Ldsung
weder geboten noch sinnvoll. Insbesondere kann es
nicht Aufgabe der Einigungsstelle sein, die in Rede
stehenden Schutzrechte auf ihre Wirksamkeit zu
aberprifen.

Das mit dem Entwurf vorgeschlagene Einigungsver-
fahren ist fakultativ. Dies hat den Vorteil, dap nur
die Parteien, die die Moglichkeit einer gitlichen
Einigung sehen und die Einschaltung der Einigungs-
stelle winschen, vom Einigungsverfahren Gebrauch
machen werden. Diejenigen, die eine sofortige strei-
tige Entscheidung ihres Falles anstreben, sollen
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nicht gezwungen werden, zuvor eilnen Binigungsversuch
vor der Einigungsstelle zu unternehmen. Der Entwurf
sieht deshalb nicht vor, das Verfahren vor der Eini-
gungsstelle zur Prozefvoraussetzung zu machen. Die
Grinde, die bei anderen vergleichbaren Einrich-
tungen wie etwa der Schiedsstelle nach dem Gesetz
Uber Arbeitnehmererfindungen oder der Schiedsstelle
nach § 14 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes zu
einer derartigen Regelung gefihrt haben, liegen
hier nicht vor. Auch wirde ein obligatorisches Eini-
gungsverfahren als Prozepfvoraussetzung neben einem
nicht unerheblichen Regelungsbedarf im Gesetz einen
beachtlichen organistorischen Mehraufwand beim
Deutschen Patentamt mit sich bringen, da dann zu
erwarten ware, dap die Einigungsstelle in einer
erheblich gréperen Zahl von Fdllen angerufen wirde.
Es verbleibt deshalb bei dem Grundsatz, dap es im
freien Belieben der Parteien steht, sich der Hilfe
der Einigungsstelle zu bedienen. Dies allerdings
Konnen sie zu jeder Zeit tun, a%so im Vorfeld einer
gerichtlichen Auseinahd@msetzung ebenso wie wdhrend
eines bereits laufenden ?echtsstreits. Da es sich
bei dem Veifahren vor dqr Einigungsételle um aufer—
gerichtliche Vergleichsverhandlungen handelt,

wird das Gericht in diedem Fall auf Antrag der Par-—
teien gemdp § 251 der Zﬁvilprczeﬂordnung das Ruhen
des Verfahrens anordnen. Uber die allgemeinen Vor-
schriften der Zivilprozepordnung hinausgehende be-
sondere Regelungen, auch was die Wiederaufnahme

des Gerichtsverfahrens bei einem etwéigen Scheitern
der Vergleichsverhandlungen vor def Einigungsstelle
betrifft, sind nicht erforderlich. '

Das Verfahren vor der Einigungsstelle ist auch inso-
weit freiwillig, als keine Partel gezwungen werden
kann, sich darauf einzulassen. Ein Brfolg des Eini-
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gungsverfahrens ist nur dann wahrscheinlich, wenn
beide Parteien davon Uberzeugt sind, dap ein Eini-
gungsversuch sinnvoll ist. Oberdies wlrden eine
Einlassungspflicht und ein Zwang zum Erscheinen vor
der Einigungsstelle wiederum einen erheblichen
Regelungsbedarf insbesondere beziglich der Zwangs-
mittel und der dagegén mdglichen Rechtsmittel sowile
in der Praxis einen beachtlichen Arbeitsaufwand
bei der Einigungsstelle und den Gerichten mit sich
bringen.

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift weist der Einigungsstelle die gesetz-
liche Aufgabe der Streitbeilegung durch Vermittlung
einer gltlichen Einigung zwischen den Kontrahenten
zu. Damit stellt sie 2zugleich auch klar.'daB die
Einigungsstelle keine streitentscheidenden Befug-
nisse hat (abgesehen von einer Verteilung der im
Einigungsverfahren entstandenen Auslagen der Eini-
gungsstelle gemdf § 45 Abs. 2 und 3).

Zu Absatz 3:

Es erscheint sinnvoll, die Einigungsstelle beim
Deutschen Patentamt als der Zentralbehdrde fiur den
gewerblichen Rechtsschutz anzubinden. Damit ist
gleichzeitig gewé&hrleistet, daPf sie organisatorisch
bei einer Behdrde angesiedelt ist, die in der Hand-
habung der Organisation vergleichbarer Einrichtun-
gen Uber vielfAltige Erfahrungen verfigt.

Die Einigungsstelle kann auch auperhalb ihres Sitzes
zusammentreten, etwa um Nachteile (hohe Reisekosten
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usw.) fdr welt entfernte Partelen zu vermeiden oder
um mehrere Termine mlit auswdrtigen Partelen sinnvoll
zu verbinden.

Zu § 40 - Besetzung der Einigungsstelle
Zu Absatz 1:

Die Einigungsstelie soll in jedem Einzelfall mit
einem Vorsitzenden und zwei Beisltzern besetzt wer-
den. Die Besetzung mit drei Personen erscheint aus-
reichend. Von der zusatzlichen Einbeziehung von
weiteren Belsitzern, etwa solchen, die von den Par-
teien benannt werden, wurde abgesehen, weil damit
das Verfahren unndétig erschwert werden wirde.

Der Vorsitzende der Einigungsstelle soll einen Ver-
treter haben, der ebenfalls den Vorsitz fihren kann.

Im Sinne einer moglichst weitgehenden Flexibilitéat
ist abgesehen von den i# Absatz 2 aufgefﬁhrten
Voraussetzungen, die dei vorsitzende erfiillen mup,
der Kreis der Personen,éaus dem er ausgewahlt werden
kann, im Entwurf nicht éingeschrankt. Es kann sich
daher ebenso um eine Person handeln, die diese Auf-
gabe hauptamtlich wahrnimmt, wie etwa um einen im
Ruhestand befindlichen Richter oder um jemanden, der
die Tatigkeit nur neben seinen sohstigen Aufgaben

- sel es als Selbstandiger oder in privaten oder
6ffentlichen Diensten - ausibt. Es wird zundachst
davon ausgegangen, dap nach dem zu erwartenden Ge-
schaftsanfall die Tatigkeit des Vorsitzenden keine
hauptamtliche sein wird; sollte es sich jedoch als
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erforderlich erweisen, lapt der Entwurf auch eine
hauptamtliche Bestellung zu (§ 41 Abs. 1 Satz 2).
Gleiches gilt fir den Vertreter des Vorsitzenden.

Auf eine Regelung des Vertretungsfalles wird bewuBt
verzichtet. Damit ist die Mdglichkeit gegeben, dap
der Vertreter des Vorsitzenden auch dann den Vorsitz
fihrt, wenn ein Verhinderungsfall nicht vorliegt.
Die Verteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzen-
den und seinem Vertreter soll die Einigungsstelle
selbst regeln kénnen (vgl. § 42 Abs. 3).

Zu Absatz 2:

Die Vorschrift bestimmt, dap der Vorsitzende und
sein Vertreter die Befdhigung zum Richteramt haben
missen. Es erscheint - auch im Hinblick auf die
Erfahrungen mit vergleichbaren Stellen - sinnvoll,
die Leitung des Verfahrens in die Hande eines
qualifizierten Juristen zu legen. Von besonderer
Wichtigkeit ist auch, dap der Vorsitzende und sein
Vertreter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes erfahren sein missen. Ohne derartige Er-
fahrungen ist eine sinnvolle TAtigkelt als Vor-
sitzender einer Stelle, die sich mit der L&sung von
Sstreitfallen aus der Kollision von Schutzrechten
befapt, nicht moglich.

Fiir die Berufung des Vorsitzenden und seines Vertre-
ters soll der Bundesminister der Justiz zustandig
sein. Dies entspricht vergleichbaren Regelungen, die
sich in der Praxis bewadhrt haben (Schiedsstelle nach
dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen; Schieds-
stelle nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz).
Auch die Begrenzung der Amtszeit auf Jjewells ein
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Jahr entspricht dem Modell der Schledsstelle nach
dem Gesetz uUber Arbeitnehmererfindungen. Die Wie-
derernennung des Vorsitzenden und seines Vertreters
soll ohne jede Begrenzung zulassig sein.

Zu Absatz 3:

Mit der Besetzung der Einigungsstelle soll eine még-
lichst praxisnahe, sachkundige und interessengerech-
te Behandlung der F&alle sichergestellt werden. Die
vom Présidenten des Deutschen Patentamts aufzu-
stellende Liste der Beisitzer wird deshalb in beson-
derem MaPe Personen bericksichtigen, die fachbe-
zogenen Sachverstand sowohl in rechtlicher als auch
in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht auf-
weisen. Bel der Aufstellung der Liste sollen nach
Moglichkeit die interessierten Kreise (Fach- und
Berufsverbande) beteiligt werden. Es ist beabsich-
tigt, dap das Deutsche Patentamt die in Frage kom-
menden Verbande zur Benennung von Vorschlégen fir
die Liste auffordert und dap die Liste j&hrlich vom
Deutschen Patentamt Qeréffentlich wird. Sie soll
eine hinreichend groﬁe Anzahl von Personen um-
fassen, um zum einen?die dem Einzelfall angemessene
Zusammensetzung der Beisitzer zu ermdglichen und zum
anderen eine zu hohe Arbeitsbelastung fir den ein-
zelnen Beisitzer zu vermeiden.

Aus dem Charakter der Einigungsstelle ergibt sich,
dapf die Beteiligten im Einzelfall mit der Berufung
der Belsitzer einverstanden sein sollen und dap
ihrem (bereinstimmenden Vorschlag in der Regel
selbst dann zu folgen ist, wenn die Beisitzer ihres
Vertrauens nicht in der vorliegenden Liste aufge-
fihrt sind. Der Vorsitzende der Einigungsstelle
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wird von einem einvernehmlichen Vorschlag der Par-
teien nur abweichen kénnen, wenn gewichtige Grunde
dafdr vorhanden sindg.

Zu Absatz 4:

Bezlglich der Ausschliefung und Ablehnung von Mit-
gliedern der Einigungsstelle verweist dile Vorschrift
auf die fUr die Ausschliefung und Ablehnung wvon
Richtern geltenden Regelungen der Zivilprozepord-
nung. Fir die Entscheidung dber Ablehnungsgesuche
soll das Bundespatentgericht zustandig sein.

Zu § 41 - Ehrenamt; Dienstaufsicht

Die Mitglieder der Einigungsstelle bekleiden ein
O6ffentliches Ehrenamt (Absatz 1 Satz 1). Sie sind
keine ehrenamtlichen Richter, weil die Einigungs-
stelle kein Gericht ist, sind aber in ihrer Tatig-
keit sachlich unabhé&ngig und nicht weisungsgebunden.
Sie unterliegen bestimmten Amtspflichten, insbe-
sondere der Geheimhaltungspflicht und der Pflicht
zur Wahrung des Beratungsgehelmnisses, Fdr sie
gelten die besonderen Vorschriften, die die Inte-
gritat &ffentlicher Amter gewdhrleisten sollen (z.B.
§§ 331 ff. des Strafgesetzbuchs). Absatz 1 Satz 2
stellt sicher, dap der Vorsitzende und sein Vertre-
ter auch hauptamtlich berufen werden kdnnen, wenn
sich dies wegen des Geschiftsanfalles als notwendig
erweisen sollte.

In Absatz 2 und 3 sind die notwendigen Regelungen
Uber die Verpflichtung der ehrenamtlichen Mitglieder
der Einigungsstelle und die Dienstaufsicht, die auch
tiber Privatpersonen insoweit besteht, wie ihre Ver-
pflichtungen aus der Ubernahme des Ehrenamtes rei-
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chen, vorgesehen. Sollte es zur Bestellung eines
hauptamtlichen Vorsitzenden und seines Vertreters
kommen, waire deren besondere Verpflichtung nach Ab-
satz 2 Uberflussig, da diese Pflichten ohnehin zu
den Amtspflichten gehdrten. '

Zu § 42 - Verfahren vor der Einigungsstelle

Die Anrufung der Einigungsstelle ist mdglichst ein-
fach und ohne strenge formelle Anforderungen gehal-
ten, um sie auch privaten Schutzrechtsinhabern oder
kleinen Unternehmen ohne besondere Vorbereitung
oder Rechtskenntnisse und auch ohne Hinzuziehung
eines bevollméchtigten Vertreters zu ermdglichen.
Sie setzt einen schriftlichen Antrag voraus, fir
dessen Inhalt Absatz 1 Vorschriften enthalt, deren
Einhaltung jedoch nicht zwingend ist. Mit der Ver-
weisung auf die §§ 1034 Abs. 1, 1035 und 1036 der
Zivilprozepordnung wird fir die Binigungsstelle

die Verfahrensgestaltung in Umrissep festgelegt und
klargestellt, dap sie eine Beweisaufnahme anordnen,
aber nicht erzwingen Kann. Auch kann sie fir eine
mundliche Verhandlungidas persdnliche Erscheinen der
Parteien - ebenfalls ¢hne Zwangsmittel - anordnen.
Fur die Entwicklung e;nes ausgewogenen und sachge-
rechten Einigungsvorséhlages wird die Anwesenheit
der Parteien haufig férderlich und sinnvoll sein, da
diese einen Vergleich unter dem Eindruck einer gut
vorbereiteten und kompetent gefihrten mindlichen
Verhandlung eher abschliepen werden.

Absatz 2 bestimmt ferner, dap neben Rechtsanwalten
(§ 1034 Abs. 1 Satz 2 der zivilprozefordnung) auch
Patentanwdlte als Bevollmachtigte nicht zurickge-
wiesen werden dirfen. Diese Erweiterung ist ange-
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sichts der Tatsache, dap es sich um Streitigkeiten
handelt, die sich aus der XKollision von gewerbli-
chen Schutzrechten ergeben, erforderlich. Wie Pa-
tentanwédlte dirfen auch die Inhaber von Erlaubnis-
scheinen, die bei Inkrafttreten der Patentanwalts-
ordnung erteilt waren und nach § 177 der Patentan-
waltsordnung fortgelten, vor der Einigungsstelle
auftreten. Patentassessoren kdnnen nicht zurickge-
wiesen werden, soweit sie zum Auftreten vor Gericht
berechtigt sind (§ 156 der Patentanwaltsordnung),
d.h. wenn sie fir ihren Dienstherrn oder in den in
§ 155 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Patentanwaltsordnung
genannten Fallen tatig werden.:

Im Ubrigen sieht Absatz 3 vor, dap die Einigungs-
stelle das Verfahren selbst bestimmen soll. Durch
diese Vorschrift, die an § 1034 Abs. 2 der Zivil-
prozefordnung angelehnt ist, soll eine mdglichst
gropfe Flexibilitat gewadhrleistet werden. Die Eini-
gungsstelle soll ihr Verfahren voll auf die mdg-
lichst zweckm&fige Erledigung des konkreten Falles
ausrichten kénnen. Dazu gehdrt auch, dap sie frei
entscheiden kann, ob sie ein schriftliches Ver-
fahren durchfihrt oder eine mindliche Verhandlung
anberaumt; sie kann auch zwischen beiden Verfah-
renswelsen wechseln. Es 1st auch nicht ausge-

' schlossen, dap die Einigungsstelle bestimmte Hand-
lungen - etwa die Vernehmung freiwillig erschiene-
ner Zeugen - dem Vorsitzenden oder einem Beisitzer
Ubertrédgt, was jedoch nicht die Regel sein wird.

Zu § 43 - Einigungsvorschlag; Vergleich

Die Einigungsstelle soll nach der zwingenden Vor-
schrift des Absatzes 1 ihre Beschlisse mit Stimmen-
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mehrheit fassen. Sie kann den Parteien einen
schriftlichen Einigungsvorschlag unterbreiten,

der auch die wesentlichen Argumente fir die vorge-
schlagene Einigung enthalten sollte. Mit einem der-
artigen Vorschlag kann eine anzuberaumende mindliche
Verhandlung vorbereitet werden; er kann auch im
Anschlup an eine mindliche Verhandlung ergehen. Der
Einigungsvorschlag soll den Parteien die Vorstel-
lungen der Einigungsstelle, wie der Streitfall
beigelegt werden kann, verdeutlichen.

Aué Grinden der Prozefdkonomie und als weiterer An-
reiz fir die Anrufung der Einigungsstelle soll es
méglich sein, vor der Einigungsstelle einen voll-
streckbaren Vergleich zu schliefen, wie dies vor
Gutestellen méglich ist, die von einer Landesjustiz-
verwaltung eingerichtet oder anerkannt sind (vgl.

§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozepordnung). Deshalb
wird mit Absatz 3 Satz 2 eine entsprechende Regelung
vorgeschlagen. Sie ist notwendig, weil die Eini-
gungsstelle keine Stelle im Sinne des § 794 Abs. 1
Nr. 1 ZPO ist.

Durch Absatz 3 wird s?mit neben den in der Zivil-
prozefordnung aufgezdhlten ein weiterer Voll-
streckungstitel geschaffen. Er kommt dadurch zu-
stande, dap er in einem besonderen Schriftstick
niedergelegt und in der mindlichen Vérhandlung von
den mitwirkenden Mitgliedern der Eimigungsstelle und
den Parteien unter Angabe des Tages seines Zustande-
kommens unteirschriepen wird. Auferhalb einer mind-
lichen Verhandlung kann somit kein vollstreckbarer
Vergleich geschloésen werden. Fir das Verfahren bei
der Erteilung der Vollstreckungsklausel wird § 797 a
ZPO fur entsprechend anwendbar erklért. Zustandig
tir die Erteilung der Veollstreckungsklausel ist der
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Urkundsbeamte der Geschaftsstelle des Amtsgerichts
Minchen, da die Einigungsstelle beim Deutschen Pa-
tentamt errichtet wird (§ 39 Abs. 3 Satz 1) und
dieses seinen Sitz in Minchen hat (§ 797 a der
ZivilprozePordnung i.Vv.m. § 1 Abs. 2 des Gesetzes
Uber die Errichtung eines Patentamts im Vereinigten
Wirtschaftsgebiet, BGBl. III 424-1-3). Dies gilt
auch dann, wenn der Vergleich bel einer Sitzung
auperhalb des Sitzes der Einigungsstelle ge-
schlossen wurde.

Zu § 44 - Unterbrechung der Verjahrung

Nach § 44 soll ein Antrag bei der Einigungsstelle
entsprechend § 209 Abs. 2 Nr. 1 a des Burgerlichen
Gesetzesbuchs verjahrungsunterbrechende Wirkung
haben. Diese kann naturgemdp nur fidr die in § 39
Abs. 1 genannten blrgerlichen Rechtsstréitigkeiten
und die diesen zugrunde liegenden Anspriche ein-
treten. Ebenso ist in Anlehnung an § 212 a des
Birgerlichen Gesetzbuchs die Dauer der Verjahrungs-
unterbrechung festgelegt. Da eine verfahrensbe-
endeﬁde Sachentscheidung durch die Einigungsstelle
nicht in Betracht kommt, hat sie bel einem Scheitern
. des Einigungsverfahrens den Zeitpunkt der Beendigung
des Verfahrens im Interesse der Rechtssicherheit
fOérmlich festzustellen.

Zu § 45 - Kosten des Einigungsverfahrens

Zu Absatz 1:

Die Inanspruchnahme der Einigungsstelle kann nicht
kostenfrei sein. Dies ergibt sich zum einen aus dem

Gedanken des Kostendeckungsprinzips, zum anderen aus
dem Gebot, eine mipfbraduchliche Inanspruchnahme der
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Einigungsstelle mdglichst zu verhindern. Die Kosten
der Einigungsstelle sind nicht sicher abschatzbar,
sle héngen entscheidend vom AusmaPp der Inanspruch-
nahme ab, das derzeit nicht vorhergesehen werden
kann. Eine volle Deckung der Kosten durch die Gebilhr
kann jedoch wie auch bei der Anrufung von Gerichten
nicht erzielt werden. Sinn des Einigungsverfahrens
ist es, den Parteilen eine einfache, praktische und
kostengunstige Alternative 2zu einem Gerichtsver-
fahren zu bieten. Das Verfahren so¢ll auch und gerade
fdr Unternehmen und Erfinder aus den neuen Bundes-
lédndern leicht zugadnglich sein. Der Entwurf schlagt
unter Berucksichtigung dieser Uberlegungen eine Ge-
bihr von 300 DM vor. Die Geblhr ist von demjenigen
zu zahlen, der die Einigungsstelle anruft, und mit
der Antragstellung zu entrichten; anderenfalls

gilt der Antrag als nicht gestellt (Satz 2).

Zu Absatz 2:

Sowchl die in Absatz 1 genannte Geblhr als auch et-
waige Auslagen der Einigungsstelle sollen nach der
Verordnung ﬁber;die Verwaltungskosten beim Deutschen
Patentamt erhobén werden, die durch Absatz 2 flr
entsprechend anwendbar erklart wird.

Zu Absatz 3:

Entsprechend dem Grundsatz, dap die Einigungsstelle
nur Vorschlage zur gitlichen Einigung machen, aber
keine streitige Entscheidung treffen soll, schléagt
der Entwurf vor, daB dies auch fir die Kosten des
Verfahrens gelten soll. Die Einigungsstelle muf
Jedoch den Versuch machen, die Parteien zu einer
gdtlichen Einigung lber die Verteilung der Verfah-
renskosten einschlieflich der ihnen entstandenen
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Auslagen, also insbesondere der Kosten etwaiger Be-
vollmachtigter, zu bringen. Gelingt dies nicht, so
tragt jede Partei die ihr entstandenen Kosten
selbst; dem Antragsteller f&llt zusatzlich die Ge-
bhr in Hdhe von 300 DM zur Last, die er bereits mit
der Antragstellung entrichten mupte. Lediglich Ober
die Verteilung der der Einigungss;elle etwa ent-
standenen Auslagen {(Absatz 2) hat die Einigungs-
stelle nach billigem Ermessen zu entschelden, da
insoweit festgelegt werden muB, wer die Kosten zu
tragen hat.

Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift erdffnet gegen Entscheidungen nach
Absatz 2 und nach Absatz 3 Satz 3 dile Beschwerde an
das Bundespatentgericht. Diese Beschwerde ist gebuh-
renfrei.

Zu q 46 -~ Entschadigung der Mitglieder der Eini-
gundsstelle

Die’Vorschrift regelt die Entsché&digung der ehren-
amtlich tatigen Mitglieder der Einigungsstelle durch
Verweisung auf das Gesetz iber die Entschadigung der
ehrénamtlichen Richter. Sie entspricht damit im we-
sentlichen denjenigen Regelungen, die fir die beim
Deuischen Patentamt auch sonst eingerichteten
Schiedsstellen und deren Mitglieder gelten.

Zu Teil 4 - Anderung von Gesetzen

Zu § 47 - Anderung des Warenzelchengesetzes

Das deutsche Warenzeichenrecht geht seit jeher von
der Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb ihres
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Inhabers aus. Dies bedeutet, daP Markenschutz nur
fir die in dem Geschaftsbetrieb des Anmelders ge-
fuhrten Waren oder Dienstleistungen erworben werden
kann, auch wenn insoweit von der Rechtsprechung und
Praxis der Patentbehdrden seit léngerem ein gropzu-
glger Mafistab bel der Einbeziehung im Anmeldezeit-
punkt noch nicht gefihrter Waren oder Dienst-
leistungen angelegt wird. Allerdings ist wegen
dleses Grundsatzes im deutschen Recht der Erwerb
eines Warenzeichen fir elne Holding-Gesellschaft,
die zwar einen Geschiftsbetrieb hat, die aber die
Waren oder Dienstleistungen, fir die das Warenzei-
chen eingetragen werden soll, nicht in ihrem eige-
nen Geschaftsbetrieb fthrt, nicht mdéglich. Dies
gilt in gleicher Weise fir Unternehmen, deren Ge-
schaftsbetrieb sich im wesentlichen auf die Ver-
marktung von Marken oder Symbolen ("character
merchandising”} beschrankt.

In formeller Hinsicht ist die Angabe des Geschafts-
betriebs bei der Anmeldung erforderlich (§ 2 Abs. 1
Satz 3 des Warenzelchengesetzes). In materieller
Hinsichnt wirkt sﬁch die Bindung der Marke an den
Geschéftsbetriebfinsbesondere bei der Ubertragung
des durch die Anheldung oder Eintragung eines
warenzeichens begrindeten Rechts aus. Nach § 8 des
Warenzeichengesetzes kann dieses Recht nur zusammen
mit dem Geschaftsbetrieb oder dem Teil des Ge-
schaftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehdrt,
Ubertragen werden. Die Rechtsprechung hat aus dem
Grundsatz der Bindung an den Geschéaftsbetrieb auch
Folgerungen fur die Lizenzierbarkeit von Marken
entwickelt, die dazu flhren, dap eine Lizenzverein-
barung nur fir scolche Waren oder Dienstleistungen
moglich ist, die zum Geschdftsbetrieb des Lizenz-
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gebers gehdren. Schlieflich kann eine Marke geldscht
werden, wenn der Geschaftsbetrieb, 2zu dem sie ge-
hért, nicht fortgesetzt wird (§ 11'Abs. 1 Nr. 2 des
warenzeichengesetzes).

Demgegeniiber sieht das gegenwdrtig noch auf Marken
mit DDR-Ursprung anzuwendende DDR-Warenkennzeichen-
gesetz vom 30. November 1984 keine solche Bindung
der Marke an den Geschaftsbetrieb vor. Insbesondere
sind DDR-Marken auch ohne Geschaftsbetrleb frei
OUbertragbar (§ 17 Abs. 1 des DDR-Warenkennzeichen-
gesetzes).

Daraus ergibt sich bei der im Zuge der Herstellung
der Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes erforderlichen Bereinigung von Mar-
kenkonflikten die Schwierigkeit, dap zwar Marken
mit DDR-Ursprung frei dbertragen werden kdnnen,
nicht aber solche mit Ursprung im bisherigen Bundes-
geblet,

Darlibar hinaus ist festzustellen, dap der Grundsatz
der Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb und
das déraus inbesondere abgeleitete Verbot der freien
Ubertfagung von Marken in anderen Markenrechtsord-
nungen und auch im internationalen Bereich zunehmend
aufgedeben worden ist. Auch die europdische Rechts-
entwicklung fihrt zu einer grundsdtzlich veranderten
Beurtellung des Markenrechts. Das Markenrecht wird
zunehmend als selbstandiges Vermdgensrecht, ver-
gleichbar den sonstigen gewerblichen Schutzrechten,
angesehen. So ist flr das kinftige einheitliche
Markenrecht der Europdischen Gemeinschaft, dessen
Verabschiedung bisher aus politischendGrﬁnden noch
nicht zustande gekommen ist, die frele Obertragbar-
keit von Marken vorgesehen (Artikel 17 des Vor-
schlags fir eine Verordnung des Rates Uber die Ge-
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meinschaftsmarke, konsclidierte Fassung des Verord-
nungsvorschlags abgedruckt in GRUR Int. 1989

S. 388). Die vom EG-Ministerrat am 21. Dezember 1988
beschlossene Erste Richtlinie des Rates zur An-
gleichung des Rechts der Mitgliedstaaten Uber die
Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, s§. 1)
enthalt demgegentber diesen Grundsatz der freien
Ubertragbarkelt nicht, da daruber zwischen den Mit-
gliedstaaten, die diesem Grundsatz fadr das kinftige
Gemeinschaftsmarkenrecht einheitlich zustimmen,

kein Einvernehmen erzielt werden konnte.

Bei den Beratungen ilber die kinftige Gestaltung des
deutschen Markenrechts, die bereits in den 60er
Jahren aufgenommen worden waren und wegen der euro-
paischen Rechtsentwicklung zunidchst nicht welter-
gefihrt wurden, hat sich innerhalb der am Marken-
recht interessierten Kreise ebenso wie bei der ge-
genwartig gefdhrten Diskussion Uber die Umsetzung
der Richtlinie Einvernehmen dazu'ergeben, dap im
Zuge der bevorstehenden Reform des deutschen Marken-
rechts auch die Bindung der Marke an den Geschaftg-
betrieb aufgegeben und insbesondere die freie Ober-
tragbarkeit eingéfﬁhrt werden soll.

Wegen der Bedéutung, die der Ldsung von Marken-
rechtskollisionen bel der Herstellung der deutschen
Einheit auf diesem Gebiet zukommt, soll diese Dis-
krepanz zwischen den Regelungen des DDR-Waren-
kKennzeichengesetzes und des Warenzeichengesetzes im
Vorgriff auf die oknehin bevorstehende Marken-
rechtsreform durch die Verselbstandigung des Marken-
rechts, d.h. durch die Loslésung von dem zugrunde
liegenden Geschdftsbetrieb, beseitigt werden. Im
einzelnen handelt es sich um die Streichung des
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Erfordernisses der Angabe des Geschaftsbetriebs bei
der Anmeldung (Nummer 2), die Einfdhrung der freien
Obertragbarkeit (Nummer 3) und die Streichung des
Léschungsgrundes des Wegfalls des Geschaftsbetriebs
(Nummer 4).

Der Entwurf enthdlt somit nur die unbedingt erfor-
derlichen Anderungen des Warenzeichengesetzes. Eine
weltergehende Umgestaltung soll dem im Vorberei-
tungsstadium befindlichen Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des deutschen Markenrechts vorbehalten blel-
ben. Der Entwurf sieht daher von weltergehenden
Anderungen des Warenzeichengesetzes ab. Dies gllt
insbesondere fir § 1 des Warenzeichengesetzes. Da-
nach kann, wer sich in seinem Geschaftsbetrieb zur
Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer
eines Warenzeichens bedienen will, dieses Zeichen
zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden. Wegen
der vorgeschlagenen Streichung der Verpflichtung

zur Angabe des Geschaftsbetriebs bei der Anmeldung
und der Zulassung der freien Ubertragbarkeit wvon
Markeﬂ wird davon ausgegangen, daP in der Praxis des
Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts
und von den ordentlichen Gerichten die verbleibenden
Vorschriften so ausgelegt und angewendet werden, dap
der mit dem Entwurf beabsichtigten Abschaffung der
absoluten Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb
des Inhabers Geltung verschafft wird. Allerdings
bleibt es angesichts der insoweit mit dem Entwurf
verfolgten Ziele dabei, dap der Anmelder eines
warenzeichens jedenfalls einen Geschaftsbetrieb
haben muf. Dieser muB aber nicht notwendig die in
der Anmeldung oder Eintragung erfapten Waren oder
Dienstleistungen abdecken. Auch seine Angabe bei der
Anmeldung ist nicht erforderlich.



- 238 -

Dies bedeutet insbesondere, dap der Erwerb von Wa-
renzeichen durch Holding-Gesellschaften kinftig
zulassig 1st. Auch werden danach kOnftig Marken-
eintragungen mit umfassenden Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnissen fir solche Unternehmen m&g-
lich sein, die sich im wesentlichen mit der Vergabe
von Lizenzen befassen, auch wenn sie selbst die
betroffenen Waren oder Dienstleistungen nicht ver-
treiben. Im Ergebnis wird damit auch Uber das gel-
tende Recht hinaus die Lizenzvergabe fir solche
Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke ein-
getragen ist, ermdglicht, die zwar nicht im Ge-
schaftsbetrieb des Warenzeicheninhabers, wohl aber
von dem Lizenznehmer geflihrt werden.

Bei den Diskussionen innerhalb der interessierten
Kreise ist gelegentlich die Befurchtung geduert
worden, daPp mit einer Losldésung der Marke vom Ge-
schaftsbetrieb sowchl einem ungerechtfertigt weiten
Markenschutz als auch der mipbrauchlichen Marken-
ilbertragung Vorschub geleistet werden wirde. Die
Bundesregierung teilt diese Befitrchtungen nicht.
Zundchst ist darauf hinzuweisen, daf in Marken-
rechtsordnungen mit ahnlich liberalen Regelungen
solche MiBstande'ebenfalls nicht aufgetreten sind.
AuBerdem fihrt der Benutzungszwang dazu, dap nach
Ablauf der finfjahrigen Benutzungsschonfrist der
Schutz sich auf die tatsachiich fir Waren oder
Dienstleistungen benutzten Zeichen beschrankt. Im
Ubrigen bieten die Vorschriften des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb und auch die allgemeinen
MiBbrauchstatbestande des blrgerlichen Rechts eine
ausreichende Handhabe, etwa auftretenden Mifbr&auchen
wirksam zu begegnen. Dies gilt insbesondere auch fir
etwaige Irrefihrungen, die infolge der Qbertragung
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von Marken auftreten kénnen. Gegen solche Irrefih-
rungen kann auf Grund von § 3 des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb vorgegangen werden.

Im ubrigen ist zu § 47 des Entwurfs folgendes zu
bemerken:

Zu Nummer 1:

Nach Nummer 1 soll - der geltenden Gesetzgebungs-
praxis folgend - eine amtliche Abkirzung in die
Oberschrift des Warenzeichengesetzes aufgenommen
werden,

Zu Nummer 2:

Nach Nummer 2 soll kidnftig die in § 2 Abs. 1 Satz 3
des Warenzeichengesetzes festgelegte Verpflichtung,
bei der Anmeldung eines Warenzeichens den Ge-
schaftsbetrieb zu bezeichnen, in dem das Warenzei-
chen verwendet werden soll, entfallen. Damit soll
kinftig auch kein Nachweis iber das Vorhandensein
eines Geschaftsbetriebs verlangt werden kénnen.
Fehlﬁ ein Geschaftsbetrieb Oberhaupt, so soll dies
alleﬁfalls in einem spateren L&schungsverfahren
nach § 10 des Warenzeichengesetzes geltend gemacht
werden kdnnen.

Zu, Nummer 3:

Nach Nummer 3 soll § 8 Abs. 1 des Warenzeichenge-
setzes kinftig so gestaltet werden, dap das durch
die Anmeldung oder Bintragung eines Warenzeichens
begrindete Recht auch ohne den Geschaftsbetrieb oder
den Tell des Geschaftsbetriebs, zu dem das Waren-
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Zeichen gehort, ibertragen werden oder auf andere
Ubergehen kann. Im einzelnen ist zu den vorge-
schlagenen Anderungen zu bemerken:

Der Wortlaut von Satz 1 erfaft kinftig ausdricklich
alle Falle der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge
und behandelt von den Féllen der Gesamtrechtsnach-
folge nicht mehr nur den Rechtsibergang auf die
Erben. Im Obrigen soll sich nunmehr aus Satz 1 un-~-
mittelbar ergeben, dap der Rechtsibergang oder die
Ubertragung auch ohne den Geschéftsbetrieb oder den
Teil des Geschaftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen
gehdrt, mdglich ist.

In Fallen gder Gesamtrechtsnachfolge, alsoc insbeson-
dere beim Obergang auf die Erben und im Falle der
Unternehmensverschmelzung, wird die getrennte
Ubertragbarkeit von Marke und Gesché&ftsbetrieb
keine Bedeutung erlangen, weil aus dem Wesen der
Gesamtrechtsnachfolge folgt, dap auéh die Waren-
zeichenrechte kraft der gesetzlich vorgesehenen
Universalsukzegsion ubergehen.

Wie die Erfahr@ngen in Rechtsordnungen mit der
freien Ubertragbarkeit von Marken zeigen, gibt es
Jedoch in der Praxis immer wieder Fdalle, in denen
unklar ist, ob mit dem Ubergang oder der Ubertragung
eines Geschaftsbetriebs oder eines Teils eines
Gesché&ftsbetriebs auch die dazugehdrenden Waren-
zeichenrechte mit Ubergehen oder mit Ubertragen wer-
den. Da - abgesehen von der nach Satz 1 méglichen
Trennung von Warenzeichen und Geschaftsbetrieb -
auch weiterhin davon auszugehen ist, dap das Waren-
zeichenzeichen grundsatzlich zu einem Geschiftsbe-
trieb gehért, soll nach Satz 2 der Ubergang oder die
Obertragung eines Gescinaftsbetriebs (oder Teils
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eines Geschaftsbetriebs) im Zweifel, also wenn die
- stets vorrangige - Auslegung des Rechtsgeschafts
keinen eindeutigen anderen Schlup zulapt, auch die
dazugehdrenden Warenzeichenrechte erfassen. Die fir
Satz 2 gewdhlten Begriffe "GeschAftsbetrieb", "Ober-
tragung” und "Ubergang" knipfen an den gegenwArtigen
Wortlaut von § 8 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 an. Von
der Auslegungsregel werden allerdings in erster
Linie rechtsgeschaftliche Verpflichtungen zur Ober-
tragung eines Geschaftsbetriebs oder Teils eines
Geschaftsbetriebs erfapt werden. Die Auslegungs-
regel soll aber z.B. auch fir testamentarische Ver-
figungen gelten, Sie soll im Ubrigen auch in den
F&llen Anwendung finden, in denen eine (partielle)
Gesamtrechtsnachfolge im Wege der Auf- oder Ab-
spaltung nach dem Gesetz Uber die Spaltung der von
der Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen vom

5. April 1991 (BGBl. I. S. 854) eintritt. Soweit
sich dabei feststellen 1&4Bt, daPp Warenzeichen-
rechte einem bestimmten Geschidftsbetrieb oder Tell
eineq Geschéftsbetriebs zugeordnet werden kénnen,
wird?sowohl im Falle der Aufspaltung als auch der
Abspiltung davon auszugehen sein, dapP die entspre-
chenden Warenzeichenrechte zusammen mit dem auf
eine neue Gesellschaft Ubertragenen Gesché&ftsbe-
trieb oder Teil des Geschdftsbetriebs, dem sie
zugeordnet sind, im Wege der Universalsukzession
Ubergehen, wenn eine ausdrickliche Zuteilung der
Warenzeichenrechte im Spaltungsplan nicht vorge-
nommen worden ist.

Der fir die Satze 1 und 2 vorgeschlagene Wortlaut
weicht von dem Wortlaut des entsprechenden Arti-
kels 17 Abs. 1 und 2 des Vorschlages fur eine Ver-
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ordnung des Rates Uber die Gemeinschaftsmarke
(a.a.0.) ab. Dies beruht im wesentlichen darauf, dap
bisher im deutschen Warenzeichenrecht der Begriff
des "Unternehmens" nicht vorkommt und dap § 17

Abs. 2 des Verordnungsvorschlags in erster Linie im
Hinblick auf die Rechtsordnungen formuliert worden
ist, die das Abstraktionsprinzip nicht kennen.

Die vorgeschlagenen Sdtze 3, 4 und 5 von § 8 Abs. 1
des Warenzeichengesetzes entsprechen den Satzen 4
und 5 von § 8 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes in
seiner geltenden Fassung.

Zu Nummer 4:

Nach Nummer 4 Buchstabe a) soll der gegenwartig in
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes enthal-
tene Loschungsgrund der Nichtfortfihrung des Ge-
schaftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehdrt,
gestrichen werden. Diese Anderung ist erforderlich,
‘um den Grundsatz, dap es kinftig keiner Oberein-
stimmung zwiscﬁen Geschaftsbetrieb und den Waren
und Dienstleisdungen bedarf, fir die das Waren-
Zeichen angemeﬂdet oder eingetragen worden ist, zu
verwirklichen. '

Die in Nummer 4 Buchstabe b} vorgeschlagene Anderung
von § 11 Abs, 4 Satz 1 des Warenzeichengesetzes ist
eine Folgeadnderung zu der in Nummer 4 Buchstabe a)
vorgeschlagenen Anderung.



Zu § 48 - Anderung des Gesetzes Uber die Geblihren
des Patentamts und des Patentgerichts

Zu Nummer 1:

Das Gesetz Uber dile Gebihren des Patentamts und des
Patentgerichts soll eine Kurzbezeichnung und eine
amtliche Abklrzung erhalten.

Zu Nummer 2:

Im Zusammenhang mit der Erstreckung der DDR-Patente
gsind in § 8 Abs. 1 und 3 und in § 11 des Entwurfs
zwei neue Gebilhrentatbestande geschaffen worden, fir
die jewells eine Geblhr festzusetzen ist.

Die fiir die Ver6ffentlichung der Obersetzungen der
nicht in deutscher Sprache vorliegenden ehemaligen
DDR-Patente vorgesehene Geblhr in Hbhe von 250 DM
(Nummer 114 100 des Gebuhrenverzeichnisses) ent-
spricht der Gebihr, die die Bundesregierung im
Entwurf eines Zweiten Gesetzes uUber das Gemein-
schaftspatent (Bundestags-Drucksache 12/632) fir
die Einfiuhrung der Ubersetzungspflicht fir die
nicht in deutscher Sprache vorliegenden européi-
schen Patente vorgeschlagen hat. Diese Gebihr deckt
die Kosten der Herstellung der Druckschriften.

Die fir den Antrag auf Ermittlung der in Betracht zu
ziehenden Druckschriften fdr ein DDR-Patent vorge-
sehene GeblUhr in HOhe von 200 DM (Nummer 114 200 des
Geblhrenverzeichnisses) entspricht der Gebilhr flr
die Recherche nach § 43 des Patentgesetzes.

Zu Nummer 3:

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.
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Zu Tell 5 - Obergangs—- und Schlupvorschriften
Zu § 49 - Arbeitnehmererfindungen

Das Patentrecht und das Neuererrecht der DDR ent-
hielten umfassende und zum Teil komplizierte Rege-
lungen Uber die Vergltung von Arbeitnehmererfindun-
gen,

Durch das Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes und
des Gesetzes Uber Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990
hatte die DDR die Grundsatze des Bundesrechts uUber
Diensterfindungen und ihre Vergltung in ihr Recht
Ubernommen. Dies war notwendig geworden, Qéil das
Institut des Wirtschaftspatents, das neben dem Recht
der Betriebe zur Benutzung der Erfindung auch An-
spriche der Erfinder auf "materielle Anerkennung
entsprechend den Rechtsvorschriften" vorsah, durch
eben dieses Gesetz abgeschafft wurde.

In den besonderen Bestimmungen zum gewerblichen
Rechtsschutz im Einigungsvertrag (§ 11) ist be-
stimmt, daPp auf Arbeitnehmererfindungen, die vor dem
3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet gemacht wurden,
die dort vor dem Beitritt geltenden Bestimmungen
anwendbar bleiben.

Die vorgesehene Regelung folgt dieser Grundentschei-
dung, modifiziert sie aber in einigen Punkten.

Es erscheint ausgeschlossen, das Gesetz Uber Arbelt-
nehmererfindungen im nachhinein auf derartige Sach-
verhalte anzuwenden. Die relativ komplizierten Be-
stimmungen des Bundesrechts lassen sich hier nicht
papgenau anwenden mit der Folge, dap viele kaum
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befriedigend zu lbsende Rechtsfragen aufgeworfen
wirden. So kannte das Recht der DDR beispielsweise
nicht die prdzise Unterscheidung zwischen Dienster-
findungen und freien Erfindungen und zwlschen Er-
findungen und technischen Verbesserungsvorschlagen
oder etwa die Sonderregelung fir Arbeitnehmer im
Offentlichen Dienst einschlieplich des Hochschul-
lehrerprivilegs (§§ 40 bis 42 des Gesetzes Uber
Arbeitnehmererfindungen).

Es erscheint deshalb als eine sachgerechte und ein-
fache Ldsung, es [Ur solche Arbeitnehmererfindungen,
die vor dem 3. Oktober 1990 1im Beitrittsgebiet ge-
macht wurden, bei den bis dahin dort geltenden Vor-
schriften zu belassen. Dies widerspricht nicht den
Interessen der Arbeitnehmererfinder, weil die DDR
durch das Gesetz vom 29. Juni 1990 die grundsatz-
lichen Regelungen des Bundesrechts Uber Dienster-
findungen eingefihrt hatte und durch § 6 Abs. 3 der
Ersten Durchfihrungsbestimmung zum Patentgesetz

~ Diensterfindungen - vom 30. Juni 1990 (GBl. I

Nr. 46 S. 821) die Richtlinien des Bundesministers
fir Arbeit und Sozialordnung zur Ermittlung der an-
gemessenen Vergltung fir anwendbar erklart wurden.

Der Entwurf sieht drei Ausnahmen von der Weitergel-
tung des DDR-Rechts vor.

Die erste Ausnahme betrifft das Entstehen und die
Fadlligkeit des Vergitungsanspruchs beli unbeschrank-
ter Inanspruchnahme von Diensterfindungen, soweit
ein solcher Anspruch beil Inkrafttreten_dieses Ge-
setzes noch nicht entstanden war. Nach § 6 Abs. 1
der-Ersten Durchfihrungsbestimmung zum Patentgesetz
haben die Erfinder bel unbeschrénkter Inanspruch-
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nahme einer Diensterfindung nur dann einen Anspruch
auf Vergutung, wenn ein Patent vorliegt, das auf
alle Schutzvoraussetzungen geprift ist (§ 18 des
DDR-Patentgesetzes). Die Anwendung dieser Be-
stimmung wirde insbesondere dazu fihren, dap bei
erteilten ungepriften Wirtschaftspatenten, fir die
ein Prifungsantrag nach § 12 Abs. 1 des Entwurfs
nicht gestellt wird, der Anspruch des Erfinders
nicht mehr entstehen und fallig werden kénnte. Im
Ubrigen soll im Interesse der Arbeiltnehmer aus den
neuen Bundeslandern generell sichergestellt werden,
dap an das Entstehen des Vergltungsanspruchs keine
strengeren Voraussetzungen geknipft werden als nach
dem Gesetz uUber Arbeitnehmererfindungen. Es ist
deshalb vorgesehen, dap hier die einschlégigen Vor-
schriften des Gesetzes iliber Arbeitnehmererfindungen
Anwendung finden. Damit entsteht der Vergitungsan-
spruch gemdB § 9 Abs. 1 des Gesetzes Uber Arbeitneh-
mererfindungen mit der unbeschré&nkten Inanspruch-
nahme der Diensterfindung; er wird nach der Recht-
sprechunyg des Bundesgerichtshofs grundsatzlich be-
reits mit der Aufnahme von Nutzungshandlungen

durch den Arbeitgeber £&dllig.

Eine weitere Ausnahme betrifft die Anwendung der
Vorschriften Uber das Schiedsverfahren. Mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes scll die Rechtsein-
heit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
auch auf institutioneller Ebene hergestellt werden.
§ So‘sieht deshalb vor, das bisher bestehende Neben-
einander zweier Einrichtungen zur Beilegung von
Streitfallen zu beseitigen und alle Verfahren der
Schiedsstelle nach dem Gesetz {ber Arbeitnehmerer-
findungen zuzuweisen. Dies erfordert aber die An-
wendung der Vorschriften, die fir das Verfahren
dieser Schiedsstelle gelten. Im Ubrigen ist mit
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dieser Regelung sichergestellt, dap die Vorschrif-
ten des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen dber
das Schiedsverfahren auf Erfindungen, die vor dem
3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet gemacht worden
sind, insgesamt zur Anwendung kommen. Somit kann
die Schiedsstelle nicht nur in Vergitungsstreitig-
keiten - wie es § 28 des DDR-Patentgesetzes vor-
sah -, sondern in allen die Diensterfindung betref-
fenden Streitfdllen angerufen werden.

Die letzte Ausnahme betrifft die Anwendung der Vor-
schriften Uber das gerichtliche Verfahren, ein-
schlieflich der Zustandigkeit (§§ 37 bis 39 des Ge-
setzes Uber Arbeitnehmererfindungen). Die Anwendung
dieser Vorschriften ist aus Grinden der Rechtsver-
einheitlichung notwendig. |

Zu § 50 - Oberleitung von Schlichtungsverfahren

Die Vorschrift regelt die Uberleitung der bei der
Schlichtungsstelle fir Vergldtungsstreitigkeiten des
Deutschen Patentamts noch anhdngigen Verfahren,

Nach Q 28 des Patentgesetzes der DDR in der Fassung
des Anderungsgesetzes vom 29. Juni 1990 war in
Streitigkeiten Uber die Erfindervergitung bei
Diensterfindungen vor Einreichung einer Klage die
Schlichtungsstelle anzurufen. Die Schlichtungsstelle
setzte sich aus drei Mitgliedern zusammen, die vom
Prasidenten des Patentamts berufen wurden.. Wegen
der Fortgeltung des DDR-Rechts fir Arbeitnehmer-
erfindungen, die vor dem Beitritt im Beitrittsge-
biet gemacht worden sind (§ 11 der besonderen Be-
stimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag), blieb die Schlichtungsstelle auch
nach dem 3. Oktober 1990 - nunmehr als Einrichtung
des Deutschen Patentamts - bestehen.
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Auch im Musterbereich gab es eine Schlichtungs-
stelle fir Verglitungsstreitigkeiten (§ 18 der Ver-
ordnung der DDR Uber industrielle Muster in Ver-
bindung mit § 13 der Ersten Durchfihrungsbestimmung
zu dieser Verordnung), die im Rahmen des weltergel-
tenden DDR-Musterrechts auch nach dem Beitritt f4r
die Beilegung solcher Streitfalle zZustandig blieb.
Deren Verfahren sind aber von der Schlichtungsstelle
nach § 28 des Patentgesetzes der DDR Ubernommen
worden, weil die in § 13 der Ersten Durchfdhrungs-
bestimmung zur Verordnung Uber industrielle Muster
vorgeschriebene Besetzung (neben einem vom Prasi-
denten des Patentamts berufenen Vorsitzenden je ein
Vertreter des FDGB und des Amtes fir industrielle
Formgestaltung) nach dem Beitritt nicht mehr reali-
siert werden konnte.

Die Auflésung der Schlichtungsstelle und die Ober-
leitung der anhéingigen Verfahren auf die Schieds-
stelle nach dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen
ist geboten, da mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
die Rechtseinheit auch auf institutioneller Ebene
hergestellt weréen soll. Das Nebeneinander zweler
Einrichtungen zﬁr Bellegung von Vergltungsstreitig-
keiten erscheint nach Abschlup der zweiten Stufe
der Rechtsangleichung nicht mehr vertretbar.

Am 3. Oktober 1990 waren bei der Schlichtungsstelle
fir Vergltungsstreitigkeiten noch 126 Verfahren
anhangig. Es ist davon auszugehen, dap sich die 2ahl
der unerledigten Verfahren bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes sowelt verringert hat, daf die
Schiedsstelle fir Arbeitnehmererfindungen die Mehr-
belastung ohne personelle Aufstockung verkraften
kann,
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Zu § 51 - Oberleitung von Beschwerde-~ und Nichtig-
keitsverfahren

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift leitet die noch bei den Beschwerde-
spruchstellen und Spruchstellen fir Nichtigerkla-

rung des Deutschen Patentamts anh@ngigen Verfahren
auf das Bundespatentgericht uber.

Nach dem Recht der DDR waren fir die Entscheidung
iber Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts
nicht die Gerichte, sondern eigene Beschwerdespruch-
stellen innerhalb des Amtes zustaéndig (§ 20 des Pa-
tentgesetzes der DDR; § 25 Abs, 3 des Gesetzes Uber
Warenkennzeichen der DDR; § 26 der Verordnung der
DDR Uber industrielle Muster). Fidr Ahtrége auf Nich-
tigerklarung eines Patents sowie auf Nichtiger-
kladrung eines industriellen Musters waren die im
Patentamt der DDR gebildeten Spruchstellen fdr Nich-
tigerkldrung zustandig (§ 21 des Patentgesetzes der
DDR; $§ 25, 26 der Verordnung der DDR Uber in-
dustrielle Muster).

Der Ausschlup der Uberprifung der patentamtlichen
Entscheidungen durch die Gerichte entspricht nicht
nur nicht dem Bundesrecht (siehe § 5 des Entwurfs),
sondern widerspricht rechtsstaatlichen Grundsatzen.
Deshalb sah schon § 3 Abs. 2 der besonderen Bestim-
mungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Einigungs-
vertrag vor, dap ab dem 3. Oktober 1990 Beschwerden
gegen Entscheidungen in bezug auf DDR-Altanmeldun-
gen nur noch beim Bundespatentgericht eingelegt wer-
den konnten und fir die Entscheidungen, die in den
noch bei den Spruchstellen anhangigen Verfahren
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nach dem 3. Oktober 1990 erlassen wurden, die wei-
tere Uberprifung durch Beschwerde beim Bundespa-
tentgericht mdglich war. Die Beschwerdespruchstellen
und Spruchstellen fdr Nichtigerkldrung sind seit

dem 3. Oktober 1950 Teil des Deutschen Patentamts;
die noch anhangigen Verfahren wurden dort gemdapf den
besonderen Bestimmungen im Einigungsvertrag weiter-
behandelt.

Am 3. Cktober 1990 waren z.B. im Patentbereich 331
Beschwerdeverfahren (einschlieflich Rechtsbeschwer-
den) bei den Beschwerdespruchstellen und 14 Nichtig-
erkldrungsverfahren bei der Spruchstelle fir Nich-
tigerklarung anhéngig, die nicht alle bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen werden
kénnen. Auch im Warenzeichen- und Musterbereich gibt
es noch einige nicht erledigte Beschwerdeverfahren.
Dagegen ist bei der Spruchstelle fir die Nichriger-
kl&drung von industriellen Mustern kein Verfahrern
mehr anhéngig.

Durch Absatz 1 werden nunmehr die bei diesen Spruch-
stellen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes nbch anhéngigen Verfahren auf das Bundes-
patentgericht iUbergeleltet. Die Vorschrift stellt
die Rechtseinheit auch auf dem Gebiet des Verfah-
rensrechts sicher. Im Interesse der Verfahrens-
dkonomie sollen die Verfahren beli dem Bundespatent-
gericht in der Lage, in der sie sich befinden, wei-
tergefihrt werden. Das anwendbare Recht richtet Siéh
nach den allgemeinen Vorschriften.

Zu Absatz 2:

Abweichend von der in Absatz 1 vorgesehenen Regelung
fir vor der Spruchstelle fir Nichtigerkl&rung anhan-
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gige Verfahren, welche allein die technischen
Schutzrechte betreffen, sollen die beli Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes noch bei der Spruchstelle fir
die Léschung von Warenkennzeichen anhangigen Ver-
fahren vom Deutschen Patentamt zu Ende gefdihrt wer-
den. Flir die Abwicklung der wenigen noch aus der
Zeit vor dem 3. Oktober 1990 anhangigen Verfahren
soll kinftig die wWarenzeichenabteilung des Deut-
schen Patentamts zustadndig sein, deren Entscheidung
bereits nach § 3 Abs. 2 Satz 1 der besonderen Be-
stimmungen zum gewerblichen Rechtsschutz im Eini-
gungsvertrag der Beschwerde zum Bundespatentgericht
unterliegt, auch soweit sie (noch) DDR—-Recht anzu-
wenden hat. Eine Uberleitung der noch verbliebenen
Altverfanren auf das Bundespatentgericht soll hier
angesichts der Systematik der §§ 10 und 11 des Wa-
renzeichengesetzes, die die Ldschungsverfahren - je
nach geltend gemachtem L&schungsgrund - entweder dem
Deutschen Patentamt oder den ordentlichen Gerichten
zuweisen, unterbleiben.

Zu § 52 - Fristen

Die Vorschrift enthalt eine Ubergangsregelung fir
den Lauf verfahrensrechtlicher Fristen in bezug auf
die nach § 4 erstreckten Schutzrechte mit DDR-Ur-
sprung. Sie beruht auf dem Gedanken des Vertrauens-
schutzes und bestimmt dementsprechend, dap der Lauf
einer verfahrensrechtlichen Frist, der vor dem In-
kxrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnen hat,
sich nach dem bisher anzuwendenden Recht richtet,
die Frist also auch nach dem Stichtag noch entspre-
chend dem friuheren Recht ablauft. Praktische Bedeu-
tung wird diese Regelung nur dort erlangen, wo nhach
den Vorschriften des Einigungsvertrages fir eine
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Frist bislang noch das Recht der DDR mafgeblich ist
und dieses insoweit von der kinftig allein mapgeb-
lichen Regelung des bundesdeutschen Rechts abweicht.

Zu § 53 - Gebllhren
Zu Absatz 1:

Die Anwendbarkeit des Geblhrenrechts des Bundes auf
erstreckte DDR-Altrechte und -Altanmeldungen nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgt bereits aus

§ 5. Es ist jedoch erforderlich, einen konkreten An-
kndpfungspunkt fir die Anwendbarkeit dieses Rechts
Z2u bestimmen. Absatz 1 stellt insoweit auf die
Falligkeit der Geblhren ab. Nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes fallig werdende Gebdhren fir DDR-
Altrechte und -Altanmeldungen sind grunds&tzlich
nach Mapgabe des Bundesrechts zu entrichten; dies
betrifft sowohl die Hbhe der Gebilhren als auch das
Verfahren zur Entrichtung der Gebihren. Demgegen-
iber sind die bereits vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes fallig gewordenen Geblhren noch nach den
bislang anwendbaren Vorschriften des DDR-GebUhren-
rechts zu zahlen. '

Die auf Grund der neuen Geblhrensé&tze auf die Anmel-
der und Schutzrechtsinhaber aus der ehemaligen DDR
zukommende Mehrbelastung ist insgesamt gering und
erscheint tragbar. Mit der am 1. Juli 1990 in Kraft
getretenen Anordnung Uber die Geblhren und Kosten
des Patentamtes vom 31. Mail 1990 (GBl1. I Nr. 33

S. 328) hatte das Patentamt der DDR die Gebihren-
satze bereits weitgehend an die Gebilhrensétze des
Gesetzes Uber die Gebihren des Patentamts und des
Patentgerichts angeglichen. Eine Ermapigung der
Geblhren fir Altfalle ist daher nicht vorgesehen.
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Dabei ist auch zu bericksichtigen, dap der Schutz-
rechtsinhaber auf Grund der Erstreckung Schutz in
dem wesentlich grdperen gesamtdeutschen Gebiet er-
halt.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 enthalt eine Ausnahmeregelung zu Absatz 1.
Sind nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fallig
werdende Gebuhren bereits vor Inkrafttreten rechts-
wirksam vorausgezahlt worden, so gilt die Gebih-
renschuld als getilgt mit der Folge, dap das Deut-
sche Patentamt einen etwaigen Unterschiedsbetrag
nicht nachfordern kann. Diese Regelung erscheint
aus Billigkeitsgrinden geboten, um-die auch nach
dem DDR-Gebuhrenrecht gegebene Mdglichkeit der
rechtswirksamen Vorauszahlung nicht zu entwerten,
und vermeidet im Ubrigen den Verwaltungsaufwand fdr
die Beitreibung geringfigiger Differenzbetrage.

Zu 8§ 54 - Anwendung des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb und sonstiger Rechtsvorschriften

Der Entwurf sieht in einer Vielzahl von Bestimmungen
Kollisions- und Abgrenzungsregeln vor, die von ein-
deutigen Kriterien, wie z.B. ausdricklich festge-
legten Zeitpunkten ausgehen. Diese Regelungen sind,
wie auch sonst im Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes, in dem z.B. der Pestlegung des Priori-
tatszeitpunkts fUr die Bestimmung des Vorrangs von
Rechten Uberragende Bedeutung zukommt, auch in
diesem Entwurf unentbehrlich. Einen Ausdruck fin-
det dies z.B. in den Vorschriften Uber die Kolli-
sion von Schutzrechten (§§ 26 ff.), bel denen es
z.B. fir das Recht zur Weiterbenutzung auf die
Aufnahme der Benutzuhg im schutzrechtsfreien Raum
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vor dem 1. Juli 1990 ankommt. Auch die Berechtigung,
dltere Markenrechte geltend zu machen, ist an diesen
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schon im Einigungsvertrag enthaltenen Stichtag ge-
knupft.

Die in dem Entwurt vofgeschlagenen Regelungen sind
allerdings insoweit nicht als abschliefend zu ver-
stehen, als die Anwendung traditioneller Rechts-
grundsétze, die sich aus dem Recht gegen den un-
lauteren Wettbewerb oder dem birgerlichen Recht, wie
z.B. Uber den Rechtsmifbrauch (§ 242 des Burger-
lichen Cesetzbuchs) und sittenwidrige Handlungen

(§ B26 des Burgerlichen Gesetzbuchs) ergeben, durch
die Regelungen dieses Entwurfs ausgeschlossen

wlrde.

Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung, die
insbesondere im Kennzeichenrecht dem Erwerb formaler
Rechtspositionen, wie z.B. durch Anmeldung eines
Warenzeichens, in Fallen sittenwidrigen Handelns zu
Lasten eines bestimmten Mitbewerbers die Anerkennung
versagt hat (vgl. z.B. BGH GRUR 1967 S. 298

- "Modess"; BGH GRUR 1967 S. 304 - "Siroset"; BGH
GRUR Int. 1969 S. 257 - "Recrin"; BGH GRUR 1980

S. 110 - "Torch"). Aber auch in anderen Bereichen
des gewerblichen Rechtsschutzes, wie z.B. beim
Schutz von Mustern und Modellen, entspricht es
stdndiger Rechtsprechung, dap die Vorschriften des
allgemeinen Rechts, insbesondere des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb, in geeigneten Fdllen
ergdnzend neben dem sondergesetzlichen Schutz An-
wendung finden (vgl. z.B. BGH GRUR 1973 S. 478

- "Modeneuheit", BGH GRUR 1983 S. 377 - "Brombeer-
Muster").
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Um klarzustellen, daf auch die in diesem Entwurf
enthaltenen Regelungen insbesondere fir die Kolli-
sionstatbestande keine in jeder Hinsicht ab-
SChlieBende Regelung darstellen sollen, soll eine
ausdrickliche Bestimmung darlber aufgenommen wer-
den. |

§ 54 ergénzt damit die bei den einzelnen Vorschrif-
ten tellweise schon enthaltenen Ausnahmeregelungen,
wie insbesondere die Unbilligkeitsklauseln in den
§§ 26 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 30 Abs. 2.

Sie kann insbescndere auch in den Fallen Bedeutung
erlangen, in denen bei elner Anwendung der genannten
Unbilligkeitsklauseln zwar Unterlassungsansﬁrﬁche
nicht durchgreifen, in denen aber darlber hinaus die
Beseitigung eines unlauter oder rechtsmipbrauchlich
erworbenen entgegenstehenden Schutzrechts begehrt
wird. Dies kann, wie die vorstehend aufgefidhrten
Entscheidungen zeigen, vor allem im Markenrecht
auftreten. Aber auch bei der Kollision von Rechten
in anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes
kann es Fallkonstellaticnen geben, in denen die
allein auf einen festgesetzten Termin, wie z.B. den
Prioritétstag, oder auf einen bestimmten Stichtag
abstellende Behauptung einer formalen Rechtsposi-
tion, wie z.B. bei dem vorgesehenen Weiterbe-
nutzungsrecht (§ 28), zu im Einzelfall ungerecht-
fertigten Ergebnissen flhren wirde und deshalb ein
Rickgriff auf die allgemeinen Vorschriften Uber die
mipbrauchliche Ausibung von Rechten erforderlich
werden kann. '

Insgesamt geht die Bundeéregierung davon aus, dap
mit dem Vorbehalt der Anwendung des Gesetzes gegen
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den unlauteren Wettbewerb und anderer Vorschriften
des allgemeinen Rechts ein ausreichendes Instrumen-
tarium zur Verfigung steht, um im Einzelfall um-
fassend gegen unlauter oder rechtsmipbrauchlich
erworbene Rechtspositionen auch dann vorzugehen,
wenn die besonderen Bestimmungen, die der Entwurf
vorsieht, fdr sich allein keinen umfassenden Schutz
ermdglichen sollten.

Zu § 55 - Wahlbarkeit in den Vorstand der Patentan-
waltskammer nach § 59 der Patentanwaltsordnung

Zur Beschleunigung der Integration der Patentanwdlte
aus den neuen Bundeslandern macht die Vorschrift
eine Ausnahme von dem Grundsatz, dap in den Kam-
mérvorstand nur gewdhlt werden kann, wer den Beruf
des Patentanwalts seit mindestens funf Jahren ohne
Unterbrechung ausibt (§ 59 Nr. 3 der Patentanwalts-
ordnung) . Patentanw@lte, die nach der MapPgabe in
Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III

Nr. 11 Buchstabe a) des Einigungsvertrages

(BGB1. 1990 II S. 885, 932) zur Patentanwaltschaft
zugelassen sind, oder nach der MapBgabe in Anlage I
Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 11 Buch-
stabe b) vom Prasidenten des Patentamts zugelassen
worden sind, waren in der Mehrzahl in Unternehmen
tdtig und Uben daher den Beruf des Patentanwalts
noch nicht seit finf Jahren aus. Um auch diesen
Personenkreis an der Verantwortung im Kammervor-
stand beteiligen zu kdénnen, wird die bis zum Ende
des Jahre 1995 befristete Ausnahmebestimmung ge-
schaffen.

Zu § 56 - Inkrafttreten

Die Vorschrift schlagt als Tag des Inkrafttretens
dieses Gesetzes den ersten Tag des Monats, der aut
die Verkindung folgf. vor, da die Anwendung des
Gesetzes keine besonderen, nur innerhalb einer l&n-
gereanrist zu bewdltigenden Vorbereitungsmapnahmen
erfordert.
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Stellungnahme

des Bundesrates

Zum

Entwurf eines Gesetzes iiber die Erstreckung von gewerblichen

Schutzrechten (Erstreckungsgesetz - ErstrG)

Der Bundesrat hat in seiner 635. Sitzung am 18. Oktober 1991
gemdll Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen

den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.
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