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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(Markenrechtsreformgesetz)

A. Zielsetzung

Die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken vom
21. Dezember 1988 muBl in das Deutsche Recht iibernommen
werden. AuBlerdem soll das deutsche Markenrecht insgesamt
reformiert werden.

B. Losung

Mit dem vorgeschlagenen Markenrechtsreformgesetz soll das
geltende Warenzeichengesetz insgesamt durch ein neues Marken-
gesetz abgel6st werden. Das neue Markengesetz enthélt eine
vollstdndige und in sich geschlossene Regelung iiber den Schutz
der im geschaéftlichen Verkehr verwendeten Kennzeichen (Mar-
ken, geschiftliche Bezeichnungen, geographische Herkunftsan-
gaben).

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Das neue Markengesetz wird vor allem wegen der Anpassung der
Eintragungsvoraussetzungen an die Vorgaben der Markenrechts-
richtlinie voraussichtlich zu einer Mehrbelastung des Deutschen
Patentamts und des Bundespatentgerichts fithren. In welchem
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Umfang ein sich daraus ergebender Mehrbedarf auch haushalts-
miBige Auswirkungen haben wird, 148t sich gegenwartig nicht
abschlieBend einschétzen.

Die Haushalte der Lander und Gemeinden werden nicht
beriihrt.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbeson-
dere die Verbraucherpreise, sind nicht zu erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland

Der Bundeskanzler Bonn, den 14. Januar 1994
021 (131) — 421 03 — Ma 4/94

An die Présidentin
des Deutschen Bundestages

Hiermit ibersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines
Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Markenrechtsreformgesetz) mit
Begriindung (Anlage 1) und Vorblatt.

Ich bitte, die BeschluBfassung des Deutschen Bundestages herbeizufiihren.
Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 664. Sitzung am 17. Dezember 1993 gemdB Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2

ersichtlich, Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
der als Anlage 3 beigefligten GegenduBerung dargelegt.

Dr. Helmut Kohl
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber die Marken
(Markenrechtsreformgesetz)

Vom .

. 199 ..

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-

rates

wn WOn O O
[< 2003 I )

das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz iiber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz — MarkenG)

Inhaltsiibersicht

TEIL 1
Anwendungsbereich

Geschiitzte Marken und sonstige Kennzei-
chen

Anwendung anderer Vorschriften

TEIL 2

Voraussetzungen, Inhalt und Schranken
des Schutzes von Marken
und geschiftlichen Bezeichnungen;
Ubertragung und Lizenz

ABSCHNITT 1

Marken und geschaftliche Bezeichnungen;
Vorrang und Zeitrang
Als Marke schutzfdhige Zeichen
Entstehung des Markenschutzes
Geschaftliche Bezeichnungen
Vorrang und Zeitrang

ABSCHNITT 2

Voraussetzungen fiir den Schutz von Marken

§ 7
8
§ 9

«wn

§ 10

durch Eintragung
I_nhaberschaft
Absolute Schutzhindernisse

Angemeldete oder eingetragene Marken als
relative Schutzhindernisse

Notorisch bekannte Marken

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17
§ 18
§ 19

§ 20
§21
§ 22
§ 23

§ 24
§ 25

§ 26

§ 27
§ 28

§ 29

§ 30
§ 31

Agentenmarken

Durch Benutzung erworbene Marken und
geschéftliche Bezeichnungen mit édlterem Zeit-
rang

Sonstige dltere Rechte

ABSCHNITT 3
Schutzinhalt; Rechtsverletzungen

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer
Marke; Unterlassungsanspruch; Schadenser-
satzanspruch

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer
geschéftlichen Bezeichnung; Unterlassungsan-
spruch; Schadensersatzanspruch

Wiedergabe einer eingetragenen Marke in
Nachschlagewerken

Anspriiche gegen Agenten oder Vertreter
Vernichtungsanspruch
Auskunftsanspruch

ABSCHNITT 4
Schranken des Schutzes
Verjahrung
Verwirkung von Anspriichen

AusschluBl von Anspriichen bei Bestandskraft
der Eintragung einer Marke mit jiingerem
Zeitrang

Benutzung von Namen und beschreibenden
Angaben; Ersatzteilgeschaft

Erschopfung

AusschluB von Anspriichen bei mangelnder
Benutzung

Benutzung der Marke

ABSCHNITT 5
Marken als Gegenstand des Vermégens

Rechtsiibergang

Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustel-
lungen an den Inhaber

Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Kon-
kursverfahren

Lizenzen
Angemeldete Marken
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§ 32
§ 33
§34
§35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

§ 44

§ 45

§ 46
§ 47

§ 48
§ 49
§ 50

§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

§ 55

§ 56
§ 57
§ 58

TEIL 3

Verfahren in Markenangelegenheiten

ABSCHNITT 1
Eintragungsverfahren

Erfordernisse der Anmeldung
Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung
Ausléndische Prioritét
Ausstellungsprioritat

Priafung der Anmeldungserfordernisse
Prufung auf absolute Schutzhindernisse
Beschleunigte Prifung

Zuriicknahme, Einschrdnkung und Berichti-
gung der Anmeldung

Teilung der Anmeldung
Eintragung
Widerspruch

Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung
liber den Widerspruch

Eintragungsbewilligungsklage

ABSCHNITT 2

Berichtigung; Teilung; Schutzdauer
und Verldngerung

Berichtigung des Registers und von Veroffent-
lichungen

Teilung der Eintragung

Schutzdauer und Verldngerung

ABSCHNITT 3

Verzicht, Verfall und Nichtigkeit;
Ldschungsverfahren

Verzicht
Verfall
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhinder-
nisse
Nichtigkeit wegen des Bestehens alterer
Rechte
Wirkungen der Loschung wegen Verfalls oder
Nichtigkeit
Loschung durch das Patentamt wegen Ver-
falls

Loéschungsverfahren vor dem Patentamt wegen
absoluter Schutzhindernisse

Loschungsverfahren vor den ordentlichen Ge-
richten

ABSCHNITT 4

Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren

vor dem Patentamt

Zustdndigkeiten im Patentamt
AusschlieBung und Ablehnung
Gutachten

§ 59

§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

§ 66
§ 67

§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

§74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82

§ 83

§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90

§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96

Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Ge-
hor

Ermittlungen; Anhérungen; Niederschrift
Beschliisse; Rechtsmittelbelehrung
Akteneinsicht; Registereinsicht

Kosten der Verfahren

Erinnerung

Rechtsverordnungsermdchtigung

ABSCHNITT 5
Verfahren vor dem Patentgericht

Beschwerde

Beschwerdesenate;
handlungen

Beteiligung des Préasidenten des Patentamts
Miindliche Verhandlung

Entscheidung iber die Beschwerde

Kosten des Beschwerdeverfahrens
AusschlieBung und Ablehnung

Ermittlung des Sachverhalts; Vorbereitung der
miindlichen Verhandlung

Beweiserhebung

Ladungen .

Gang der Verhandlung

Niederschrift

Beweiswiirdigung; rechtliches Gehor
Verkiindung; Zustellung; Begriindung
Berichtigungen

Vertretung; Vollmacht

Anwendung weiterer Vorschriften; Anfecht-
barkeit; Akteneinsicht

Offentlichkeit der Ver-

ABSCHNITT 6
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof
Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbe-
schwerde
Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegriinde
Formliche Voraussetzungen
Prifung der Zulassigkeit
Mehrere Beteiligte
Anwendung weiterer Vorschriften
Entscheidung tiber die Rechtsbeschwerde
Kostenentscheidung

ABSCHNITT 7
Gemeinsame Vorschriften

Wiedereinsetzung
Wabhrheitspflicht

Amtssprache und Gerichtssprache
Zustellungen

Rechtshilfe

Inlandsvertreter
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TEIL 4

Kollektivmarken

§ 97 Kollektivmarken
§ 98 Inhaberschaft

§ 99 Eintragbarkeit von geographischen Herkunfts-
angaben als Kollektivmarken

§ 100 Schranken des Schutzes; Benutzung
§ 101 Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 102 Markensatzung

§ 103 Priifung der Anmeldung

§ 104 Anderung der Markensatzung

§ 105 Verfall

§ 106 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhinder-
nisse

TEIL 5

Schutz von Marken nach dem Madrider
Markenabkommen und nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

ABSCHNITT 1

Schutz von Marken

nach dem Madrider Markenabkommen
§ 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
§ 108 Antrag auf internationale Registrierung
§ 109 Gebiihren
§ 110 Eintragung im Register
§ 111 Nachtrdgliche Schutzerstreckung
§ 112 Wirkung der internationalen Registrierung
§ 113 Prifung auf absolute Schutzhindernisse
§ 114 Widerspruch
§ 115 Nachtragliche Schutzentziehung

§ 116 Widerspruch und Antrag auf Léschung auf-
grund einer international registrierten Marke

§ 117 AusschluBl von Anspriichen wegen mangelnder
Benutzung

§ 118 Zustimmung bei Ubertragungen international
registrierter Marken

ABSCHNITT 2

Schutz von Marken nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

§ 119 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
§ 120 Antrag auf internationale Registrierung
§ 121 Gebiihren

§ 122 Vermerk in den Akten; Eintragung im Regi-
ster

§ 123 Nachtragliche Schutzerstreckung

§ 124 Entsprechende Anwendung der Vorschriften
uber die Wirkung der nach dem Madrider
Markenabkommen international registrierten
Marken

§ 125 Umwandlung einer internationalen Registrie-
rung

TEIL 6
Geographische Herkunftsangaben

ABSCHNITT 1
Schutz geographischer Herkunftsangaben
§ 126 Als geographische Herkunftsangaben ge-
schiitzte Namen, Angaben oder Zeichen
§ 127 Schutzinhalt

§ 128 Unterlassungsanspruch;
spruch

§ 129 Verjahrung

Schadensersatzan-

ABSCHNITT 2

Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen geméf
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

-§ 130 Antrag auf Eintragung einer geographischen

Angabe oder Ursprungsbezeichnung
§ 131 Antrag auf Anderung der Spezifikation
§ 132 Einspruchsverfahren
§ 133 Zustdndigkeiten im Patentamt; Rechtsmittel
§ 134 Uberwachung

§ 135 Unterlassungsanspruch;
spruch
§ 136 Verjahrung

Schadensersatzan-

ABSCHNITT 3

Erméchtigung zum ErlaB
von Rechtsverordnungen

§ 137 Néahere Bestimmungen zum Schutz einzelner
geographischer Herkunftsangaben

§ 138 Sonstige Vorschriften fiir das Verfahren bei
Antragen und Einspriichen nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92

§ 139 Durchfiihrungsbestimmungen zur Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92

TEIL 7
Verfahren in Kennzeichenstreitsachen

§ 140 Kennzeichenstreitsachen

§ 141 Gerichtsstand bei Anspriichen nach diesem
Gesetz und dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb

§ 142 Streitwertbegiinstigung

TEIL 8

Straf- und BuBigeldvorschriften;
Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr

ABSCHNITT 1
Straf- und BuBigeldvorschriften

§ 143 Strafbare Kennzeichenverletzung

§ 144 Strafbare Benutzung geographischer Her-
kunftsangaben

§ 145 BuBgeldvorschriften
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ABSCHNITT 2

Beschlagnahme von Waren bei der Einfuhr
und Ausfuhr

§ 146 Beschlagnahme bei der Verletzung von Kenn-
zeichenrechten

§ 147 Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Be-
schlagnahme

§ 148 Zustandigkeiten; Rechtsmittel

§ 149 Schadensersatz bei
schlagnahme

§ 150 Beschlagnahme nach der Verordnung (EWG)
Nr. 3842/86

Beschlagnahme bei widerrechtlicher Kenn-
zeichnung mit geographischen Herkunftsan-
gaben

ungerechtfertigter Be-

§ 151

TEIL 9
Ubergangsvorschriften

§ 152 Anwendung dieses Gesetzes

§ 153 Schranken fiir die Geltendmachung von Ver- |

letzungsanspriichen

§ 154 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Kon-
kursverfahren

§ 155 Lizenzen

§ 156 Priifung angemeldeter Marken auf absolute
Schutzhindernisse

§ 157 Bekanntmachung und Eintragung
§ 158 Widerspruchsverfahren

§ 159 Teilung einer Anmeldung

§ 160 Schutzdauer und Verldngerung

§ 161 Loschung einer eingetragenen Marke wegen
Verfalls :

§ 162 Loschung einer eingetragenen Marke wegen
absoluter Schutzhindernisse

§ 163 Loschung einer eingetragenen Marke wegen
des Bestehens dlterer Rechte

§ 164 Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde

TEIL 1
Anwendungsbereich

§1

Geschiitzte Marken
und sonstige Kennzeichen

Nach diesem Gesetz werden geschiitzt:
1. Marken,
2. geschaéftliche Bezeichnungen,

3. geographische Herkunftsangaben.

§2
Anwendung anderer Vorschriften

Der Schutz von Marken, geschéftlichen Bezeich-
nungen und geographischen Herkunftsangaben nach
diesem Gesetz schliefit die Anwendung anderer Vor-
schriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.

TEIL 2

Voraussetzungen, Inhalt und Schranken
des Schutzes von Marken und geschiftlichen
Bezeichnungen; Ubertragung und Lizenz

ABSCHNITT 1

Marken und geschéftliche Bezeichnungen;
Vorrang und Zeitrang

§3
Als Marke schutzfihige Zeichen

(1) Als Marke konnen alle Zeichen, insbesondere
Worter einschlieBlich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, Horzeichen, dreidimensionale
Gestaltungen einschlieBlich der Form einer Ware oder
ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen ein-
schlieBlich Farben und Farbzusammenstellungen
geschiitzt werden, die geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugénglich sind
Zeichen, die ausschlieBlich aus einer Form beste-
hen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung
erforderlich ist oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

§4
Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in
das vom Patentamt gefiihrte Register,

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftli-
chen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb betei-
ligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung
erworben hat, oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandstibereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums (Pariser Verbandsiibereinkunft)
notorische Bekanntheit einer Marke.
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§5
Geschiiftliche Bezeichnungen

(1) Als geschaftliche Bezeichnungen werden Unter-
nehmenskennzeichen und Werktitel geschiitzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im
geschéftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als
besondere Bezeichnung eines Geschdftsbetriebs oder
eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen

Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs stehen solche.

Geschéftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung
des Geschaftsbetriebs von anderen Geschéaftsbetrie-
ben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteilig-
ter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschiftsbe-
triebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen
Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken,
Tonwerken, Bilhnenwerken oder sonstigen vergleich-
baren Werken.

§6
Vorrang und Zeitrang

(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten
im Sinne der §§ 4, 5und 13 nach diesem Gesetz fiir die
Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang
maBgeblich, wird der Zeitrang nach den Absétzen 2
und 3 bestimmt.

(2) Fiir die Bestimmung des Zeitrangs von angemel-
deten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag
(§ 33 Abs. 1) oder, falls eine Prioritat nach § 34 oder
nach § 35in Anspruch genommen wird, der Prioritéts-
tag maBgeblich.

(3) Fiir die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten
im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5und 13ist der
Zeitpunkt maBgeblich, zu dem das Recht erworben
wurde.

(4) Kommt Rechten nach den Absédtzen 2 und 3
derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte
gleichrangig und begrinden gegeneinander keine
Anspriiche.

ABSCHNITT 2

Voraussetzungen fiir den Schutz
von Marken durch Eintragung

§ 7
Inhaberschaft

Inhaber von eingetragenen und angemeldeten
Marken kénnen sein:
1. natiirliche Personen,
2. juristische Personen oder

3. Personengesellschaften, sofern sie mit der Fahig-
keit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und
Verbindlichkeiten einzugehen.

§8

Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzféhige
Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich
nicht graphisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Mar-
ken,

1. denen fiir die Waren oder Dienstleistungen jegli-
che Unterscheidungskraft fehit,

2. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit
der Herstellung der Waren oder der Erbringung der
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen die-
nen kénnen,

3. die ausschlieflich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch
oder in den redlichen und stdndigen Verkehrsge-
pflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen tiblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere {iber
die Art, die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu tau-
schen,

5. die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die gegen
die guten Sitten verstoBen,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere
staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines
inldndischen Ortes oder eines inlandischen Ge-
meinde- oder weiteren Kommunalverbandes ent-
halten,

7. die amtliche Prif- oder Gewdhrzeichen enthalten,
die nach einer Bekanntmachung des Bundesmini-
steriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der
Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen,
Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwi-
schenstaatlicher Organisationen enthalten, die
nach einer Bekanntmachung des Bundesministeri-
ums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Ein-
tragung als Marke ausgeschlossen sind, oder

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vor-
schriften im offentlichen Interesse untersagt wer-
den kann.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung,
wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entschei-
dung tiber die Eintragung infolge ihrer Benutzung fur
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie angemel-
det worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen
durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden,
wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufge-
fuhrten Zeichens enthdlt. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist
nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in
der Marke eines der dort aufgefiihrten Zeichen zu
fiihren, selbst wenn es mit einem anderen der dort
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aufgefiihrten Zeichen verwechselt werden kann.
Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die
Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke
angemeldet worden ist, mit denen, fiir die das Priif-
oder Gewihrzeichen eingefihrt ist, weder identisch
noch diesen dhnlich sind. Absatz 2 Nr. 8ist ferner nicht
anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht
geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Ein-
druck einer Verbindung mit der internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

§9

Angemeldete oder eingetragene Marken
als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann geldscht
werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetrage-
nen Marke mit dlterem Zeitrang identisch ist und
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie einge-
tragen worden ist, mit den Waren oder Dienstlei-
stungen identisch sind, fir die die Marke mit
dlterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen
worden ist,

2. wenn wegen ihrer Identitdt oder Ahnlichkeit mit
einer angemeldeten oder eingetragenen Marke
mit alterem Zeitrang und der Identitdat oder der
Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfaBten
Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlieB-
lich der Gefahr, daB die Marken gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden,
oder

3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetrage-
nen Marke mit dlterem Zeitrang identisch oder
dieser dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistun-
gen eingetragen worden ist, die nicht denen ahn-
lich sind, fir die die Marke mit dlterem Zeitrang
angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es
sich bei der Marke mit dlterem Zeitrang um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung
der eingetragenen Marke die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschétzung der bekannten Marke
ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeintrdchtigen wiirde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Eintra-
gungshindernis im Sinne von Absatz 1 nur dar, wenn
sie eingetragen werden.

§ 10
Notorisch bekannte Marken

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen ist eine
Marke, wenn sie mit einer im Inland im Sinne des
Artikels 6bis der Pariser Verbandstlibereinkunft noto-

risch bekannten Marke mit dlterem Zeitrang identisch
oder dieser dhnlich istund die weiteren Voraussetzun-
gen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 gegeben sind.

{(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der
Anmelder von dem Inhaber der notorisch bekannten
Marke zur Anmeldung erméchtigt worden ist.

s 11
Agentenmarken

Die Eintragung einer Marke kann geloscht werden,
wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers
der Marke fiir dessen Agenten oder Vertreter einge-
tragen worden ist.

§ 12

Durch Benutzung erworbene Marken
und geschéftliche Bezeichnungen
mit dlterem Zeitrang

Die Eintragung einer Marke kann geléscht werden,
wenn ein anderer vor dem fiir den Zeitrang der
eingetragenen Marke mafgeblichen Tag Rechte an
einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer
geschéftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erwor-
ben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der
eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland zu untersagen.

§13
Sonstige dltere Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke kann geldscht
werden, wenn ein anderer vor dem fir den Zeitrang
der eingetragenen Marke maBgeblichen Tag ein
sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgefiihrtes Recht
erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benut-
zung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absat-
zes 1 gehéren insbesondere:

1. Namensrechte,

2. das Recht an der eigenen Abbildung,
3. Urheberrechte,

4. Sortenbezeichnungen,

5. geographische Herkunftsangaben,

6. sonstige gewerbliche Schutzrechte.
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ABSCHNITT 3
Schutzinhalt; Rechtsverletzungen

§ 14

Ausschliefliches Recht des Inhabers
einer Marke; Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4
gewdhrt dem Inhaber der Marke ein ausschlieBliches
Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des
Inhabers der Marke im geschaftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denje-
nigen identisch sind, fiir die sie Schutz genieBt,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitét
oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und
der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen erfaBten Waren oder Dienstlei-
stungen fir das Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen besteht, einschliefilich der Gefahr,
daB das Zeichen mit der Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein
dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistun-
gen zu benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fir
die die Marke Schutz geniefit, wenn es sich bei der
Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt
und die Benutzung des Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschétzung der bekannten
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfiillt,
so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung
oder Verpackung anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den
Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwek-
ken zu besitzen,

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten
oder zu erbringen,

4. unter dem Zeichen Waren einzufiuhren oder auszu-
fuhren,

. 5. das Zeichen in Geschéftspapieren oder in der
Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung
des Inhabers der Marke im geschéftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein
dhnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Ver-
packungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie
Etiketten, Anhangern, Aufndhern oder derglei-
chen anzubringen,

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeich-
nungsmittel, die mit einem mit der Marke identi-
schen Zeichen oder einem &hnlichen Zeichen ver-
sehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen
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oder zu den genannten Zwecken zu besitzen
oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeich-
nungsmittel, die mit einem mit der Marke identi-
schen Zeichen oder einem édhnlichen Zeichen ver-
sehen sind, einzufiihren oder auszufiihren,

wenn die Gefahr besteht, daB die Aufmachungen oder

. Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung
oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung
von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden,
hinsichtlich derenDritten die Benutzung des Zeichens
nach den Absétzen 2 und 3 untersagt waére.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absétzen 2 bis 4
benutzt, kann von dem Inhaber der Marke auf Unter-
lassung in Anspruch genommen werden.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsétzlich oder
fahrldssig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum
Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstande-
nen Schadens verpflichtet.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem
geschaftlichen Betrieb von einem Angestellten oder
Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungs-
anspruch und, soweit der Angestellte oder Beauf-
tragte vorsétzlich oder fahrldssig gehandelt hat, der
Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des
Betriebs geltend gemacht werden.

§ 15

Ausschlieflliches Recht des Inhabers einer
geschiftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschéftlichen
Bezeichnung gewéhrt ihrem Inhaber ein ausschlieBli-
ches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschaftliche
Bezeichnung oder ein dhnliches Zeichen im geschéft-
lichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen,
die geeignetist, Verwechslungen mit der geschiitzten
Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschéftlichen Bezeich-
nung um eine im Inland bekannte geschéftliche
Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die
geschiftliche Bezeichnung oder ein dhnliches Zei-
chen im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, wenn
keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des
Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zei-
chens die Unterscheidungskraft oder die Wertschét-
zung der geschéftlichen Bezeichnung ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrdchtigt.

(4) Wer eine geschéftliche Bezeichnung oder ein
dhnliches Zeichen entgegen den Absétzen 2 oder 3
benutzt, kann von dem Inhaber der geschéftlichen
Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genom-
men werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsétzlich oder
fahrlédssig begeht, ist dem Inhaber der geschaftlichen
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Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen
Schadens verpflichtet.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 16

Wiedergabe einer eingetragenen Marke
in Nachschlagewerken

(1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen
Marke in einem Worterbuch, einem Lexikon oder
einem é&hnlichen Nachschlagewerk den Eindruck,
daB es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeich-
nung fiir die Waren oder Dienstleistungen handelt, fiir
die die Marke eingetragen ist, kann der Inhaber der
Marke vom Verleger des Werkes verlangen, da8 der
Wiedergabe der Marke ein Hinweis beigefiigt wird,
daB es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Ist das Werk bereits erschienen, so beschrankt
sich der Anspruch darauf, daB der Hinweis nach
Absatz 1 bei einer neuen Auflage des Werkes aufge-
nommen wird.

(3) Die Absitze 2 und 3 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn das Nachschlagewerk in der Form einer
elektronischen Datenbank vertrieben wird oder wenn
zu einer elektronischen Datenbank, die ein Nach-
schlagewerk enthdlt, Zugang gewdahrt wird.

§ 17
Anspriiche gegen Agenten oder Vertreter

(1) Ist eine Marke entgegen § 11 fiir den Agenten
oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen
Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden,
so ist der Inhaber der Marke berechtigt, von dem
Agenten oder Vertreter die Ubertragung des durch die
Anmeldung oder Eintragung der Marke begriindeten
Rechts zu verlangen.

(2) Ist eine Marke entgegen § 11 fiir einen Agenten
oder Vertreter des Inhabers der Marke eingetragen
worden, so kann der Inhaber die Benutzung der
Marke im Sinne des § 14 durch den Agenten oder
Vertreter untersagen, wenn er der Benutzung nicht
zugestimmt hat. Handelt der Agent oder Vertreter

vorsdtzlich oder fahrldssig, so ist er dem Inhaber der |

Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshand-
lung entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 7
ist entsprechend anzuwenden.

§ 18
Vernichtungsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung kann in den Féllen der §§ 14, 15
und 17 verlangen, daB die im Besitz oder Eigentum
des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekenn-
zeichneten Gegenstdnde vernichtet werden, es sei
denn, daB der durch die Rechtsverletzung verursachte
Zustand der Gegenstdnde auf andere Weise beseitigt
werden kann und die Vernichtung fiir den Verletzer

oder den Eigentiimer im Einzelfall unverhédltnisméBig
ist.

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum
des Verletzers stehenden, ausschlieBlich oder nahezu
ausschliefllich zur widerrechtlichen Kennzeichnung
benutzten oder bestimmten Vorrichtungen anzuwen-
den.

(3) Weitergehende Anspriiche auf Beseitigung blei-
ben unbertihrt.

§19
Auskunftsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung kann den Verletzer in den Féllen
der §§ 14, 15 und 17 auf unverziigliche Auskunft iiber
die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrecht-
lich gekennzeichneten Gegenstdnden in Anspruch
nehmen, es sei denn, daB dies im Einzelfall unverhalt-
nismaBig ist.

(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat
Angaben zu machen liber Namen und Anschrift des
Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers
sowie liber die Menge der hergestellten, ausgeliefer-
ten, erhaltenen oder bestellten Gegenstdnde.

(3) In Fallen offensichtlicher Rechtsverletzung kann
die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege
der einstweiligen Verfiigung nach den Vorschriften
der ZivilprozeBordnung angeordnet werden.

(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder
in einem Verfahren nach dem Gesetz tiber Ordnungs-
widrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Aus-
kunft begangenen Tat gegen den zur Auskunft Ver-
pflichteten oder gegen einen in § 52 Abs.1 der
StrafprozeBordnung bezeichneten Angehérigen nur
mit Zustimmung des zur Auskunft Verpflichteten
verwertet werden.

(5) Weitergehende Anspriiche auf Auskunft bleiben
unbertihrt.

ABSCHNITT 4

Schranken des Schutzes

§ 20
Verjdhrung

(1) Die in den §§ 14 bis 19 genannten Anspriiche
verjahren in drei Jahren von dem Zeitpunktan, in dem
der Berechtigte von der Verletzung seines Rechts und
der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne
Rucksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der
Verletzung an.

(2) § 852 Abs. 2 des Bilirgerlichen Gesetzbuches ist
entsprechend anzuwenden.

(3) Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf
Kosten des Berechtigten etwas erlangt, so ist er auch
nach Vollendung der Verjdhrung zur Herausgabe
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nach den Vorschriften uber die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.

§ 21
Verwirkung von Anspriichen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftli-
chen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung
einer eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang fiir
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetra-
gen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der
Marke wahrend eines Zeitraums von finf aufeinan-
derfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung
geduldet hat, es sei denn, daB die Anmeldung der
Marke mit jiingerem Zeitrang bésglaubig vorgenom-
men worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéaftli-
chen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung
einer Marke im Sinne des § 4 Nr.2 oder 3, einer
geschiftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen
Rechts im Sinne des § 13 mit jiingerem Zeitrang zu
untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts
wihrend eines Zeitraums von finf aufeinanderfolgen-
den Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet
hat, es sei denn, daB der Inhaber dieses Rechts im
Zeitpunkt des Rechtserwerbs bosgldubig war.

(3) In den Féallen der Absédtze 1 und 2 kann der
Inhaber des Rechts mit jlingerem Zeitrang die Benut-
zung des Rechts mit &lterem Zeitrang nicht untersa-
gen.

(4) Die Absatze 1 bis 3 lassen die Anwendung
allgemeiner Grundsédtze iiber die Verwirkung von
Anspriichen unberiihrt.

§ 22

AusschluB von Anspriichen bei Bestandskraft
der Eintragung einer Marke
mit jiingerem Zeitrang

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung
einer eingetragenen Marke mit jingerem Zeitrang far
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetra-
gen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Loschung
der Eintragung der Marke mit jlingerem Zeitrang
zurtickgewiesen worden ist oder zuriickzuweisen
wire,

1. weil die Marke oder geschéftliche Bezeichnung mit
dlterem Zeitrang an dem fiir den Zeitrang der
Eintragung der Marke mit jlingerem Zeitrang maB-
geblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1
Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3
bekannt war (§ 51 Abs. 3),

2. weil die Eintragung der Marke mit &lterem Zeit-
rang am Tag der Veroffentlichung der Eintragung
der Marke mit jiingerem Zeitrang wegen Verfalls
oder wegen absoluter Schutzhindernisse hatte
geloscht werden konnen (§ 51 Abs. 4).
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(2) In den Féllen des Absatzes 1 kann der Inhaber
der eingetragenen Marke mit jlingerem Zeitrang die
Benutzung der Marke oder der geschaftlichen
Bezeichnung mit dlterem Zeitrang nicht untersagen.

§ 23

Benutzung von Namen und beschreibenden
Angaben; Ersatzteilgeschait

Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen
Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu
untersagen, im geschéftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der geschéftlichen Bezeich-
nung identisches Zeichen oder ein dhnliches Zei-
chen als Angabe liber Merkmale oder Eigenschaf-
ten von Waren oder Dienstleistungen, wie insbe-
sondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestim-
mung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft
oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbrin-
gung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung als
Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbeson-
dere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienst-
leistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafiir
notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten
verstoft.

§24
Erschopfung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten
zu untersagen, die Marke oder die geschiftliche
Bezeichnung fir Waren zu benutzen, die unter dieser
Marke oder dieser geschéftlichen Bezeichnung von
ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem
der ibrigen Mitgliedstaaten der Europdischen Ge-
meinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens tiber den Europédischen Wirtschaftsraum
in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der
Inhaber der Marke oder der geschéftlichen Bezeich-
nung der Benutzung der Marke oder der geschéftli-
chen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem wei-
teren Vertrieb der Waren aus berechtigten Griinden
widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der
Waren nach ihrem Inverkehrbringen veréndert oder
verschlechtert ist oder wenn die Marke oder die
geschéftliche Bezeichnung in einer Weise oder
Erscheinungsform benutzt wird, die geeignet ist, die
Wertschiatzung der Marke oder der geschéftlichen
Bezeichnung in unlauterer Weise zu beeintrachti-
gen.
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§ 25

Ausschlufl von Anspriichen
bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann
gegen Dritte Anspriiche im Sinne der §§ 14, 18 und 19
nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der
letzten finf Jahre vor der Geltendmachung des
Anspruchs fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf
die er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft,
nicht gemdB § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke
zu diesem Zeitpunkt seit mindestens finf Jahren
eingetragen ist.

(2) Werden Anspriicheim Sinne der §§ 14, 18 und 19
wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im
Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kldger
auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daB die
Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor Erhebung
der Klage fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf die
er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft,
gemaB § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu
diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren einge-
tragen ist. Endet der Zeitraum von finf Jahren der
Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der
Klédger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daB
die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem
Schluf der miindlichen Verhandlung gemdB § 26
benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden nur
die Waren oder Dienstleistungen bericksichtigt, fir
die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

§ 26
Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Anspriichen
aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechter-
haltung der Eintragung davon abhéngig ist, daB die
Marke benutzt worden ist, muB sie von ihrem Inhaber
fir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden
sein, es sei denn, daB berechtigte Griinde fiur die
Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt
auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von
der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen
den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht
verandern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn
die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist,
ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen
der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder
Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschlieB-
lich fiir die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von finf Jahren
ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt
in den Féllen, in denen gegen die Eintragung Wider-
spruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeit-
punkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses
des Widerspruchsverfahrens.

ABSCHNITT 5
Marken als Gegenstand des Vermégens

§ 27
Rechtsiibergang

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder
die notorische Bekanntheit einer Marke begriindete
Recht kann fiir alle oder fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fir die die Marke Schutz genieBt,
auf andere tibertragen werden oder tibergehen.

(2) Gehort die Marke zu einem Geschaftsbetrieb
oder zu einem Teil eines Geschéftsbetriebs, so wird
das durch die Eintragung, die Benutzung oder die
notorische Bekanntheit der Marke begriindete Recht
im Zweifel von der Ubertragung oder dem Ubergang
des Geschéftsbetriebs oder des Teils des Geschéfts-
betriebs, zu dem die Marke gehort, erfaBt.

(3) Der Ubergang des durch die Eintragung einer
Marke begriindeten Rechts wird auf Antrag eines
Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem
Patentamt nachgewiesen wird. ’

(4) Betrifft der Rechtsiibergang nur einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke
eingetragen ist, so ist § 46 entsprechend anzuwen-
den.

§ 28

Vermutung der Rechtsinhaberschaft;
Zustellungen an den Inhaber

(1) Es wird vermutet, daB das durch die Eintragung
einer Marke begriindete Recht dem im Register als
Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke
begriindete Recht auf einen anderen iibertragen wor-
den oder iibergegangen, so kann der Rechtsnachfol-
ger in einem Verfahren vor dem Patentamt, einem
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder
einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundes-
gerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke
und das durch die Eintragung begriindete Recht erst
von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem
Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsiiber-
gangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend fiir
sonstige Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerde-
verfahren vor dem Patentgericht oder Rechtsbe-
schwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an
denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist.

(3) Verfugungen und Beschliisse des Patentamts,
die der Zustellung an den Inhaber der Marke bediir-
fen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen.
Ist dem Patentamt ein Antrag auf Eintragung eines
Rechtsiibergangs zugegangen, so sind die in Satz 1
genannten Verfliigungen und Beschliisse auch dem
Rechtsnachfolger zuzustellen.
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§ 29

Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung;
Konkursverfahren

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder
die notorische Bekanntheit einer Marke begriindete
Recht kann

1. verpfdandet werden oder Gegenstand eines sonsti-
gen dinglichen Rechts sein oder

2. Gegenstand von MaBnahmen der Zwangsvoll-
streckung sein.

(2) Betreffen die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Rechte
oder die in Absatz 1 Nr. 2 genannten Mafinahmen das
durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht,
so werden sie auf Antrag eines Beteiligten in das
Register eingetragen, wenn sie dem Patentamt nach-
gewiesen werden.

(3) Wird das durch die Eintragung einer Marke
begriindete Recht durch ein Konkursverfahren erfafit,
so wird dies auf Antrag des Konkursverwalters oder
auf Ersuchen des Konkursgerichts in das Register
eingetragen.

§ 30
Lizenzen

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder
die notorische Bekanntheit einer Marke begriindete
Recht kann fiir alle oder fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke Schutz genieft,
Gegenstand von ausschlieflichen oder nicht aus-
schlieBlichen Lizenzen fiir das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses
Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der
Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen,
der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,

2. der von der Eintragung erfaiten Form, in der die
Marke benutzt werden darf,

3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die
die Lizenz erteilt wurde,

4. des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden
darf, oder

5. der Qualitat der von ihm hergestellten Waren oder
der von ihm erbrachten Dienstleistungen

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages ver-
stost.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verlet-
zung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers
erheben.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der
Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um
den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.
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(5) Ein Rechtsiibergang nach § 27 oder die Erteilung
einer Lizenz nach Absatz 1 berihrt nicht die Lizenzen,
die Dritten vorher erteilt worden sind.

§ 31
Angemeldete Marken

Die §§ 27 bis 30 gelten entsprechend fiir durch
Anmeldung von Marken begriindete Rechte.

TEIL 3

Verfahren in Markenangelegenheiten

ABSCHNITT 1
Eintragungsverfahren

§ 32
Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke in
das Register ist beim Patentamt einzureichen.

(2) Die Anmeldung muB enthalten:

1. Angaben, die es erlauben, die Identitit des Anmel-
ders festzustellen,

2. eine Wiedergabe der Marke und

3. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen,
fir die die Eintragung beantragt wird.

(3) Die Anmeldung muf den weiteren Anmeldungs-
erfordernissen entsprechen, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 65 Abs. 1 Nr.2 bestimmt worden
sind.

(4) Mit der Anmeldung ist eine Gebiihr nach dem
Tarif zu zahlen. Wird die Eintragung fiir Waren oder
Dienstleistungen beantragt, die in mehr als drei Klas-
sen der Klasseneinteilung von Waren und Dienstlei-
stungen fallen, so ist auBerdem fiir jede weitere Klasse
eine Klassengebiihr nach dem Tarif zu zahlen.

§ 33
Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung

(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem
die Unterlagen mit den Angaben nach § 32 Abs. 2
beim Patentamt eingegangen sind.

(2) Die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag
feststeht, begriindet einen Anspruch auf Eintragung.
Dem Eintragungsantrag ist stattzugeben, es sei denn,
dafl die Anmeldungserfordernisse nicht erfiillt sind
oder da8 absolute Eintragungshindernisse der Eintra-
gung entgegenstehen.
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§34
Auslandische Prioritat

(1) Die Inanspruchnahme der Prioritét einer frithe-
ren ausldndischen Anmeldung richtet sich nach den
Vorschriften der Staatsvertrdge mit der MaBBgabe, daB
die Prioritdt nach der Pariser Verbandsiibereinkunft
auch fiir Dienstleistungen in Anspruch genommen
werden kann.

(2) Ist die frithere auslandische Anmeldung in einem
Staat eingereicht worden, mit dem kein Staatsvertrag
iiber die Anerkennung der Prioritédt besteht, so kann
der Anmelder ein dem Prioritdtsrecht nach der Pariser
Verbandsiibereinkunft entsprechendes Prioritats-
recht in Anspruch nehmen, soweit nach einer
Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz
im Bundesgesetzblatt der andere Staat aufgrund einer
ersten Anmeldung beim Patentamt ein Prioritdtsrecht
gewdhrt, das nach Voraussetzungen und Inhalt dem
Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsiiberein-
kunft vergleichbar ist.

(3) Wer eine Prioritdt nach Absatz 1 oder 2 in
Anspruch nimmt, hat innerhalb von zwei Monaten
nach dem Anmeldetag Zeit und Staat der fritheren
Anmeldung anzugeben. Hat der Anmelder diese
Angaben gemacht, fordert ihn das Patentamt auf,
innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der
Aufforderung das Aktenzeichen der fritheren Anmel-
dung anzugeben und eine Abschrift der fritheren
Anmeldung einzureichen. Innerhalb dieser Fristen
kénnen die Angaben geandert werden. Werden die
Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so wird der Prio-
ritdtsanspruch fur diese Anmeldung verwirkt.

§ 35
Ausstellungsprioritét

(1) Hat der Anmelder der Marke Waren oder Dienst-
leistungen unter der angemeldeten Marke

1. auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten
internationalen Ausstellung im Sinne des am
22. November 1928 in Paris unterzeichneten
Abkommens {iiber internationale Ausstellungen
oder

2. auf einer sonstigen inldndischen oder ausldndi-
schen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung
innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der
erstmaligen Zurschaustellung der Waren oder Dienst-
leistungen unter der angemeldeten Marke einreicht,
von diesem Tag an ein Prioritdtsrecht im Sinne des
§ 34 in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausstellun-
gen werden vom Bundesministerium der Justiz im
Bundesgesetzblatt bekanntgemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2
werden im Einzelfall in einer Bekanntmachung des
Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt
iiber den Ausstellungsschutz bestimmt.

(4) Wer eine Prioritdt nach Absatz 1 in Anspruch
nimmt, hat innerhalb von zwei Monaten nach dem

| Anmeldetag den Tag der erstmaligen Zurschaustel-

lung sowie die Ausstellung anzugeben. Hat der
Anmelder diese Angaben gemacht, fordert ihn das
Patentamt auf, innerhalb von zwei Monaten nach der
Zustellung der Aufforderung die Nachweise far die
Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen
unter der angemeldeten Marke einzureichen. Werden
die Nachweise nicht rechtzeitig eingereicht, so wird
der Prioritdtsanspruch fir diese Anmeldung ver-
wirkt.

(5) Die Ausstellungsprioritdt nach Absatz 1 verldn-
gert nicht die Prioritétsfrist nach § 34.

§ 36
Priifung der Anmeldungserfordernisse

(1) Das Patentamt prift, ob

1. die Anmeldung der Marke den Erfordernissen fiir
die Zuerkennung eines Anmeldetages nach § 33
Abs. 1 geniigt,

2. die Anmeldung den sonstigen Anmeldungserfor-
dernissen entspricht,

3. die Gebihren nach § 32 Abs. 4 entrichtet worden
sind und

4. der Anmelder nach § 7 Inhaber einer Marke sein
kann.

(2) Werden nach Absatz 1 Nr. 1 festgestellte Mangel
nicht innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist
beseitigt, so gilt die Anmeldung als nicht eingereicht.
Kommt der Anmelder der Aufforderung des Patent-
amts nach, so erkennt das Patentamt als Anmeldetag
den Tag zu, an dem die festgestellten Méngel besei-
tigt werden.

(3) Unterbleibt die Zahlung der Gebiihren, so teilt
das Patentamt dem Anmelder mit, daB die Anmeldung
als zuriickgenommen gilt, wenn die Gebiihren mit
einem Zuschlag nach dem Tarif nicht bis zum Ablauf
eines Monats nach Zustellung der Mitteilung gezahit
werden. Werden innerhalb dieser Frist zwar die
Anmeldegebiihr und der Zuschlag, nicht aber erfor-
derliche Klassengebiihren gezahlt, so gilt Satz 1
insoweit nicht, als der Anmelder angibt, welche
Waren- oder Dienstleistungsklassen durch den
gezahlten Gebiihrenbetrag gedeckt werden sollen.
Fehlt es an einer solchen Bestimmung, so werden
zundchst die Leitklasse und sodann die tibrigen Klas-
sen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung bertick-
sichtigt.

(4) Werden sonstige Méngel innerhalb einer vom
Patentamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist
das Patentamt die Anmeldung zuriick.

(5) Kann der Anmelder nicht nach § 7 Inhaber einer
Marke sein, so weist das Patentamt die Anmeldung
zurick.
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§ 37
Priifung auf absolute Schutzhindernisse

(1) Ist die Marke nach den §§ 3, 8 oder 10 von der
Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung
zuriickgewiesen.

(2) Ergibt die Prifung, daB die Marke zwar am
Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) nicht den Voraussetzungen
des § 8 Abs.2 Nr.1, 2 oder 3 entsprach, daB das
Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag wegge-
fallen ist, so kann die Anmeldung nicht zuriickgewie-
sen werden, wenn der Anmelder sich damit einver-
standen erkléart, daB ungeachtet des urspriinglichen
Anmeldetages und einer etwa nach den §§ 34 oder 35
in Anspruch genommenen Prioritdt der Tag, an dem
das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag
gilt und fir die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne
des § 6 Abs. 2 maBgeblich ist.

(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 nur
zurickgewiesen, wenn die Eignung zur Téduschung
ersichtlich ist.

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zuriickge-
wiesen, wenn die Notorietét der &lteren Marke amts-
bekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzungen
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.

(6) Die Absitze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn die Marke nur fiir einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden
ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.

§ 38
Beschleunigte Priifung

(1) Auf Antrag des Anmelders wird die Priifung nach
den §§ 36 und 37 beschleunigt durchgefiihrt.

(2) Mit dem Antrag auf beschleunigte Priifung ist
eine Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die
Gebiihr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt.

§ 39
Zuricknahme, Einschrankung und Berichtigung
der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit
zurliicknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ein-
schrdnken.

(2) Der Inhalt der Anmeldung kann auf Antrag des
Anmelders zur Berichtigung von sprachlichen Feh-
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lern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen
Unrichtigkeiten gedndert werden.

§ 40
Teilung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung teilen,
indem er erklart, daB die Anmeldung der Marke fiir
die in der Teilungserklarung aufgefiihrten Waren und
Dienstleistungen als abgetrennte Anmeldung weiter-
behandelt werden soll. Fiir jede Teilanmeldung bleibt
der Zeitrang der urspriinglichen Anmeldung erhal-
ten,

(2) Fiir die abgetrennte Anmeldung sind die nach
§ 32 erforderlichen Anmeldungsunterlagen einzurei-
chen. Fiir die Teilung ist auBerdem eine Gebiihr nach
dem Tarif zu zahlen. Werden die Anmeldungsunter-
lagen nicht innerhalb von drei Monaten nach dem
Zugang der Teilungserkldrung eingereicht oder wird
die Gebiihr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so gilt
die abgetrennte Anmeldung als zuriickgenommen,
Die Teilungserkldrung kann nicht widerrufen wer-
den.

§ 41
Eintragung

Entspricht die Anmeldung den Anmeldungser-
fordernissen und wird sie nicht gemad8 § 37 zuriickge-
wiesen, so wird die angemeldete Marke in das
Register eingetragen. Die Eintragung wird ver6ffent-
licht.

§ 42
Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem
Tag der Veréffentlichung der Eintragung der Marke
gemdB § 41 kann von dem Inhaber einer Marke mit
dlterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke
Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestiitzt wer-
den, daB die Marke

1. wegen einer angemeldeten oder eingetragenen
Marke mit &lterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 Nr. 1
oder 2,

2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit alte-

rem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder

3. wegen ihrer Eintragung fiir einen Agenten oder
Vertreter des Markeninhabers nach § 11

geldscht werden kann.



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

(3) Innerhalb der Frist des Absatzes 1 ist eine
Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Gebiihr
nicht gezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht erho-
ben.

§ 43

Einrede mangelnder Benutzung;
Entscheidung iiber den Widerspruch

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetra-
genen Marke mit dlterem Zeitrang erhoben worden,
so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke
bestreitet, glaubhaft zu machen, daB sie innerhalb der
letzten fiinf Jahre vor der Veréffentlichung der Eintra-
gung der Marke, gegen die der Widerspruch sich
richtet, gemé&B § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu
diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren einge-
tragen ist. Endet der Zeitraum von fanf Jahren der
Nichtbenutzung nach der Verdffentlichung der Ein-

tragung, so hat der Widersprechende, wenn der Geg-

ner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen,
daB die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der
Entscheidung tber den Widerspruch gemdB § 26
benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden nur
die Waren oder Dienstleistungen berticksichtigt, fiir
die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

(2) Ergibt die Prifung des Widerspruchs, daB die
Marke fiir alle oder fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, zu
18schen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise
geloscht. Kann die Eintragung der Marke nicht
geldscht werden, so wird der Widerspruch zurtickge-
wiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder
mehrerer Marken mit &lterem Zeitrang zu léschen, so
kann das Verfahren iiber weitere Widerspriiche bis
zur rechtskraftigen Entscheidung tiber die Eintragung
der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Léschung nach Absatz 2 ist § 52
Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 44
Eintragungsbewilligungsklage

(1) Der Inhaber der Marke kann im Wege der Klage
gegen den Widersprechenden geltend machen, daB
ihm trotz der Léschung der Eintragung nach § 43 ein
Anspruch auf die Eintragung zusteht.

(2) Die Klage nach Absatz 1 ist innerhalb von sechs
Monaten nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung,
mit der die Eintragung geloscht worden ist, zu erhe-
ben.

(3) Die Eintragung aufgrund einer Entscheidung
zugunsten des Inhabers der Marke wird unter Wah-
rung des Zeitrangs der Eintragung vorgenommen.

ABSCHNITT 2

Berichtigung; Teilung;
Schutzdauer und Verldngerung

§ 45

Berichtigung des Registers
und von Veroéffentlichungen

(1) Eintragungen im Register konnen auf Antrag
oder von Amts wegen zur Berichtigung von sprachli-
chen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offen-
sichtlichen Unrichtigkeiten gedndert werden. War die
von der Berichtigung betroffene Eintragung verof-
fentlicht worden, so ist die berichtigte Eintragung zu
veroffentlichen.

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die Berichtigung
von Verdffentlichungen anzuwenden.

§ 46
Teilung der Eintragung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann
die Eintragung teilen, indem er erklart, daB die
Eintragung der Marke fiir die in der Teilungserkla-
rung aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen als
abgetrennte Eintragung fortbestehen soll. Fiir jede
Teileintragung bleibt der Zeitrang der urspriinglichen
Eintragung erhalten.

(2) Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur
Erhebung des Widerspruchs erkldrt werden. Die
Erklarungist nur zuldssig, wenn einim Zeitpunkt ihrer
Abgabe anhéngiger Widerspruch gegen die Eintra-
gung der Marke oder eine in diesem Zeitpunkt
anhédngige Klage auf Loschung der Eintragung der
Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der
Teile der urspriinglichen Eintragung richten wiirde.

(3) Fur die abgetrennte Eintragung sind die erfor-
derlichen Unterlagen einzureichen. Fiir die Teilung ist
auBerdem eine Gebihr nach dem Tarif zu zahlen.
Werden die Unterlagen nicht innerhalb von drei
Monaten nach dem Zugang der Teilungserkldarung
eingereicht oder wird die Gebiihr nicht innerhalb
dieser Frist gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf die
abgetrennte Eintragung. Die Teilungserkldrung kann
nicht widerrufen werden.

§ 47
Schutzdauer und Verlangerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke
beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) und endet
zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der
Anmeldetag falit.

(2) Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre
verldngert werden.

(3) Die Verlangerung der Schutzdauer wird dadurch
bewirkt, daB eine Verldngerungsgebiihr und, falls die
Verldngerung fiir Waren und Dienstleistungen be-
gehrt wird, die in mehr als drei Klassen der Klassen-
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einteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, firr
jede weitere Klasse eine Klassengebiihr nach dem
Tarif gezahlt werden. Die Gebiihren sind am letzten
Tag der Schutzdauer fallig. Die Gebiihren kénnen
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor Fallig-
keit gezahlt werden. Werden die Gebiihren nicht
rechtzeitig gezahlt, so teilt das Patentamt dem Inhaber
der eingetragenen Marke mit, daB die Eintragung der
Marke geldscht wird, wenn die Gebithren mit einem
Zuschlag nach dem Tarif nicht innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Mittei-
lung zugestellt worden ist, gezahlt werden.

(4) Beziehen sich die Gebiihren nur auf einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke
eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur fir diese
Waren oder Dienstleistungen verlangert. Werden
innerhalb der Frist des Absatzes 3 Satz 4 zwar die
Verldngerungsgebiihr und der Zuschlag, nicht aber
erforderliche Klassengebiihren gezahlt, so wird die
Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet,
nur fiir die Klassen der Klasseneinteilung von Waren
oder Dienstleistungen verlédngert, fiir die die gezahl-
ten Gebihren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so
wird sie zundchst beriicksichtigt. Im tibrigen werden
die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung
bertcksichtigt.

(5) Die Verldngerung der Schutzdauer wird am Tag
nach dem Ablauf der Schutzdauer wirksam. Sie wird
in das Register eingetragen und veréffentlicht.

(6) Wird die Schutzdauer nicht verlangert, so wird
die Eintragung der Marke mit Wirkung ab dem Ablauf
der Schutzdauer geldscht.

ABSCHNITT 3

Verzicht, Verfall und Nichtigkeit;
Loschungsverfahren

§ 48
Verzicht

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die
Eintragung jederzeit fiir alle oder fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
ist, im Register geldscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines
Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintra-
gung nur mit Zustimmung dieser Person geldscht.

§ 49
Verfall

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag
wegen Verfalls geloscht, wenn die Marke nach dem
Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbroche-
nen Zeitraums von fiinf Jahren nicht gemdB § 26
benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann
jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach
Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Lo-
schungsantrags eine Benutzung der Marke gemdB
§ 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.
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Wird die Benutzung jedoch im AnschluB an einen
ununterbrochenen Zeitraum von finf Jahren der
Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der
Stellung des Léschungsantrags begonnen oder wie-
der aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt,
sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die
erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nach-
dem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten
hat, daB Antrag auf Léschung gestellt werden kénnte.
Wird der Antrag auf Léschung nach § 53 Abs. 1 beim
Patentamt gestellt, so bleibt fiir die Berechnung der
Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim
Patentamt maBgeblich, wenn die Klage auf Léschung
nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben
wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf
Antrag wegen Verfalls geléscht,

1. wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der
Untédtigkeit ihres Inhabers im geschéftlichen Ver-
kehr zur gebréuchlichen Bezeichnung der Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
geworden ist;

2. wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den
Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
geeignet ist, das Publikum insbesondere tiber die
Art, die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu
tduschen oder

3. wenn der Inhaber der Marke nicht mehr diein § 7
genannten Voraussetzungen erfiillt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die die Marke
eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese
Waren oder Dienstleistungen geléscht.

§ 50
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag
wegen Nichtigkeit geldscht,
1. wenn sie entgegen § 3 eiﬁgetragen worden ist,
2. wenn sie entgegen § 7 eingetragen worden ist,

3. wenn sie entgegen § 8 eingetragen worden ist
oder

4. wenn der Anmelder bei der Anmeldung bésglédu-
big war.

(2) Ist die Marke entgegen den §§ 3, 7 oder 8
eingetragen worden, so kann die Eintragung nur
geloscht werden, wenn das - Schutzhindernis auch
noch im Zeitpunkt der Entscheidung iiber den Antrag

“auf Loschung besteht. Ist die Marke entgegen § 8

Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die
Eintragung auBerdem nur dann geldéscht werden,
wenn der Antrag auf Léschung innerhalb von zehn
Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.
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(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts
wegen geldscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2
Nr. 4 bis 9 eingetragen worden ist und

1. dasLdschungsverfahreninnerhalb eines Zeitraums
von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung
eingeleitet wird,

2. das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der
Entscheidung iiber die Léschung besteht und

3. die Eintragung ersichtlich entgegen den genann-
ten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die die Marke
eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese
Waren oder Dienstleistungen geléscht.

§ 51
Nichtigkeit wegen des Bestehens alterer Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage
wegen Nichtigkeit geléscht, wenn ihr ein Recht im
Sinne der §§ 9 bis 13 mit &lterem Zeitrang entgegen-
steht.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung
einer Marke mit dlterem Zeitrang nicht geléscht
werden, soweit der Inhaber der Marke mit &lterem
Zeitrang die Benutzung der Marke mit jlingerem
Zeitrang fiir die Waren oder Dienstleistungen, fir die
sie eingetragen ist, wéahrend eines Zeitraums von finf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet hat, es sei denn, daB die Anmel-
dung der Marke mit jiingerem Zeitrang bosgldaubig
vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt fiir den
Inhaber eines Rechts mit &lterem Zeitrang an einer
durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4
Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne
des § 4 Nr. 3, an einer geschéftlichen Bezeichnung im
Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im
Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer
Marke kann ferner nicht geléscht werden, wenn der
Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte
mit dlterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor
der Stellung des Antrags auf Léschung zugestimmt
hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten
Marke oder einer bekannten geschéftlichen Bezeich-
nung mit dlterem Zeitrang nicht geléscht werden,
wenn die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung
an dem fiir den Zeitrang der Eintragung der Marke mit
jungerem Zeitrang maBgeblichen Tag noch nicht im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder
des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung
einer Marke mit &lterem Zeitrang nicht geldscht
werden, wenn die Eintragung der Marke mit dlterem
Zeitrang am Tag der Veréffentlichung der Eintragung
der Marke mit jingerem Zeitrang

1. wegen Verfalls nach § 49 oder
2. wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50

héatte geléscht werden kénnen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die die Marke
eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese
Waren oder Dienstleistungen geldscht.

§ 52

Wirkungen der Léschung wegen Verfalls
oder Nichtigkeit

. (1) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke
gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen
Verfalls geloscht wird, als von dem Zeitpunkt der
Erhebung der Klage auf Loschung an nicht eingetre-
ten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei
ein friherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfalls-
griinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke
gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen
Nichtigkeit geléscht wird, als von Anfang an nicht
eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften iiber den Ersatz
des Schadens, der durch fahrldssiges oder vorsatzli-
ches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht
worden ist, sowie der Vorschriften iiber ungerechtfer-
tigte Bereicherung beriihrt die Léschung der Eintra-
gung der Marke nicht

1. Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor
der Entscheidung iiber den Antrag auf Loschung
rechtskraftig geworden und vollstreckt worden
sind, und

2. vor der Entscheidung iiber den Antrag auf
Léschung geschlossene Vertrdge insoweit, als sie
vor dieser Entscheidung erfiillt worden sind. Es
kann jedoch verlangt werden, daB in Erfiillung des
Vertrages gezahlte Betrage aus Billigkeitsgriinden
insoweit zuriickerstattet werden, wie die Umstdnde
dies rechtfertigen.

§ 53
Léschung durch das Patentamt wegen Verfalls

(1) Der Antrag auf Léschung wegen Verfalls (§ 49)
kann, unbeschadet des Rechts, den Antrag durch
Klage nach § 55 geltend zu machen, beim Patentamt
gestellt werden.

(2) Das Patentamt unterrichtet den Inhaber der
eingetragenen Marke iiber den Antrag und fordert ihn
auf, dem Patentamt mitzuteilen, ob er der Loschung
widerspricht.

(3) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen
Marke der Léschung nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintra-
gung geldscht.

(4) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen
Marke der Léschung, teilt das Patentamt dies dem
Antragsteller mit und unterrichtet ihn dariiber, da
der Antrag auf Léschung durch Klage nach § 55
geltend zu machen ist.
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§ 54

Loschungsverfahren vor dem Patentamt
wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Der Antrag auf Loschung wegen absoluter
Schutzhindernisse (§ 50) ist beim Patentamt zu stellen.
Der Antrag kann von jeder Person gestellt werden.

(2) Mit dem Antrag ist eine Gebiihr nach dem Tarif
zu zahlen. Wird die Gebiihr nicht gezahlt, so gilt der
Antrag als nicht gestelit.

(3) Wird ein Antrag auf Loschung gestellt oder wird
ein Loschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet,
so unterrichtet das Patentamt den Inhaber der ein-
getragenen Marke hiertiber. Widerspricht er der
Léschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung
geldscht. Widerspricht er der Léschung, so wird das
Léschungsverfahren durchgefiihrt.

§ 55

Loschungsverfahren
vor den ordentlichen Gerichten

(1) Die Klage auf Loschung wegen Verfalls (§ 49)
oder wegen des Bestehens &lterer Rechte (§ 51) ist
gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder
seinen Rechtsnachfolger zu richten.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1. in den Féllen des Antrags auf Loschung wegen
Verfalls jede Person,

2. in den Féllen des Antrags auf Léschung wegen des
Bestehens von Rechten mit dlterem Zeitrang die
Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgefiihrten
Rechte,

3. in den Féllen des Antrags auf Léschung wegen des
Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe
mit dlterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach
§ 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb zur Geltendmachung von Anspriichen
Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Léschung vom Inhaber einer
eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang erhoben
worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzu-
weisen, dafl die Marke innerhalb der letzten finf
Jahre vor Erhebung der Klage geméB § 26 benutzt
worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit minde-
stens funf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum
von finf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung
der Klage, so hat der Klager auf Einrede des Beklagten
nachzuweisen, daB die Marke innerhalb der letzten
finf Jahre vor dem Schlufi der miindlichen Verhand-
lung gemaB § 26 benutzt worden ist. War die Marke
mit dlterem Zeitrang am Tag der Verdffentlichung der
Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang bereits
seit mindestens finf Jahren eingetragen, so hat der
Kldger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuwei-
sen, daf die Eintragung der Marke mit &lterem
Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Abs. 1 hitte
geloscht werden konnen. Bei der Entscheidung wer-
den nur die Waren oder Dienstleistungen berticksich-
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tigt, fiir die die Benutzung nachgewiesen worden
ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch
die Eintragung der Marke begriindete Recht auf einen
anderen tibertragen worden oder iibergegangen, so
ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen
den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Fiir
die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechts-
streit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der
ZivilprozeBordnung entsprechend.

ABSCHNITT 4

Allgemeine Vorschriften
fir das Verfahren vor dem Patentamt

§ 56
Zustdndigkeiten im Patentamt

(1) Im Patentamt werden zur Durchfiithrung der
Verfahren in Markenangelegenheiten Markenstellen
und Markenabteilungen gebildet.

(2) Die Markenstellen sind fiir die Priifung von
angemeldeten Marken und fiir die BeschluBfassung
im Eintragungsverfahren zustédndig. Die Aufgaben
einer Markenstelle nimmt ein Mitglied des Patent-
amts (Priiffer) wahr. Die Aufgaben kénnen auch von
einem Beamten des gehobenen Dienstes oder von
einem vergleichbaren Angestellten wahrgenommen
werden. Beamte des gehobenen Dienstes und ver-
gleichbare Angestellte sind jedoch nicht befugt, eine
Beeidigung anzuordnen, einen Eid abzunehmen oder
ein Ersuchen nach § 95 Abs. 2 an das Patentgericht zu
richten.

(3) Die Markenabteilungen sind fiir die Angelegen-
heiten zustdndig, die nicht in die Zusténdigkeit der
Markenstellen fallen. Die Aufgaben einer Markenab-
teilung werden in der Besetzung mit mindestens drei
Mitgliedern des Patentamts wahrgenommen. Der
Vorsitzende einer Markenabteilung kann alle in die
Zustandigkeit der Markenabteilung fallenden Ange-
legenheiten mit Ausnahme der Entscheidung tiber die
Léschung einer Marke nach § 54 allein bearbeiten
oder diese Angelegenheiten einem Angehérigen der
Markenabteilung zur Bearbeitung iibertragen.

§ 57
AusschlieSung und Ablehnung

(1) Fir die AusschlieBung und Ablehnung der
Prifer und der Mitglieder der Markenabteilungen
sowie der mit der Wahrnehmung von Angelegenhei-
ten, die den Markenstellen oder den Markenabteilun-
gen obliegen, betrauten Beamten des gehobenen und
mittleren Dienstes oder Angestellten gelten die §§ 41
bis 44, 45 Abs. 2 Satz 2, §§ 47 bis 49 der ZivilprozeB-
ordnung tber die AusschlieBung und Ablehnung der
Gerichtspersonen entsprechend.

(2) Uber das Ablehnungsgesuch entscheidet, soweit
es einer Entscheidung bedarf, eine Markenabtei-
lung.



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

§ 58
Gutachten

(1) Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der
Gerichte oder der Staatsanwaltschaften liber Fragen,
die angemeldete oder eingetragene Marken betref-
fen, Gutachten abzugeben, wenn in dem Verfahren
voneinander abweichende Gutachten mehrerer Sach-
verstdndiger vorliegen.

(2) Im tibrigen ist das Patentamt nicht befugt, ohne
Genehmigung des Bundesministeriums der Justiz
auBerhalb seines gesetzlichen Aufgabenbereichs Be-
schliisse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

§ 59

Ermittlung des Sachverhalts;
rechtliches Gehor

(1) Das Patentamt ermittelt den Sachverhalt von
Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die
Beweisantrage der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Soll die Entscheidung des Patentamts auf
Umstdnde gestiitzt werden, die dem Anmelder oder
Inhaber der Marke oder einem anderen am Verfahren
Beteiligten noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm
vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb
einer bestimmten Frist zu &uBern.

§ 60
Ermittlungen; Anhérungen; Niederschrift

(1) Das Patentamt kann jederzeit die Beteiligten
laden und anhéren, Zeugen, Sachverstiandige und
Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie
andere zur Aufklarung der Sache erforderliche Ermitt-
lungen anstellen.

(2) Bis zum BeschluB, mit dem das Verfahren abge-
schlossen wird, ist der Anmelder oder Inhaber der
Marke oder ein anderer an dem Verfahren Beteiligter
auf Antrag anzuhéren, wenn dies sachdienlich ist.
Halt das Patentamt die Anhérung nicht fiir sachdien-
lich, so weist es den Antrag zurtick. Der BeschluB,
durch den der Antrag zuriickgewiesen wird, ist selb-
stdndig nicht anfechtbar.

(3) Uber die Anhérungen und Vernehmungen ist
eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen
Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechts-
erheblichen Erklarungen der Beteiligten enthalten
soll. Die §§ 160a, 162 und 163 der ZivilprozeBordnung
sind entsprechend anzuwenden. Die Beteiligten
erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

§ 61
Beschliisse; Rechtsmittelbelehrung

(1) Die Beschliisse des Patentamts sind, auch wenn
sie nach Satz 2 verkiindet worden sind, schriftlich
auszufertigen, zu begriinden und den Beteiligten von

Amts wegen zuzustellen. Falls eine Anhorung stattge-
funden hat, kénnen sie auch am Ende der Anhérung
verkiindet werden. Einer Begriindung bedarf es nicht,
wenn am Verfahren nur der Anmelder oder Inhaber
der Marke beteiligt ist und seinem Antrag stattgege-
ben wird.

(2) Der schriftlichen Ausfertigung ist eine Erklarung
beizufiigen, mit der die Beteiligten iiber das Rechts-
mittel, das gegen den BeschluB gegeben ist, tiber die
Stelle, bei der das Rechtsmittel einzulegenist, liber die
Rechtsmittelfrist und, sofern fir das Rechtsmittel eine
Gebiihr zu zahlen ist, iiber die Gebiihr unterrichtet
werden. Die Frist fiir das Rechtsmittel beginnt nur zu
laufen, wenn die Beteiligten schriftlich belehrt wor-
den sind. Ist die Belehrung unterblieben oder unrich-
tig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur
innerhalb eines Jahres seit Zustellung des Beschlusses
zuldssig, auBer wenn der Beteiligte schriftlich dahin
gehend belehrt worden ist, daB ein Rechtsmittel nicht
gegeben sei. § 91 ist entsprechend anzuwenden. Die
Séatze 1 bis 4 gelten entsprechend fiir den Rechtsbehelf
der Erinnerung nach § 64.

§ 62
Akteneinsicht; Registereinsicht

(1) Das Patentamt gewéhrt auf Antrag Einsicht in die
Akten von Anmeldungen von Marken, wenn ein
berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.

(2) Nach der Eintragung der Marke wird auf Antrag
Einsicht in die Akten der eingetragenen Marke
gewidhrt.

(3) Die Einsicht in das Register steht jeder Person
frei.

§ 63
Kosten der Verfahren

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen betei-
ligt, so kann das Patentamt in der Entscheidung
bestimmen, daB die Kosten des Verfahrens einschlieB-
lich der Auslagen des Patentamts und der den Betei-
ligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckent-
sprechenden Wahrung der Anspriiche und Rechte
notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teil-
weise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit ent-
spricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden,
wenn der Beteiligte die Erinnerung, die Anmeldung
der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf
Loschung - ganz oder teilweise zuriicknimmt oder
wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder
wegen Nichtverlangerung der Schutzdauer ganz oder
teilweise im Register geléscht wird. Soweit eine
Bestimmung iiber die Kosten nicht getroffen wird,
tragt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten
selbst.

(2) Das Patentamt kann anordnen, daB die Gebiihr
fliir einen Widerspruch oder fiir einen Antrag auf
Léschung ganz oder teilweise zuriickgezahlt wird,
wenn dies der Billigkeit entspricht.
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(3) Der Betrag der zu erstattenden Kosten wird auf
Antrag durch das Patentamt festgesetzt. Die Vor-
schriften der ZivilprozeBordnung tiber das Kostenfest-
setzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus
Kostenfestsetzungsbeschliissen sind entsprechend
anzuwenden. An die Stelle der Erinnerung tritt die
Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschlu8.
§ 66 ist mit der MaBgabe anzuwenden, daB die
Beschwerde innerhalb von zwei Wochen einzulegen
ist und daB fir die Beschwerde keine Gebiihr zu
zahlen ist. Die vollstreckbare Ausfertigung wird vom
Urkundsbeamten der Geschéftsstelle des Patentge-
richts erteilt.

§ 64
Erinnerung

(1) Gegen die Beschliisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen, die von einem Beamten des
gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren
Angestellten erlassen worden sind, findet die Erinne-
rung statt. Die Erinnerung hat aufschiebende Wir-
kung.

(2) Die Erinnerung ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung beim Patentamt einzulegen.

(3) Erachtet der Beamte oder Angestellte, dessen
BeschluB angefochten wird, die Erinnerung fiir
begriindet, so hat er ihr abzuhelfen. Dies gilt nicht,
wenn dem Erinnerungsfiihrer ein anderer an dem
Verfahren Beteiligter gegeniibersteht.

(4) Uber die Erinnerung entscheidet ein Mitglied
des Patentamts durch BeschluB.

(5) Nach Einlegung einer Beschwerde nach § 66
Abs. 3 kann tber eine Erinnerung nicht mehr ent-
schieden werden. Eine gleichwohl danach erlassene
Erinnerungsentscheidung ist gegenstandslos.

§ 65
Rechtsverordnungsermichtigung

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird erméch-
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates

1. die Einrichtung und den Geschéftsgang des
Patentamts in Markenangelegenheiten zu re-
geln,

2. weitere Erfordernisse fir die Anmeldung von
Marken zu bestimmen,

3. die Klasseneinteilung von Waren und Dienstlei-
stungen festzulegen,

4. nédhere Bestimmungen fiir die Durchfiithrung der
Priifungs-, Widerspruchs- und Léschungsverfah-
ren zu treffen,

5. Bestimmungen iiber das Register der eingetrage-
nen Marken und gegebenenfalls gesonderte
Bestimmungen iiber das Register fiir Kollektiv-
marken zu treffen,
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6. die in das Register aufzunehmenden Angaben
uber eingetragene Marken zu regeln und Umfang
sowie Art und Weise der Veréffentlichung dieser
Angaben festzulegen,

7. Bestimmungen iiber die sonstigen in diesem
Gesetz vorgesehenen Verfahren vor dem Patent-
amt zu treffen, wie insbesondere das Verfahren
bei der Teilung von Anmeldungen und von Ein-
tragungen, das Verfahren zur Erteilung von Aus-
kiinften oder Bescheinigungen, das Verfahren der
Wiedereinsetzung, das Verfahren der Aktenein-
sicht und das Verfahren liber den Schutz interna-
tional registrierter Marken,

8. Bestimmungen iiber die Form zu treffen, in der
Antrdge und Eingaben in Markenangelegenhei-
ten einzureichen sind, einschlieBlich der Uber-
mittlung von Antrdgen und Eingaben durch elek-
tronische Dateniibertragung,

9. Bestimmungen dariber zu treffen, in welcher
Form Beschliisse, Bescheide oder sonstige Mittei-
lungen des Patentamts in Markenangelegenhei-
ten den Beteiligten zu {ibermitteln sind, ein-
schlieBlich der Ubermittlung durch elektronische
Dateniibertragung, soweit nicht eine bestimmte
Form der Ubermittlung gesetzlich vorgeschrieben
ist,

10. Bestimmungen dariiber zu treffen, in welchen
Féllen und unter welchen Voraussetzungen Ein-
gaben und Schriftstiicke in Markenangelegenhei-
ten in anderen Sprachen als der deutschen Spra-
che berticksichtigt werden,

11. Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleich-
bare Angestellte mit der Wahrnehmung einzelner
den Markenabteilungen obliegenden Angele-
genheiten, die keine besonderen rechtlichen
Schwierigkeiten bieten, zu betrauen, mit Aus-
nahme der BeschluBfassung iber die Léschung
von Marken (§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54), der
Abgabe von Gutachten {§ 58 Abs. 1) und der
Entscheidungen, mit denen die Abgabe eines
Gutachtens abgelehnt wird,

12. Beamte des mittleren Dienstes oder vergleichbare
Angestellte mit der Wahrnehmung einzelner den
Markenstellen oder Markenabteilungen oblie-
genden Angelegenheiten, die keine rechtlichen
Schwierigkeiten bieten, zu betrauen, mit Aus-
nahme von Entscheidungen iiber Anmeldungen,
Widerspriiche oder sonstige Antrédge,

13. zur Deckung der durch eine Inanspruchnahme
desPatentamts entstehenden Kosten, soweit nicht
durch Gesetz dariiber Bestimmungen getroffen
sind, die Erhebung von Verwaltungskosten anzu-
ordnen, insbesondere

a) zu bestimmen, daB Gebiihren fir Bescheini-
gungen, Beglaubigungen, Akteneinsicht und
Auskiinfte sowie Auslagen erhoben werden,

b) Bestimmungen iber den Kostenschuldner, die
Falligkeit von Kosten, die KostenvorschuB-
pflicht, Kostenbefreiungen, die Verjdhrung
und das Kostenfestsetzungsverfahren zu tref-
fen.
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(2) Das Bundesministerium der Justiz kann die
Erméchtigung zum ErlaB von Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates ganz oder teilweise dem Pré-
sidenten des Patentamts ibertragen.

ABSCHNITT 5

Verfahren vor dem Patentgericht

§ 66
Beschwerde

(1) Gegen die Beschliisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen findet, soweit gegen sie nicht die
Erinnerung gegeben ist (§ 64 Abs. 1), die Beschwerde
an das Patentgericht statt. Die Beschwerde steht den
am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die
Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Patentamt einzule-
gen.

(3) Ist Gber eine Erinnerung nach § 64 innerhalb von
sechs Monaten nach jhrer Einlegung nicht entschie-
den worden und hat der Erinnerungsfithrer nach
Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt,
so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1 Satz 1
unmittelbar gegen den Beschlul der Markenstelle
oder der Markenabteilung zuldssig, wenn iiber die
Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang des Antrags entschieden worden ist. Steht
dem Erinnerungsfiihrer in dem Erinnerungsverfahren
ein anderer Beteiligter gegentiber, so ist Satz 1 mit der
MaBgabe anzuwenden, daB an die Stelle der Frist von
sechs Monaten nach Einlegung der Erinnerung eine
Frist von zehn Monaten tritt. Hat der andere Beteiligte
ebenfalls Erinnerung eingelegt, so bedarf die
Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des anderen
Beteiligten. Die schriftliche Erklarung der Einwilli-
gung ist der Beschwerde beizufiigen. Legt der andere
Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Zustellung der Beschwerde gemdB Absatz 4
Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinne-
rung als zurickgenommen. Der Lauf der Fristen nach
den Satzen 1 und 2 wird gehemmt, wenn das Verfah-
ren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf
Gesuch eine Frist gewéhrt wird. Der noch tbrige Teil
der Fristen nach den Satzen 1 und 2 beginnt nach
Beendigung der Aussetzung oder nach Ablauf der
gewihrten Frist zu laufen. Nach ErlaB der Erinne-
rungsentscheidung findet die Beschwerde nach den
Sdtzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) Der Beschwerde und allen Schriftsdtzen sollen
Abschriften fir die ubrigen Beteiligten beigefiigt
werden. Die Beschwerde und alle Schriftsdtze, die
Sachantrdge oder die Erklarung der Zurticknahme
der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind
den tibrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
Andere Schriftsdtze sind ihnen formlos mitzuteilen,
sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) Fur die Beschwerde ist eine Gebtihr nach dem
Tarif zu zahlen. Wird die Gebiihr fiir eine Beschwerde

nach Absatz 1 nicht innerhalb der Frist des Absatzes 2
oder fiir eine Beschwerde nach Absatz 3 nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang der Beschwerde
gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

(6) Erachtet die Stelle, deren BeschluB angefochten
wird, die Beschwerde fir begriindet, so hat sie ihr
abzuhelfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerde-
filhrer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter
gegenibersteht. Die Stelle kann anordnen, dafl die
Beschwerdegebiihr zuriickgezahlt wird. Wird der
Beschwerde nicht nach Satz 1 abgeholfen, so ist sie vor
Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellung-
nahme dem Patentgericht vorzulegen. In den Féllen
des Satzes 2 ist die Beschwerde unverziiglich dem
Patentgericht vorzulegen.

§ 67

Beschwerdesenate; Oifentlichkeit
der Verhandlung

(1) Uber Beschwerden im Sinne des § 66 entscheidet
ein Beschwerdesenat des Patentgerichts in der Beset-
zung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.

(2) Die Verhandlung tber Beschwerden gegen
Beschliisse der Markenstellen und der Markenabtei-
lungen einschlieBlich der Verkiindung der Entschei-
dungen ist 6ffentlich, sofern die Eintragung verdffent-
licht worden ist.

(3) Die §§ 172 bis 175 des Gerichtsverfassungsge-
setzes gelten entsprechend mit der MaBgabe, daB

1. die Offentlichkeit fiir die Verhandlung auf Antrag
eines Beteiligten auch dann ausgeschlossen wer-
den kann, wenn sie eine Gefdhrdung schutzwiirdi-
ger Interessen des Antragstellers besorgen 148t,

2. die Offentlichkeit firr die Verkiindung der Ent-
scheidungen bis zur Veroffentlichung der Eintra-
gung ausgeschlossen ist.

§ 68
Beteiligung des Préisidenten des Patentamts

(1) Der Prasident des Patentamts kann, wenn er dies
zur Wahrung des offentlichen Interesses als angemes-
sen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Patentge-
richt gegeniiber schriftliche Erklarungen abgeben, an
den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausfithrungen
machen. Schriftliche Erklarungen des Prasidenten des
Patentamts sind den Beteiligten von dem Patentge-
richt mitzuteilen.

(2) Das Patentgericht kann, wenn es dies wegen
einer Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung als
angemessen erachtet, dem Prasidenten des Patent-
amts anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren bei-
zutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklarung
erlangt der Prasident des Patentamts die Stellung
eines Beteiligten.
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§ 69
Miindliche Verhandlung

Eine miindliche Verhandlung findet statt, wenn
1. einer der Beteiligten sie beantragt,

2. vor dem Patentgericht Beweis erhoben wird (§ 74
Abs. 1) oder

3. das Patentgericht sie fiir sachdienlich erachtet.

§ 70
Entscheidung iiber die Beschwerde

(1) Uber die Beschwerde wird durch BeschluB
entschieden.

(2) Der BeschluB, durch den eine Beschwerde als
unzuldssig verworfen wird, kann ohne miindliche
Verhandlung ergehen.

(3) Das Patentgericht kann die angefochtene Ent-
scheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu
entscheiden, wenn

1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst
entschieden hat,

2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem
wesentlichen Mangel leidet oder

3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt wer-
den, die fiir die Entscheidung wesentlich sind.

(4) Das Patentamt hat die rechtliche Beurteilung, die
der Aufhebung nach Absatz 3 zugrunde liegt, auch
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

§ 71
Kosten des Beschwerdeverfahrens

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen betei-
ligt, so kann das Patentgericht bestimmen, daB die
Kosten des Verfahrens einschlieBlich der den Beteilig-
ten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentspre-
chenden Wahrung der Anspriiche und Rechte not-
wendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise
zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Soweit eine Bestimmung tiber die Kosten nicht getrof-
fen wird, tragt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst.

(2) Dem Prasidenten des Patentamts kénnen Kosten
nur auferlegt werden, wenn er nach seinem Beitritt in
dem Verfahren Antrdge gestelit hat.

(3) Das Patentgericht ‘kann anordnen, daB die
Beschwerdegebiithr (§ 66 Abs.5) zuriickgezahlt
wird.

(4) Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn
der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der
Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf
Loschung ganz oder teilweise zuriicknimmt oder
wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder
wegen Nichtverlangerung der Schutzdauer ganz oder
teilweise im Register geloscht wird.
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(5) Im Gbrigen gelten die Vorschriften der Zivilpro-
zeBordnung tber das Kostenfestsetzungsverfahren
und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-
zungsbeschliissen entsprechend.

§ 72 ,
AusschlieBung und Ablehnung

(1) Fir die AusschlieBung und Ablehnung der
Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 44 und 47 bis 49
der ZivilprozeBordnung entsprechend.

(2) Von der Ausiibung des Amtes als Richterist auch
ausgeschlossen, wer bei dem vorausgegangenen Ver-
fahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat.

(3) Uber die Ablehnung eines Richters entscheidet
der Senat, dem der Abgelehnte angehort. Wird der
Senat durch das Ausscheiden des abgelehnten Mit-
glieds beschluBunféhig, so entscheidet ein anderer
Beschwerdesenat.

(4) Uber die Ablehnung eines Urkundsbeamten
entscheidet der Senat, in dessen Geschéftsbereich die
Sache fallt.

§ 73

Ermittlung des Sachverhalts;
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung

(1) Das Patentgericht ermittelt den Sachverhalt von
Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die
Beweisantrdge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmen-
des Mitglied des Senats hat schon vor der miindlichen
Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet,
vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anord-
nungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache
moglichst in einer miindlichen Verhandlung oder in
einer Sitzung zu erledigen. Im tbrigen gilt § 273
Abs. 2, Abs. 3Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der ZivilprozeB-
ordnung entsprechend.

§ 74
Beweiserhebung

(1) Das Patentgericht erhebt Beweis in der mindli-
chen Verhandlung. Es kann insbesondere Augen-
schein einnehmen, Zeugen, Sachverstindige und
Beteiligte vernehmen und Urkunden heranziehen.

(2) Das Patentgericht kann in geeigneten Féllen
schon vor der miindlichen Verhandlung durch eines
seiner Mitglieder als beauftragten Richter Beweis
erheben lassen oder unter Bezeichnung der einzelnen
Beweisfragen ein anderes Gericht um die Beweisauf-
nahme ersuchen.

(3) Die Beteiligten werden von allen Beweistermi-
nen benachrichtigt und kénnen der Beweisaufnahme
beiwohnen. Sie kénnen an Zeugen und Sachverstdn-
dige sachdienliche Fragen richten. Wird eine Frage
beanstandet, so entscheidet das Patentgericht.
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§ 75
Ladungen

(1) Sobald der Termin zur mindlichen Verhandlung
bestimmt ist, sind die Beteiligten mit einer Ladungs-
frist von mindestens zwei Wochen zu laden. In drin-
genden Féllen kann der Vorsitzende die Frist abkiir-
zen.

(2) Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dall beim
Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhan-
delt und entschieden werden kann.

§ 76
Gang der Verhandlung

(1) Der Vorsitzende eroffnet und leitet die miindli-
che Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache trdgt der Vorsitzende
oder der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der
Akten vor.

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um
ihre Antrdge zu stellen und zu begninden.

(4) Der Vorsitzende hat die Sache mit den Beteilig-
ten in tatsdchlicher und rechtlicher Hinsicht zu eror-
tern.

(5) Der Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats
auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird
eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.

(6) Nach Erérterung der Sache erkldrt der Vorsit-
zende die miindliche Verhandlung fiir geschlossen.
Der Senat kann die Wiedereréffnung beschlieBen.

§ 77
Niederschrift

(1) Zur muindlichen Verhandlung und zu jeder
Beweisaufnahme wird ein Urkundsbeamter der
Geschéftsstelle als Schriftfiihrer zugezogen. Wird auf
Anordnung des Vorsitzenden von der Zuziehung des
Schriftfiihrers abgesehen, besorgt ein Richter die
Niederschrift.

(2) Uber die miindliche Verhandiung und jede
Beweisaufnahme ist eine Niederschrift aufzunehmen.
Die §§ 160 bis 165 der ZivilprozeBordnung sind
entsprechend anzuwenden.

§ 78
Beweiswiirdigung; rechtliches Gehor

(1) Das Patentgericht entscheidet nach seiner freien,
aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonne-
nen Uberzeugung. In der Entscheidung sind die
Griinde anzugeben, die fiir die richterliche Uberzeu-
gung leitend gewesen sind.

(2) Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und
Beweisergebnisse gestiitzt werden, zu denen die
Beteiligten sich duBern konnten.

(3) Ist eine mindliche Verhandlung vorhergegan-
gen, so kann ein Richter, der bei der letzten mindli-
chen Verhandlung nicht zugegen war, bei der
BeschluBfassung nur mitwirken, wenn die Beteiligten
zustimmen.

§ 79
Verkiindung; Zustellung; Begriindung

(1) Die Endentscheidungen des Patentgerichts wer-
den, wenn eine mindliche Verhandlung stattgefun-
den hat, in dem Termin, in dem die mindliche
Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort
anzuberaumenden Termin verkiindet. Dieser soll nur
dann tiber drei Wochen hinaus angesetzt werden,
wenn wichtige Griinde, insbesondere der Umfang
oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. Statt
der Verkiindung ist die Zustellung der Endentschei-
dung zuldssig. Entscheidet das Patentgericht ohne
miindliche Verhandlung, so wird die Verkiindung
durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt. Die
Endentscheidungen sind den Beteiligten von Amts
wegen zuzustellen, -

(2) Die Entscheidungen des Patentgerichts, durch
die ein Antrag zuriickgewiesen oder iiber ein Rechts-
mittel entschieden wird, sind zu begriinden.

§ 80
Berichtigungen

(1) Schreibfehler, Rechenfehler und dhnliche offen-
bare Unrichtigkeiten in der Entscheidung sind jeder-
zeit vom Patentgericht zu berichtigen.

(2) Enthélt der Tatbestand der Entscheidung andere
Unrichtigkeiten oder Unklarheiten, so kann die
Berichtigung innerhalb von zwei Wochen nach
Zustellung der Entscheidung beantragt werden.

(3) Uber die Berichtigung nach Absatz 1 kann ohne
vorherige miindliche Verhandlung entschieden wer-
den.

(4) Uber den Antrag auf Berichtiqung nach Absatz 2
entscheidet das Patentgericht ohne Beweisaufnahme
durch BeschluB. Hierbei wirken nur die Richter mit,
die bei der Entscheidung, deren Berichtigung bean-
tragt ist, mitgewirkt haben.

(5) Der Berichtigungsbeschluf wird auf der Ent-
scheidung und den Ausfertigungen vermerkt.

§ 81
Vertretung; Vollmacht

(1) Vor dem Patentgericht kann sich ein Beteiligter
injeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollméch-
tigten vertreten lassen. Durch Beschlufl kann ange-
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ordnet werden, daB ein Bevollméachtigter bestellt
werden mubB. § 96 bleibt unberiihrt.

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Gerichtsak-
ten einzureichen, Sie kann nachgereicht werden. Das
Patentgericht kann hierfiir eine Frist bestimmen.

(3) Der Mangel der Vollmacht kann in jeder Lage
des Verfahrens geltend gemacht werden. Das Patent-
gericht hat den Mangel der Volimacht von Amts
wegen zu beriicksichtigen, wenn nicht als Bevoll-
machtigter ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt
auftritt.

§ 82

Anwendung weiterer Vorschriften;
Anfechtbarkeit; Akteneinsicht

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen iiber
das Verfahren vor dem Patentgericht enthélt, sind das
Gerichtsverfassungsgesetz und die ZivilprozeBord-
nung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonder-
heiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies
nicht ausschlieBen. Die Vorschriften des Gerichtsver-
fassungsgesetzes tiber Gerichtsferien sind nicht anzu-
wenden. Fiir Auslagen im Verfahren vor dem Patent-
gericht gilt das Gerichtskostengesetz entsprechend.

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des
Patentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz
sie zulaBt.

(3) Fur die Gewdahrung der Akteneinsicht an dritte
Personenist § 62 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den. Uber den Antrag entscheidet das Patentge-
richt.

ABSCHNITT 6
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof

§ 83

Zugelassene und zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde

(1) Gegen die Beschliisse der Beschwerdesenate des
Patentgerichts, durch die tiber eine Beschwerde nach
§ 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde
an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwer-
desenat die Rechtsbeschwerde in dem BeschluB zuge-
lassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende
Wirkung,

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1. eine Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung
zu entscheiden ist oder

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlequng der Rechtsbe-
schwerde bedarf es nicht, wenn geriigt wird,

1. daB das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsma-
Big besetzt war,
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2. daB bei dem BeschluB ein Richter mitgewirkt hat,
der von der Ausiibung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis
der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. daB einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt
war,

4. daB ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vor-
schrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. daB der BeschluB aufgrund einer miindlichen Ver-
handlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
iiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder

6. daB der BeschluB nicht mit Griinden versehen ist.

§ 84
Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegriinde

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwer-
deverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestiitzt
werden, daB der BeschluB auf einer Verletzung des
Gesetzes beruht. Die §§ 550 und 551 Nr. 1 bis 3und 5
bis 7 der ZivilprozeBordnung gelten entsprechend.

§ 85
Formliche Voraussetzungen

(1) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines
Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof schriftlich einzulegen.

(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem
Bundesgerichtshof richten sich die Gebiihren und
Auslagen nach den Vorschriften des Gerichtskosten-
gesetzes, Fur das Verfahren wird eine Gebiihr erho-
ben, die nach den Sitzen berechnet wird, die fiir das
Verfahren in der Revisionsinstanz in Zivilsachen gel-
ten. Die Bestimmungen des § 142 iiber die Streitwert-
beginstigung gelten entsprechend.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden. Die
Frist fir die Begriindung betrdgt einen Monat. Sie
beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und
kann auf Antrag vom Vorsitzenden verldangert wer-
den.

(4) Die Begriindung der Rechtsbeschwerde muB
enthalten

1. die Erkldrung, inwieweit der BeschluB angefochten
und seine Abédnderung oder Aufhebung beantragt
wird,

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm und

3. wenn die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung
von Verfahrensvorschriften gestiitzt wird, die

Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel erge-
ben. '
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(5) Vor dem Bundesgerichtshof miissen sich die
Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten ver-
treten lassen. Auf Antrag eines Beteiligten ist seinem
Patentanwalt das Wort zu gestatten. § 157 Abs. 1und 2
der ZivilprozeBordnung ist insoweit nicht anzuwen-
den. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines
Patentanwalts entstehen, sind die Gebiihren bis zur
Hoéhe einer vollen Gebiihr nach § 11 der Bundesge-
bithrenordnung fiir Rechtsanwilte und auBBerdem die
notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstat-
ten.

§ 86
Priifung der Zulidssigkeit

Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu
prifen, ob die Rechtsbeschwerde an sich statthaft und
ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und
begriindet ist. Liegen die Voraussetzungen nicht vor,
soist die Rechtsbeschwerde als unzuléssig zu verwer-
fen.

§ 87
Mehrere Beteiligte

(1) Sind an dem Verfahren tiber die Rechtsbe-
schwerde mehrere Personen beteiligt, so sind die
Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegriindung
den anderen Beteiligten mit der Aufforderung zuzu-
stellen, etwaige Erkldrungen innerhalb einer be-
stimmten Frist nach Zustellung beim Bundesgerichts-
hof schriftlich einzureichen. Mit der Zustellung der
Beschwerdeschrift ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in
dem die Rechtsbeschwerde eingelegtist. Die erforder-
liche Zahl von beglaubigten Abschriften soll der
Beschwerdefiihrer mit der Beschwerdeschrift oder der
Beschwerdebegriindung einreichen.

(2) Ist der Prdsident des Patentamts nicht am Ver-
fahren tiber die Rechtsbeschwerde beteiligt, so ist § 68
Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

‘§ 88
Anwendung weiterer Vorschriften

(1) Im Verfahren tiber die Rechtsbeschwerde gelten
die Vorschriften der ZivilprozeBordnung tiber die
AusschlieBung und Ablehnung der Gerichtspersonen,
iiber ProzeBbevollméchtigte und Beistdnde, tiber
Zustellungen von Amts wegen, tiber Ladungen, Ter-
mine und Fristen und tiber Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand entsprechend. Im Falle der Wiederein-
setzung in den vorigen Stand gilt § 91 Abs. 8 entspre-
chend.

(2) Fur die Offentlichkeit des Verfahrens gilt § 67
Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 89
Entscheidung iiber die Rechtsbeschwerde

(1) Die Entscheidung tiber die Rechtsbeschwerde
ergeht durch BeschluB. Die Entscheidung kann ohne
miindliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entschei-
dung an die in dem angefochtenen BeschluB getroffe-
nen tatsdchlichen Feststellungen gebunden, auBer
wenn in bezug auf diese Feststellungen zuléssige und
begriindete Rechtsbeschwerdegriinde vorgebracht
sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begriinden und den
Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhand-
lung und Entscheidung an das Patentgericht zurlick-
zuverweisen. Das Patentgericht hat die rechtliche
Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist,
auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

§ 90
Kostenentscheidung

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen betei-
ligt, so kann der Bundesgerichtshof bestimmen, daB
die Kosten des Verfahrens einschlieBlich der den
Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur
zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und
Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder
teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen wer-
den, wenn der Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die
Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den
Antrag auf Ldéschung ganz oder teilweise zurtick-
nimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen
Verzichts oder wegen Nichtverlangerung der Schutz-
dauer ganz oder teilweise im Register geldoscht wird.
Soweit eine Bestimmung tiber die Kosten nicht getrof-
fen wird, trégt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst.

(2) Wird die Rechtsbeschwerde zurtickgewiesen
oder als unzuléssig verworfen, so sind die durch die
Rechtsbeschwerde veranlaBten Kosten dem Be-
schwerdefiihrer aufzuerlegen. Hat ein Beteiligter
durch grobes Verschulden Kosten veranlaBit, so sind
ihm diese aufzuerlegen.

(3) Dem Prasidenten des Patentamts konnen Kosten
nur auferlegt werden, wenn er die Rechtsbeschwerde
eingelegt oder in dem Verfahren Antrége gestellt
hat.

(4) Im ubrigen gelten die Vorschriften der Zivilpro-
zeBordnung iber das Kostenfestsetzungsverfahren
und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-
zungsbeschliissen entsprechend.
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ABSCHNITT 7

Gemeinsame Vorschriften

§ 91
Wiedereinsetzung

(1) Wer ohne Verschulden verhindert war, dem
Patentamt oder dem Patentgericht gegeniiber eine
Frist einzuhalten, deren Versdumung nach gesetzli-
cher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ist
auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.
Dies gilt nicht far die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs und zur Zahlung der Widerspruchsgebiihr.

(2) Die Wiedereinsetzung mu8 innerhalb von zwei
Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt
werden.

(3) Der Antrag muB8 die Angabe der die Wiederein-
setzung begriindenden Tatsachen enthalten. Diese
Tatsachen sind bei der Antragstellung oder im Ver-
fahren tiber den Antrag glaubhaft zu machen.

(4) Die versdaumte Handlung ist innerhalb der
Antragsfrist nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewdhrt wer-
den.

(5) Ein Jahr nach Ablauf der versaumten Frist kann
die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die
versdumte Handlung nicht mehr nachgeholt wer-
den.

(6) Uber den Antrag beschliefit die Stelle, die iiber
die nachgeholte Handlung zu beschliefien hat.

(7) Die Wiedereinsetzung ist unanfechtbar.

(8) Wird dem Inhaber einer Marke Wiedereinset-
zung gewdhrt, so kann er Dritten gegeniiber, die in
dem Zeitraum zwischen dem Eintritt des Rechtsver-
lusts an der Eintragung der Marke und der Wieder-
einsetzung unter einem mit der Marke identischen
oder ihr dhnlichen Zeichen gutglaubig Waren in den
Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht
haben, hinsichtlich dieser Handlungen keine Rechte
geltend machen.

§ 92
Wahrheitspiflicht

In den Verfahren vor dem Patentamt, dem Patent-
gericht und dem Bundesgerichtshof haben die Betei-
ligten ihre Erkldrungen tuber tatsdchliche Umstdnde
vollstandig und der Wahrheit gemédB abzugeben.

§ 93
Amtssprache und Gerichtssprache

Die Sprache vor dem Patentamt und vor dem
Patentgericht ist deutsch. Im {ibrigen finden die Vor-
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes iiber die
Gerichtssprache Anwendung.
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§ 94
Zustellungen

(1) Fur Zustellungen im Verfahren vor dem Patent-
amt und dem Patentgericht gelten die Vorschriften
des Verwaltungszustellungsgesetzes mit folgenden
MaBgaben:

1. Zustellungen an Empfénger, die sich im Ausland
aufhalten und die keinen Inlandsvertreter (§ 96)
bestellt haben, kénnen auch durch Aufgabe zur
Post nach den §§ 175, 213 der ZivilprozeBordnung
bewirkt werden, soweit fiir den Empfénger die
Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertre-
ters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung
erkennbar war.

2. Fur Zustellungen an Erlaubnisscheininhaber (§ 177
der Patentanwaltsordnung) ist § 5 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden.

3. An Empfénger, denen beim Patentamt oder beim
Patentgericht ein Abholfach eingerichtet worden
ist, kann auch dadurch zugestellt werden, daB das
Schriftstiick im Abholfach des Empféngers nieder-
gelegt wird. Uber die Niederlegung ist eine schrift-
liche Mitteilung zu den Akten zu geben. Auf dem
Schriftstiick ist zu vermerken, wann es niederge-
legt worden ist. Die Zustellung gilt als am dritten
Tag nach der Niederlegung im Abholfach
bewirkt.

(2) § 9 Abs. 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes
ist nicht anzuwenden, wenn mit der Zustellung die
Frist fir die Einlequng der Erinnerung (§ 64 Abs. 2),
der Beschwerde (§ 66 Abs.2) oder der Rechtsbe-
schwerde (§ 85 Abs. 1) beginnt.

§ 95
Rechtshilfe

(1) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamt
Rechtshilfe zu leisten.

(2) Im Verfahren vor dem Patentamt setzt das
Patentgericht auf Ersuchen des Patentamts Ordnungs-
oder Zwangsmittel gegen Zeugen oder Sachverstan-
dige fest, die nicht erscheinen oder ihre Aussage oder
deren Beeidigung verweigern. Ebenso ist die Vorfiih-
rung eines nicht erschienenen Zeugen anzuordnen.

(3) Uber das Ersuchen nach Absatz 2 entscheidet ein
Beschwerdesenat des Patentgerichts in der Besetzung
mit drei rechtskundigen Mitgliedern. Die Entschei-
dung ergeht durch Beschlu8.

§ 96
Inlandsvertreter

(1) Der Inhaber einer angemeldeten oder eingetra-
genen Marke, der im Inland weder einen Wohnsitz
oder Sitz noch eine Niederlassung hat, kann an einem
in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem
Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen,



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder einen
Patentanwalt als Vertreter bestellt hat.

(2) Der nach Absatz 1 bestellte Vertreter ist im
Verfahren vor dem Patentamt und dem Patentgericht
und in birgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die die
Marke betreffen, zur Vertretung befugt. Der Vertreter
kann auch Strafantrdge stellen.

(3) Der Ort, wo der Vertreter seinen Geschéaftsraum
hat, gilt im Sinne des § 23 der ZivilprozeBordnung als
der Ort, wo sich der Vermdgensgegenstand befindet.
Fehlt ein Geschéftsraum, soist der Ort maBgebend, wo
der Vertreter seinen Wohnsitz, und in Ermangelung
eines solchen der Ort, wo das Patentamt seinen Sitz
hat.

(4) Absatz 1 gilt entsprechend fiir Dritte, die an
einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor
dem Patentamt oder dem Patentgericht beteiligt
sind.

TEIL 4

Kollektivmarken

§ 97
Kollektivmarken

(1) Als Kollektivmarken koénnen alle als Marke
schutzfdhigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen
werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstlei-
stungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektiv-
marke von denjenigen anderer Unternehmen nach
ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft,
ihrer Art, ihrer Qualitdt oder ihren sonstigen Eigen-
schaften zu unterscheiden.

(2) Auf Kollektivmarken sind die Vorschriften dieses
Gesetzes anzuwenden, soweit in diesem Teil nicht
etwas anderes bestimmt ist.

§ 98
Inhaberschait

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kol-
lektivmarken kénnen nurrechtsfdhige Verbédnde sein,
einschlieBlich der rechtsfdhigen Dachverbdnde und
Spitzenverbdnde, deren Mitglieder selbst Verbande
sind. Diesen Verbanden sind die juristischen Personen
des offentlichen Rechts gleichgestelit.

§ 99

Eintragbarkeit von geographischen
Herkunitsangaben als Kollektivimarken

Abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 kénnen Kollektiv-
marken ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geo-
graphischen Herkunft der Waren oder der Dienstlei-
stungen dienen kénnen.

§ 100
Schranken des Schutzes; Benutzung

(1) Zusétzlich zu den Schutzschranken, die sich aus
§ 23 ergeben, gewdhrt die Eintragung einer geogra-
phischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke ihrem
Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen,
solche Angaben im geschéftlichen Verkehr zu benut-
zen, sofern die Benutzung den guten Sitten entspricht
und nicht gegen § 127 verstoBt.

(2) Die Benutzung einer Kollektivmarke durch min-
destens eine hierzu befugte Person oder durch den
Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im
Sinne des § 26.

§ 101
Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Markensatzung nichts anderes
bestimmt ist, kann eine zur Benutzung der Kollektiv-
marke berechtigte Person Klage wegen Verletzung
einer Kollektivmarke nur mit Zustimmung ihres Inha-
bers erheben.

(2) Der Inhaber der Kollektivmarke kann auch
Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benut-
zung der Kollektivmarke berechtigten Personen aus
der unbefugten Benutzung der Kollektivinarke oder
eines ahnlichen Zeichens entstanden ist.

§ 102
Markensatzung

(1) Der Anmeldung der Kollektivimarke muf} eine
Markensatzung beigefiigt sein.

(2) Die Markensatzung muBl mindestens enthal-
ten:

1. Namen und Sitz des Verbandes,
2. Zweck und Vertretung des Verbandes,
3. Voraussetzungen fir die Mitgliedschaft,

4. Angaben iber den Kreis der zur Benutzung der
Kollektivmarke befugten Personen,

5. die Bedingungen fiir die Benutzung der Kollektiv-
marke und

6. Angaben iber die Rechte und Pflichten der Betei-
ligten im Falle von Verletzungen der Kollektiv-
marke.

(3) Besteht die Kollektivmarke aus einer geographi-
schen Herkunftsangabe, muB die Satzung vorsehen,
daB jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen
aus dem entsprechenden geographischen Gebiet
stammen und den in der Markensatzung enthaltenen
Bedingungen fiir die Benutzung der Kollektivmarke
entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann
und in den Kreis der zur Benutzung der Kollektiv-
marke befugten Personen aufzunehmen ist.
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(4) Die Einsicht in die Markensatzung steht jeder
Person frei.

§ 103
Priifung der Anmeldung

Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird auBer
nach § 37 auch zurtickgewiesen, wenn sie nicht den
Voraussetzungen der §§ 97, 98 und 102 entspricht
oder wenn die Markensatzung gegen die éffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstdft, es sei denn,
daB der Anmelder die Markensatzung so dndert, dafi
der Zuriickweisungsgrund nicht mehr besteht.

§ 104
Anderung der Markensatzung

(1) Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Patent-
amt jede Anderung der Markensatzung mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Anderung der Markensatzung
sind die §§ 102 und 103 entsprechend anzuwenden.

§ 105
Verfall

(1) Die Eintragung einer Kollektiviarke wird auler
aus denin § 49 genannten Verfallsgriinden auf Antrag
wegen Verfalls geldscht,

1. wenn der Inhaber der Kollektivimnarke nicht mehr
besteht,

2. wenn der Inhaber der Kollektivmarke keine geeig-
neten MafBnahmen trifft, um zu verhindern, daB die
Kollektivmarke miBbrduchlich in einer den Ver-
bandszwecken oder der Markensatzung wider-
sprechenden Weise benutzt wird, oder

3. wenn eine Anderung der Markensatzung entge-
gen § 104 Abs.2 in das Register eingetragen
worden ist, es sei denn, daB der Inhaber der
Kollektivmarke die Markensatzung erneut so
dndert, daB der Loéschungsgrund nicht mehr
besteht.

(2) Als eine miBbréduchliche Benutzung im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 2 ist es insbesondere anzusehen, wenn
die Benutzung der Kollektivinarke durch andere als
die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das
Publikum zu tduschen.

(3) Der Antrag auf Loschung nach Absatz 1 ist beim
Patentamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach
§ 54.

§ 106
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Die Eintragung einer Kollektivmarke wird auBer
aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgriinden auf
Antrag wegen Nichtigkeit geldscht, wenn sie entge-
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gen § 103 eingetragen worden ist. Betrifft der Nich-
tigkeitsgrund die Markensatzung, so wird die Eintra-
gung nicht geléscht, wenn der Inhaber der Kollektiv-
marke die Markensatzung so dndert, daB der Nichtig-
keitsgrund nicht mehr besteht.

TEIL 5

Schutz von Marken nach dem Madrider
Markenabkommen und nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

ABSCHNITT 1

Schutz von Marken nach dem
Madrider Markenabkommen

§ 107
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf inter-
nationale Registrierungen von Marken nach dem
Madrider Abkommen iiber die internationale Regi-
strierung von Marken (Madrider Markenabkommen),
die durch Vermittlung des Patentamts vorgenommen
werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend
anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im
Madrider Markenabkommen nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 108
Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Registrierung
einer in das Register eingetragenen Marke nach
Artikel 3 des Madrider Markenabkommens ist beim
Patentamt zu stellen.

(2) Wird der Antrag auf internationale Registrierung
vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt,
so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke
zZugegangen.

(3) Dem Antrag ist eine Ubersetzung des Verzeich-
nisses der Waren oder Dienstleistungen in der fiir die
internationale Registrierung vorgeschriebenen Spra-
che beizuftigen. Das Verzeichnis soll in der Reihen-
folge der Klassen der internationalen Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen gruppiert sein.

§ 109
Gebiihren

(1) Mit dem Antrag auf internationale Registrierung
ist eine nationale Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Ist
der Antrag auf internationale Registrierung vor der
Eintragung der Marke in das Register gestellt worden,
so wird die Gebiihr am Tag der Eintragung féllig. Wird
die Gebuhr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt.
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(2) Die nach Artikel 8 Abs. 2 des Madrider Marken-
abkommens zu zahlenden internationalen Gebiihren
sind unmittelbar an das Internationale Biiro der Welt-
organisation fiir geistiges Eigentum zu zahlen.

§ 110
Eintragung im Register

Der Tag und die Nummer der internationalen Regi-
strierung einer im Register eingetragenen Marke sind
in das Register einzutragen.

§ 111
Nachtrigliche Schutzerstreckung

(1) Wird ein Antrag auf nachtrdgliche Schutzer-
streckung einer international registrierten Marke
nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenabkom-
mens beim Patentamt gestellt, so ist mit dem Antrag
eine nationale Gebiihrnach dem Tarif zu zahlen. Wird
die Gebiihr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt.

(2) § 109 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 112
Wirkung der internationalen Registrierung

(1) Die internationale Registrierung einer Marke,
deren Schutz nach Artikel 3ter des Madrider Marken-
abkommens auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erstreckt worden ist, hat dieselbe Wir-
kung, wie wenn die Marke am Tag der internationa-
len Registrierung nach Artikel 3 Abs. 4 des Madrider
Markenabkommens oder am Tag der Eintragung der
nachtrdglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3ter
Abs. 2 des Madrider Markenabkommens zur Eintra-
gung in das vom Patentamt gefiihrte Register ange-
meldet und eingetragen worden ware.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung gilt als
nicht eingetreten, wenn der international registrierten
Marke nach den §§ 113 bis 115 der Schutz verweigert
wird.

§ 113
Prifung auf absolute Schutzhindernisse

(1) International registrierte Marken werden in
gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register
angemeldete Marken nach § 37 auf absolute Schutz-
hindernisse gepriift. § 37 Abs. 2 ist nicht anzuwen-
den.

(2) An die Stelle der Zuriickweisung der Anmeldung
(§ 37 Abs. 1) tritt die Verweigerung des Schutzes..

§ 114
Widerspruch

(1) An die Stelle der Veréffentlichung der Eintra-
gung (§ 41) tritt fiir international registrierte Marken
die Veréffentlichung in dem vom Internationalen Biiro
der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum heraus-
gegebenen Verdffentlichungsblatt.

(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs (§ 42
Abs. 1) gegen die Schutzgewdéhrung fiir international
registrierte Marken beginnt mit dem ersten Tag des
Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat
des Heftes des Verdffentlichungsblattes angegeben
ist, in dem die Verdffentlichung der international
registrierten Marke enthalten ist.

(3) An die Stelle der Léschung der Eintragung (§ 43
Abs. 2) tritt die Verweigerung des Schutzes.

§ 115
Nachtridgliche Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags oder der Klage auf
Loschung einer Marke wegen Verfalls (§ 49), wegen
des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse (§ 50)
oder aufgrund eines dlteren Rechts (§ 51) tritt fir
international registrierte Marken der Antrag oder die
Klage auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49
Abs. 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt
an die Stelle des Tages der Eintragung in das Register
der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Abs. 2
des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist,
oder, falls bei Ablauf dieser Frist die in den §§ 113
und 114 genannten Verfahren noch nicht abgeschlos-
sen sind, der Tag des Zugangs der abschlieBenden
Mitteilung tiber die Schutzbewilligung beim Interna-
tionalen Bliro der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum.

§ 116

Widerspruch und Antrag auf Léschung aufgrund
einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrier-
ten Marke Widerspruch gegen die Eintragung
einer Marke erhoben, so ist § 43 Abs. 1 mit der
MaBgabe anzuwenden, daB an die Stelle des Tages
der Eintragung der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag
tritt.

(2) Wird aufgrund einer international registrierten
Marke eine Klage auf Loschung einer eingetragenen
Marke nach § 51 erhoben, so ist § 55 Abs. 3 mit der
MaBgabe anzuwenden, daB an die Stelle des Tages
der Eintragung der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag
tritt.

31



Drucksache 12/6581

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

§ 117

Ausschlul von Ansprichen
wegen mangelnder Benutzung

Werden Anspriiche im Sinne der §§ 14, 18 und 19
wegen der Verletzung einer international registrier-
ten Marke geltend gemacht, so ist § 25 mit der
MaBgabe anzuwenden, daB an die Stelle des Tages
der Eintragung der Marke derin § 115 Abs. 2 bezeich-
nete Tag tritt.

§ 118

Zustimmung bei Ubertragungen
international registrierter Marken

Das Patentamt erteilt dem Internationalen Biiro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum die nach
Artikel 9 bis Abs. 1 des Madrider Markenabkommens
erforderliche Zustimmung im Falle der Ubertragung
einer international registrierten Marke ohne Ruck-
sicht darauf, ob die Marke fiir den neuen Inhaber der
international registrierten Marke in das vom Patent-
amt gefiihrte Register eingetragen ist.

ABSCHNITT 2

Schutz von Marken nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

§ 119
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf inter-

nationale Registrierungen von Marken nach dem |

Madrider Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen {iber die internationale Registrierung von
Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men), die durch Vermittlung des Patentamts vorge-
nommen werden oder deren Schutz sich auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt,
entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Ab-
schnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen nichts anderes bestimmt ist.

§ 120
Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Registrierung
einer zur Eintragung in das Register angemeldeten
Marke oder einer in das Register eingetragenen
Marke nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen ist beim Patentamt zu stellen. Der
Antrag kann auch schon vor der Eintragung der
Marke gestellt werden, wenn die internationale Regi-
strierung auf der Grundlage einer im Register einge-
tragenen Marke vorgenommen werden soll.

(2) Soll die internationale Registrierung auf der
Grundlage einer im Register eingetragenen Marke
vorgenommen werden und wird der Antrag auf inter-
nationale Registrierung vor der Eintragung der Marke
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in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der
Eintragung der Marke zugegangen.

(3) § 108 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 121
Gebiihren

(1) Mit dem Antrag auf internationale Registrierung
ist eine nationale Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen.

(2) Soll die internationale Registrierung auf der
Grundlage einer im Register eingetragenen Marke
sowohl nach dem Madrider Markenabkommen als
auch nach dem Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen vorgenommen werden, so ist mit dem Antrag
auf internationale Registrierung eine gemeinsame
nationale Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen.

(3) Soll die internationale Registrierung auf der
Grundlage einer im Register eingetragenen Marke
vorgenommen werden und ist der Antrag auf interna-
tionale Registrierung vor der Eintragung der Marke in
das Register gestellt worden, so wird die Gebiihr nach
Absatz 1 oder nach Absatz 2 am Tag der Eintragung
fallig. Werden die Gebiihren nach Absatz 1 oder
Absatz 2 nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt.

(4) Die nach Artikel 8 Abs. 2 oder nach Artikel 8
Abs. 7 des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men zu zahlenden internationalen Gebtihren sind
unmittelbar an das Internationale Biiro der Weltorga-
nisation fiir geistiges Eigentum zu zahlen.

§ 122
Vermerk in den Akten; Eintragung im Register

(1) Ist die internationale Registrierung auf der
Grundlage einer zur Eintragung in das Register ange-
meldeten Marke vorgenommen worden, so sind der
Tag und die Nummer der internationalen Registrie-
rung in den Akten der angemeldeten Marke zu
vermerken.

(2) Der Tag und die Nummer der internationalen
Registrierung, die auf der Grundlage einer im Register
eingetragenen Marke vorgenommen worden ist, ist in
das Register einzutragen. Satz 1 ist auch anzuwenden,
wenn die internationale Registrierung auf der Grund-
lage einer zur Eintragung in das Register angemelde-
ten Marke vorgenommen worden ist und die Anmel-
dung zur Eintragung gefiihrt hat.

§ 123
Nachtragliche Schutzerstreckung

(1) Der Antrag auf nachtragliche Schutzerstreckung
einer international registrierten Marke nach Arti-
kel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Marken-
abkommen ist beim Patentamt zu stellen. Soll die
nachtragliche Schutzerstreckung auf der Grundlage
einer im Register eingetragenen Marke vorgenom-
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men werden und wird der Antrag schon vor der
Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag
der Eintragung zugegangen.

(2) Mit dem Antrag auf nachtrégliche Schutzerstrek-
kung ist eine nationale Geblhr nach dem Tarif zu
zahlen. Soll die nachtragliche Schutzerstreckung auf
der Grundlage einer im Register eingetragenen
Marke sowohl nach dem Madrider Markenabkom-
men als auch nach dem Protokoll zum Madrider
Markenabkommen vorgenommen werden, so ist mit
dem Antrag auf nachtrégliche Schutzerstreckung eine
gemeinsame nationale Gebiihr nach dem Tarif zu
zahlen. Wird die Gebiihr nach Satz 1 oder nach Satz 2
nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

(3) § 121 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 124

Entsprechende Anwendung
der Vorschriften iiber die Wirkung
der nach dem Madrider Markenabkommen
international registrierten Marken

Die §§ 112 bis 117 sind auf international registrierte
Marken, deren Schutz nach Artikel 3ter des Protokolls
zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist,
entsprechend anzuwenden mit der MaBgabe, daB an
die Stelle der in den §§ 112 bis 117 aufgefiihrten
Vorschriften des Madrider Markenabkommens die
entsprechenden Vorschriften des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen treten.

§ 125
Umwandlung einer internationalen Registrierung

(1) Wird beim Patentamt ein Antrag nach Artikel 9
quinquies des Protokolls zum Madrider Markenab-
kommen auf Umwandlung einer im internationalen
Register gemdB Artikel 6 Abs. 4 des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen geldschten Marke ge-
stellt und geht der Antrag mit den erforderlichen
Angaben dem Patentamt vor Ablauf einer Frist von
drei Monaten nach dem Tag der Loschung der Marke
im internationalen Register zu, so ist der Tag der
internationalen Registrierung dieser Marke nach Arti-
kel 3 Abs. 4 des Protokolls zum Madrider Markenab-
kommen oder der Tag der Eintragung der Schutzer-
streckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen, gegebenenfalls mit der
fir die internationale Registrierung in Anspruch
genommenen Prioritat, fir die Bestimmung des Zeit-
rangs im Sinne des § 6 Abs. 2 mafgebend.

(2) Mit dem Antrag auf Umwandlung ist eine
Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Umwand-
lung fiir Waren oder Dienstleistungen beantragt, die
in mehr als drei Klassen der Klasseneinteilung von
Waren und Dienstleistungen fallen, so ist auBerdem
fir jede weitere Klasse eine Klassengebiihr nach dem
Tarif zu zahlen. Unterbleibt die Zahlung der Gebiih-
ren, so ist § 36 Abs. 3 entsprechend anzuwenden.

(3) Der Antragsteller hat eine Bescheinigung des
Internationalen Biiros der Weltorganisation fiir geisti-

ges Eigentum einzureichen, aus der sich die Marke
und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, fiir die
sich der Schutz der internationalen Registrierung vor
ihrer Léschung im internationalen Register auf die
Bundesrepublik Deutschland erstreckt hatte.

(4) Der Antragsteller hat auBerdem eine Uberset-
zung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstlei-
stungen, fiir die die Eintragung beantragt wird, ein-
zureichen.

(5) Der Antrag auf Umwandlung wird im iibrigen
wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke
behandelt. War jedoch am Tag der Loschung der
Marke im internationalen Register die Frist nach
Artikel 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Marken-
abkommen zur Verweigerung des Schutzes bereits
abgelaufen und war an diesem Tag kein Verfahren
zur Schutzverweigerung oder zur nachtraglichen
Schutzentziehung anhéngig, so wird die Marke ohne
vorherige Prifung unmittelbar nach § 41 in das
Register eingetragen. Gegen die Eintragung einer
Marke nach Satz 2 kann Widerspruch nicht erhoben
werden.

TEIL 6
Geographische Herkunftsangaben

ABSCHNITT 1

Schutz geographischer Herkunftsangaben

§ 126

Als geographische Herkunftsangaben geschiitzte
Namen, Angaben oder Zeichen

(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne die-
ses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden,
Gebieten oder Landern sowie sonstige Angaben oder
Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr zur Kenn-
zeichnung der geographischen Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen benutzt werden.

(2) Dem Schutz als geographische Herkunftsanga-
ben sind solche Namen, Angaben oder Zeichen im
Sinne des Absatzes 1 nicht zuganglich, bei denen es
sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Als Gat-
tungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen an-
zusehen, die zwar eine Angabe iiber die geographi-
sche Herkunft im Sinne von Absatz 1 enthalten oder
von einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch
ihre urspriingliche Bedeutung verloren haben und als
Namen von Waren oder Dienstleistungen oder als
Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaf-
fenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder
Merkmale von Waren oder Dienstleistungen die-
nen.

§ 127
Schutzinhalt

(1) Geographische Herkunftsangaben dirfen im
geschéaftlichen Verkehr nicht fiir Waren oder Dienst-
leistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der
Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das
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durch die geographische Herkunftsangabe bezeich-
net wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen,
Angaben oder Zeichen fiir Waren oder Dienstleistun-
gen anderer Herkunft eine Gefahr der Irrefiihrung
iUber die geographische Herkunft besteht.

(2) Haben die durch eine geographische Herkunfts-
angabe gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-
gen besondere Eigenschaften oder eine besondere
Qualitét, so darf die geographische Herkunftsangabe
im geschaftlichen Verkehr fiir die entsprechenden
Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft nur
benutzt werden, wenn die Waren oder Dienstleistun-
gen diese Eigenschaften oder diese Qualitdt aufwei-
sen.

(3) GenieBt eine geographische Herkunftsangabe
einen besonderen Ruf, so darf sie im geschéftlichen
Verkehr fiir Waren oder Dienstleistungen anderer
Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine
Gefahr der Irrefiihrung tiber die geographische Her-
kunft nicht besteht, sofern die Benutzung fiir Waren
oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist,
den Ruf der geographischen Herkunftsangabe oder
ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu
beeintrachtigen.

(4) Die vorstehenden Absédtze finden auch dann
Anwendung, wenn Namen, Angaben oder Zeichen
benutzt werden, die der geschiitzten geographischen
Herkunftsangabe &hnlich sind oder wenn die geo-
graphische Herkunftsangabe mit Zuséatzen benutzt
wird, sofern

1. in den Féllen des Absatzes 1 trotz der Abweichung
oder der Zusétze eine Gefahr der Irrefithrung iiber
die geographische Herkunft besteht oder

2. in den Féllen des Absatzes 3 trotz der Abweichung
oder der Zusétze die Eignung zur unlauteren Aus-
nutzung oder Beeintrachtigung des Rufs oder der
Unterscheidungskraft der geographischen Her-
kunftsangabe besteht.

§ 128
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Wer im geschéftlichen Verkehr Namen, Anga-
ben oder Zeichen entgegen § 127 benutzt, kann von
den nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprii-
chen Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden.

(2) Wer dem § 127 vorsétzlich oder fahrléssig
zuwiderhandelt, ist zum Ersatz des durch die Zuwider-
handlung entstandenen Schadens verpflichtet.

(3) Wird die Zuwiderhandlung in einem geschaftli-
chen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftrag-
ten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch,
und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsatz-
lich oder fahrléssig gehandelt hat, der Schadens-
ersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs
geltend gemacht werden.
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§ 129
Verjdahrung

Anspriiche nach § 128 verjdhren gemas § 20.

ABSCHNITT 2

Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen gemaf$
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

§ 130

Antrag auf Eintragung einer geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung

(1) Antréage auf Eintragung einer geographischen
Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung in das
Verzeichnis der geschiitzten Ursprungsbezeichnun-
gen und der geschiitzten geographischen Angaben,
das von der Kommission der Europdischen Gemein-
schaften gemé&B der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr.L
208 S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung gefiihrt
wird, sind beim Patentamt einzureichen.

(2) Mit dem Antrag ist eine Gebihr nach dem Tarif
zu zahlen. Wird die Gebiihr nicht gezahlt, so gilt der
Antrag als nicht gestellt.

(3) Ergibt die Prifung des Antrages, daB die zur
Eintragung angemeldete geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung den Voraussetzungen der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der zu ihrer
Durchfiihrung erlassenen Vorschriften entspricht, so
unterrichtet das Patentamt den Antragsteller hieriiber
und dbermittelt den Antrag dem Bundesministerium
der Justiz.

(4) Das Bundesministerium der Justiz Gbermittelt
den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an die
Kommission der Europdischen Gemeinschaften.

(5) Ergibt die Priifung, daB die Voraussetzungen fiir
die Eintragung der angemeldeten geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung nicht gegeben
sind, so wird der Antrag zurtickgewiesen.

§ 131
Antrag auf Anderung der Spezifikation

Fiir Antrdge auf Anderung der Spezifikation einer
geographischen Angabe oder einer Ursprungsbe-
zeichnung gemaB Artikel 9 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 gilt § 130 entsprechend. Eine Gebiihr ist
nicht zu zahlen.

§ 132
Einspruchsverfahren
(1) Einspriiche nach Artikel 7 Abs. 3 der Verord-

nung (EWG) Nr. 2081/92 gegen die Eintragung von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnun-
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gen in das von der Kommission der Europdischen
Gemeinschaften gefiihrte Verzeichnis der geschiitz-
ten Ursprungsbezeichnungen und der geschiitzten
geographischen Angaben oder gegen die Anderung
der Spezifikation einer geographischen Angabe oder
einer Ursprungsbezeichnung sind beim Patentamt
einzulegen. )

(2) Fir den Einspruch ist eine Gebilihr nach dem
Tarif zu zahlen. Wird die Gebiihr nicht rechtzeitig
gezahlt, so gilt der Einspruch als nicht erhoben.

§ 133
Zustandigkeiten im Patentamt; Rechtsmittel

(1) Fir die Bearbeitung von Antrdgen nach den
§§ 130 und 131 und von Einspriichen nach § 132 sind
die im Patentamt errichteten Markenabteilungen
zustdndig.

(2) Gegen Entscheidungen, die das Patentamt nach
den Vorschriften dieses Abschnitts trifft, finden die
Beschwerde zum Bundespatentgericht und die
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt. Die

Vorschriften des Teils 3 dieses Gesetzes Uber das |

Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht und
tiber das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof sind entsprechend anzuwenden.

§ 134
Uberwachung

(1) Die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
und den zu ihrer Durchfiihrung erlassenen Vorschrif-
ten erforderliche Uberwachung und Kontrolle obliegt
den nach Landesrecht zustdndigen Stellen.

(2) Soweit es zur Uberwachung und Kontrolle im
Sinne des Absatzes 1 erforderlich ist, kénnen die
. Beauftragten der zustdndigen Stellen bei Betrieben,
die Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel herstellen
oder in den Verkehr bringen (§ 7 Abs. 1 des Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenstiandegesetzes) oder inner-
gemeinschaftlich verbringen, einfithren oder ausfiih-
ren, wahrend der Geschifts- oder Betriebszeit

1. Geschéftsrdume und Grundstiicke, Verkaufsein-
richtungen und Transportmittel betreten und dort
Besichtigungen vornehmen,

2. Proben gegen Empfangsbescheinigung entneh-
men; auf Verlangen des Betroffenen ist ein Teil der
Probe oder, falls diese unteilbar ist, eine zweite
Probe amtlich verschlossen und versiegelt zurtick-
zulassen,

3. Geschiftsunterlagen einsehen und prifen,
4. Auskunft verlangen.

Diese Befugnisse erstrecken sich auch auf Agrar-
erzeugnisse oder Lebensmittel, die an éffentlichen
Orten, insbesondere auf Markten, Platzen, StraBien
oder im Umherziehen in den Verkehr gebracht wer-
den.

(3) Inhaber oder Leiter der Betriebe sind verpflich-
tet, das Betreten der Geschéaftsraume und Grund-

stiicke, Verkaufseinrichtungen und Transportmittel
sowie die dort vorzunehmenden Besichtigungen zu
gestatten, die zu besichtigenden Agrarerzeugnisse
oder Lebensmittel selbst oder durch andere so darzu-
legen, daB die Besichtigung ordnungsgemdB vorge-
nommen werden kann, selbst oder durch andere die
erforderliche Hilfe bei Besichtigungen zu leisten, die
Proben entnehmen zu lassen, die geschaftlichen
Unterlagen vorzulegen, priifen zu lassen und Aus-
kinfte zu erteilen.

(4) Erfolgt die Uberwachung bei der Einfuhr oder
bei der Ausfuhr, so gelten die Absédtze 2 und 3
entsprechend auch fiir denjenigen, der die Agrar-
erzeugnisse oder Lebensmittel fiir den Betriebsinha-
ber innergemeinschaftlich verbringt, einfiihrt oder
ausfihrt.

(5) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der ZivilprozeBordnung bezeichne-
ten Angehérigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz tiber
Ordnungswidrigkeiten aussetzen wiirde.

(6) Fir Amtshandlungen, die nach Artikel 10 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zu Kontrollzwecken
vorzunehmen sind, werden kostendeckende Gebiih-
ren und Auslagen erhoben. Die kostenpflichtigen
Tatbestdnde werden durch das Landesrecht be-
stimmt.

§ 135
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Wer im geschiftlichen Verkehr Handlungen
vornimmt, die gegen die Artikel 8 oder 13 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 verstoBen, kann von den
nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb zur Geltendmachung von Anspriichen
Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genom-
men werden.

(2) § 128 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 136
Verjahrung

Die Anspriiche nach § 135 verjdhren gemas § 20.

ABSCHNITT 3

Ermaéchtigungen zum ErlaB
von Rechtsverordnungen

§ 137

Nahere Bestimmungen zum Schuiz
einzelner geographischer Herkunftsangaben

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird erméch-
tigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien fiir
Wirtschaft, fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
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und fiir Gesundheit durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates nidhere Bestimmungen
lber einzelne geographische Herkunftsangaben zu
treffen.

(2) In der Rechtsverordnung kénnen

1. durch Bezugnahme auf politische oder geographi-
sche Grenzen das Herkunftsgebiet,

2. die Qualitat oder sonstige Eigenschaften im Sinne
des § 127 Abs. 2 sowie die dafir maBigeblichen
Umsténde, wie insbesondere Verfahren oder Art
und Weise der Erzeugung oder Herstellung der
Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen
oder Qualitat oder sonstige Eigenschaften der ver-
wendeten Ausgangsmaterialien wie deren Her-
kunft, und

3. die Art und Weise der Verwendung der geographi-
schen Herkunftsangabe

geregelt werden. Bei der Regelung sind die bisherigen
lauteren Praktiken, Gewohnheiten und Gebrauche
bei der Verwendung der geographischen Herkunfts-
angabe zu berucksichtigen.

§ 138

Sonstige Vorschriften fiir das Verfahren
bei Antrdgen und Einspriichen nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird erméach-
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates ndhere Bestimmungen iiber das Antrags-
und Einspruchsverfahren (§§ 130 bis 133) zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz kann die
Erméchtigung zum ErlaB von Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates ganz oder teilweise auf den
Prasidenten des Patentamts tibertragen.

§ 139

Durchfithrungsbestimmungen zur Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird erméch-
tigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien fir
Wirtschaft, fiir Erndhrung, Land wirtschaft und Forsten
und fiir Gesundheit durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates weitere Einzelheiten
des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen und geo-
graphischen Angaben nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 zu regeln, soweit sich das Erfordernis
hierfiir aus der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 oder
den zu jhrer Durchfithrung erlassenen Vorschriften
des Rates oder der Kommission der Europdischen
Gemeinschaft ergibt. In Rechtsverordnungen nach
Satz 1 konnen insbesondere Vorschriften iiber

1. die Kennzeichnung der Agrarerzeugnisse oder
Lebensmittel,

2. die Berechtigung zum Verwenden der geschiitzten
Bezeichnungen oder

36

3. die Voraussetzungen und das Verfahren bei der
Uberwachung oder Kontrolle beim innergemein-
schaftlichen Verbringen oder bei der Einfuhr oder
Ausfuhr

erlassen werden. Rechtsverordnungen nach Satz 1
koénnen auch erlassen werden, wenn die Mitgliedstaa-
ten nach den dort genannten gemeinschaftsrechtli-
chen Vorschriften befugt sind, ergédnzende Vorschrif-
ten zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden ermaéchtigt,
durch Rechtsverordnung die Durchfiihrung der nach
Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 erfor-
derlichen Kontrollen zugelassenen privaten Kontroll-
stellen zu tbertragen oder solche an der Durchfiih-
rung dieser Kontrollen zu beteiligen. Die Landesre-
gierungen kénnen auch die Voraussetzungen und das
Verfahren der Zulassung privater Kontrollstellen
durch Rechtsverordnung regeln. Sie sind befugt, die
Erméchtigung nach den Sétzen 1 und 2 durch Rechts-
verordnung ganz oder teilweise auf andere Behérden
zu libertragen. :

TEIL 7

Verfahren in Kennzeichenstreitsachen

§ 140
Kennzeichenstreitsachen

(1) Fur alle Klagen, durch die ein Anspruch aus
einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhalt-
nisse geltend gemacht wird (Kennzeichenstreitsa-
chen), sind die Landgerichte ohne Riicksicht auf den
Streitwert ausschlieBlich zustandig.

" (2) Die Landesregierungen werden ermadchtigt,
durch Rechtsverordnung die Kennzeichenstreitsa-
chen insgesamt oder teilweise fiir die Bezirke mehre-
rer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen, sofern
dies der sachlichen Férderung oder schnelleren Erle-
digung der Verfahren dient. Die Landesregierungen
koénnen diese Erméachtigung auf die Landesjustizver-
waltungen iibertragen. Die Lander kénnen auerdem
durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes
obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem
zustédndigen Gericht eines anderen Landes tibertra-
gen.

(3) Vor dem Gericht fiir Kennzeichenstreitsachen
konnen sich die Parteien auch durch Rechtsanwiilte
vertreten lassen, die bei dem Landgericht zugelassen
sind, vor das die Klage ohne eine Zuweisung nach
Absatz 2 gehoéren wiirde. Satz 1 gilt entsprechend fir
die Vertretung vor dem Berufungsgericht.

(4) Die Mehrkosten, die einer Partei dadurch
erwachsen, daB sie sich nach Absatz 3 durch einen
nicht beim ProzeBgericht zugelassenen Rechtsanwalt
vertreten 1aBt, sind nicht zu erstatten.

(5) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines
Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ent-
stehen, sind die Gebilihren bis zur Hohe einer vollen
Gebiihr nach § 11 der Bundesgebiihrenordnung fiir
Rechtsanwdlte und auBerdem die notwendigen Aus-
lagen des Patentanwalts zu erstatten.
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§ 141

Gerichtsstand bei Anspriichen nach diesem Gesetz
und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Anspruche, welche die in diesem Gesetz geregelten
Rechtsverhaltnisse betreffen und auf Vorschriften des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gegriin-
det werden, brauchen nicht im Gerichtsstand des § 24
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gel-
tend gemacht zu werden.

§ 142
Streitwertbegiinstigung

(1) Macht in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in
denen durch Klage ein Anspruch aus einem der in
diesem Gesetz geregelten Rechtsverhéltnisse geltend
gemacht wird, eine Partei glaubhaft, daB die Bela-
stung mit den ProzeBkosten nach dem vollen Streit-
wert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefdhrden
wiirde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anord-
nen, daB die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung
von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschafts-
lage angepaBten Teil des Streitwerts bemiBt.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 hat zur Folge, daB
die begunstigte Partei die Gebiihren ihres Rechtsan-
walts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu
entrichten hat. Soweit ihr Kosten des Rechtsstreits
auferlegt werden oder soweit sie diese ibernimmt, hat
sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebiih-
ren und die Gebiihren seines Rechtsanwalts nur nach
dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit die
auBergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder
von ihm {ibernommen werden, kann der Rechtsanwalt
der beginstigten Partei seine Gebiihren von dem
Gegner nach dem fiir diesen geltenden Streitwert
beitreiben.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann vor der
Geschaftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklart
werden. Erist vor der Verhandlung zur Hauptsache zu
stellen. Danachist er nur zuldssig, wenn der angenom-
mene oder festgesetzte Streitwert spater durch das
Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung
liber den Antrag ist der Gegner zu horen.

TEIL 8
Straf- und BuB3geldvorschriften;
Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr
ABSCHNITT 1
Straf- und BuBigeldvorschriften

§ 143
Strafbare Kennzeichenverletzung

(1) Wer im geschéftlichen Verkehr widerrechtlich

1. entgegen § 14 Abs.2 Nr.1 oder 2 ein Zeichen
benutzt,

2. entgegen § 14 Abs.2 Nr. 3 ein Zeichen in der
Absicht benutzt, die Unterscheidungskraft oder die

Wertschédtzung einer bekannten Marke auszunut-
zen oder zu beeintréchtigen,

3. entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 1 ein Zeichen anbringt
oder entgegen § 14 Abs.4 Nr.2 oder 3 eine
Aufmachung oder Verpackung oder ein Kenn-
zeichnungsmittel anbietet, in den Verkehr bringt,
besitzt, einfihrt oder ausfiihrt, soweit Dritten die
Benutzung des Zeichens

a) nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 untersagt wire
oder

b) nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 untersagt wére und die
Handlung in der Absicht vorgenommen wird,
die Ausnutzung oder Beeintrdchtigung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung
einer bekannten Marke zu ermdéglichen,

4. entgegen § 15 Abs. 2 eine Bezeichnung oder ein
Zeichen benutzt oder

5. entgegen § 15 Abs. 3 eine Bezeichnung oder ein
Zeichen in der Absicht benutzt, die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschédtzung einer bekann-
ten geschaftlichen Bezeichnung auszunutzen oder
zu beeintrdchtigen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Tater gewerbsmaBig, soist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Féllen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf
Antrag verfolgt, es sei denn, daB die Strafverfolgungs-
behorde wegen des besonderen 6ffentlichen Interes-
ses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts
wegen fiir geboten halt.

(5) Gegensténde, auf die sich die Straftat bezieht,
konnen eingezogen werden. § 74a des Strafgesetz-
buchs ist anzuwenden. Soweit den in § 18 bezeichne-
ten Anspriichen auf Vernichtung im Verfahren nach
den Vorschriften der StrafprozeBordnung tiiber die
Entschddigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c der
StrafprozeBordnung) stattgegeben wird, sind die Vor-
schriften tiber die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Ver-
letzte es beantragt und ein berechtigtes Interesse
daran dartut, anzuordnen, daB die Verurteilung auf
Verlangen offentlich bekanntgemacht wird. Die Art
der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

§ 144

Strafbare Benutzung
geographischer Herkunftsangaben

(1) Wer im geschéftlichen Verkehr widerrechtlich
eine geographische Herkunftsangabe, einen Namen,
eine Angabe oder ein Zeichen

1. entgegen § 127 Abs. 1 oder 2, auch in Verbindung
mit Abs. 4, benutzt oder

2. entgegen § 127 Abs. 3, auch in Verbindung mit
Abs. 4, in der Absicht benutzt, den Ruf oder die
Unterscheidungskraft einer geographischen Her-
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kunftsangabe auszunutzen oder zu beeintrachti-
gen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschéftlichen
Verkehr widerrechtlich eine nach Rechtsvorschrif-
ten der Europdischen Gemeinschaft geschiitzte geo-
graphische Angabe oder Ursprungsbezeichnung be-

nutzt, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 6 fur |

einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift
verweist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Bei einer Verurteilung bestimmt das Gericht, daB
die widerrechtliche Kennzeichnung der im Besitz des
Verurteilten befindlichen Gegenstdnde beseitigt wird
oder, wenn dies nicht méglich ist, die Gegensténde
vernichtet werden.

(5) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn das offent-
liche Interesse dies erfordert, anzuordnen, daB die
Verurteilung é6ffentlich bekanntgemacht wird. Die Art
der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

(6) Das Bundesministerium der Justiz wird erméch-
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die Tatbestdnde zu bezeichnen, die als
Straftaten nach Absatz 2 geahndet werden kénnen,
soweit dies zur Durchsetzung des in Rechtsvorschrif-
ten der Europdischen Gemeinschaft vorgesehenen
Schutzes von geographischen Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen erforderlich ist.

§ 145
Bufigeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im geschéftlichen
Verkehr widerrechtlich in identischer oder nachge-
ahmter Form

1. ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes staatli-
ches Hoheitszeichen im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 6,

2. ein amtliches Prif- oder Gewdhrzeichen im Sinne
von § 8 Abs. 2 Nr. 7 oder

3. ein Kennzeichen, ein Siegel oder eine Bezeichnung
im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 8

zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen
benutzt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder
fahrléssig

1. entgegen § 134 Abs. 3, auch in Verbindung mit
Abs. 4,

a) das Betreten von Geschéftsraumen, Grundstiik-
ken, Verkaufseinrichtungen oder Transportmit-
teln oder deren Besichtigung nicht gestattet,

b) die zu besichtigenden Agrarerzeugnisse oder
Lebensmittel nicht so darlegt, daB die Besichti-
gung ordnungsgemdl vorgenommen werden
kann,
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c) die erforderliche Hilfe bei der Besichtigung
nicht leistet,

d) Proben nicht entnehmen 1aBt,

e} geschdftliche Unterlagen nicht oder nicht voll-
stdndig vorlegt oder nicht priifen 148t oder

f) eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht
vollstdndig erteilt oder '

2. einer nach § 139 Abs. 1 erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit sie fur einen
bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvor-
schrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Féllen des
Absatzes 1 mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend
Deutsche Mark und in den Féllen des Absatzes 2 mit
einer GeldbuBe bis zu zwanzigtausend Deutsche
Mark geahndet werden.

(4) In den Féllen des Absatzes 1 ist § 144 Abs. 4
entsprechend anzuwenden.

ABSCHNITT 2

Beschlagnahme von Waren
bei der Einfuhr und Ausfuhr

§ 146

Beschlagnahme bei der Verletzung
von Kennzeichenrechten

(1) Waren, die widerrechtlich mit einer nach diesem
Gesetz geschiitzten Marke oder geschéftlichen
Bezeichnung versehen sind, unterliegen, soweit nicht
die Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom
1. Dezember 1986 iiber Mainahmen zum Verbot der
Uberfiihrung nachgeahmter Waren in den zollrecht-
lich freien Verkehr (ABl. EG Nr. L 357 S. 1) in ihrer
jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist, auf
Antrag und gegen Sicherheitsleistung des Rechtsin-
habers bei ihrer Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlag-
nahme durch die Zollbehorde, sofern die Rechtsver-
letzung offensichtlich ist. Dies gilt fiir den Verkehr
mit den iibrigen Mitgliedstaaten der Européischen
Gemeinschaft sowie den anderen Vertragsstaaten des
Abkommens {iber den Européischen Wirtschaftsraum
nur, soweit Kontrollen durch die Zollbehérden statt-
finden.

(2) Ordnet die Zollbehérde die Beschlagnahme an,
unterrichtet sie unverziiglich den Verfiigungsberech-
tigten sowie den Antragsteller. Dem Antragsteller
sind Herkunft, Menge und Lagerort der Waren sowie
Name und Anschrift des Verfligungsberechtigten mit-
zuteilen. Das Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrdnkt. Dem
Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, die Waren
zu besichtigen, soweit hierdurch nicht in Geschafts-
oder Betriebsgeheimnisse eingegriffen wird.
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§ 147

Einziehung; Widerspruch;
Aufhebung der Beschlagnahme

(1) Wird der Beschlagnahme nicht spétestens nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung der Mittei-
lung nach § 146 Abs. 2 Satz 1 widersprochen, ordnet
die Zollbehérde die Einziehung der beschlagnahmten
Waren an.

(2) Widerspricht der Verfiigungsberechtigte der
Beschlagnahme, unterrichtet die Zollbehérde hiervon
unverziglich den Antragsteller. Dieser hat gegeniiber
der Zollbehérde unverziglich zu erklédren, ob er den
Antrag nach § 146 Abs. 1 in bezug auf die beschlag-
nahmten Waren aufrechterhalt.

(3) Nimmt der Antragsteller den Antrag zurick,
hebt die Zollbehoérde die Beschlagnahme unverziig-
lich auf. H&lt der Antragsteller den Antrag aufrecht
und legt er eine vollziehbare gerichtliche Entschei-
dung vor, die die Verwahrung der beschlagnahmten
Waren oder eine Verfiigungsbeschrankung anordnet,
trifft die Zollbehérde die erforderlichen Malnah-
men.

(4) Liegen die Félle des Absatzes 3 nicht vor, hebt
die Zollbehorde die Beschlagnahme nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung an den
Antragsteller nach Absatz 2 auf. Weist der Antragstel-
ler nach, daB die gerichtliche Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 2 beantragt, ihm aber noch nicht
zugegangen ist, wird die Beschlagnahme fiir lédng-
stens zwei weitere Wochen aufrechterhalten.

§ 148
Zustindigkeiten; Rechtsmittel

(1) Der Antrag nach § 146 Abs.1 ist bei der
Oberfinanzdirektion zu stellen und hat Wirkung fiir
zwei Jahre, sofern keine kiirzere Geltungsdauer
beantragt wird. Der Antrag kann wiederholt wer-
den.

(2) Fiir die mit den Antrag verbundenen Amtshand-
lungen werden vom Antragsteller Kosten nach Ma8-
gabe des § 178 der Abgabenordnung erhoben.

(3) Die Beschlagnahme und die Einziehung kénnen
mit den Rechtsmitteln angefochten werden, die im
BuBgeldverfahren nach dem Gesetz tiber Ordnungs-
widrigkeiten gegen die Beschlagnahme und Einzie-
hung zuldssig sind. Im Rechtsmittelverfahren ist der
Antragsteller zu horen. Gegen die Entscheidung des
Amtsgerichts ist die sofortige Beschwerde zuléssig.
Uber die sofortige Beschwerde entscheidet das Ober-
landesgericht.

§ 149

Schadensersatz
bei ungerechtfertigter Beschlagnahme

Erweist sich die Beschlagnahme als von Anfang an
ungerechtfertigt und hat der Antragsteller den Antrag
nach § 146 Abs. 1 in bezug auf die beschlagnahmten
Waren aufrechterhalten oder sich nicht unverziiglich

erklart (§ 147 Abs. 2 Satz 2), so ist er verpflichtet, den
dem Verfliigungsberechtigten durch die Beschlag-
nahme entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 150

Beschlagnahme nach der Verordnung
(EWG) Nr. 3842/86

In Verfahren nach der in § 146 Abs. 1 genannten
Verordnung sind die §§ 146 bis 149 entsprechend
anzuwenden, soweit in der Verordnung nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 151

Beschlagnahme
bei widerrechtlicher Kennzeichnung
mit geographischen Herkunitsangaben

(1) Waren, die widerrechtlich mit einer nach diesem
Gesetz oder nach Rechtsvorschriften der Européi-
schen Gemeinschaft geschiitzten geographischen
Herkunftsangabe versehen sind, unterliegen bei ihrer
Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr der Beschlagnahme
zum Zwecke der Beseitigung der widerrechtlichen
Kennzeichnung, sofern die Rechtsverletzung offen-
sichtlich ist. Dies gilt fiir den Verkehr mit den ibrigen
Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft so-
wie den anderen Vertragsstaaten des Abkommens
iber den Europdischen Wirtschaftsraum nur, soweit
Kontrollen durch die Zollbehérden stattfinden.

(2) Die Beschlagnahme wird durch die Zollbehérde
vorgenommen. Die Zollbehoérde ordnet auch die zur
Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung
erforderlichen MafBnahmen an.

(3) Wird den Anordnungen der Zollbehdrde nicht
entsprochen oder ist die Beseitigung untunlich, ordnet
die Zollbehorde die Einziehung der Waren an.

(4) Die Beschlagnahme und die Einziehung kénnen
mit den Rechtsmitteln angefochten werden, die im
BuBgeldverfahren nach dem Gesetz tiber Ordnungs-
widrigkeiten gegen die Beschlagnahme und Einzie-
hung zuldssig sind. Gegen die Entscheidung des
Amtsgerichts ist die sofortige Beschwerde zuléssig.
Uber die sofortige Beschwerde entscheidet das Ober-
landesgericht. '

TEIL 9

Ubergangsvorschriften

§ 152
Anwendung dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, auch auf
Marken, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkraftire-
tens nach Artikel 50 Abs. 3] angemeldet oder einge-
tragen oder durch Benutzung im geschaftlichen Ver-
kehr oder durch notorische Bekanntheit erworben
worden sind, und auf geschéftliche Bezeichnungen
Anwendung, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkraft-

39



Drucksache 12/6581

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

tretens nach-Artikel 50 Abs. 3] nach den bis dahin
geltenden Vorschriften geschiitzt waren.

§ 153

Schranken fiir die Geltendmachung
von Verletzungsanspriichen

(1) Standen dem Inhaber einer vor dem [einsetzen:
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] einge-
tragenen oder durch Benutzung oder notorische
Bekanntheit erworbenen Marke oder einer geschdft-
lichen Bezeichnung nach den bis dahin geltenden
Vorschriften gegen die Benutzung der Marke, der
geschéftlichen Bezeichnung oder eines iibereinstim-
menden Zeichens keine Anspriiche wegen Verlet-
zung zu, so kénnen die Rechte aus der Marke oder aus
der geschiftlichen Bezeichnung nach diesem Gesetz
nicht gegen die Weiterbenutzung dieser Marke, die-
ser geschdftlichen Bezeichnung oder dieses Zeichens
geltend gemacht werden.

(2) Auf Anspriiche des Inhabers einer vor dem
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50
Abs. 3] eingetragenen oder durch Benutzung oder
notorische Bekanntheit erworbenen Marke oder einer
geschéftlichen Bezeichnung ist § 21 mit der MaBgabe
anzuwenden, daB die in § 21 Abs. 1 und 2 vorgese-
hene Frist von fiinf Jahren mit dem [einsetzen: Tag des
Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] zu laufen

beginnt.

§ 154

Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung;
Konkursverfahren

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] an dem durch die Anmeldung
oder Eintragung einer Marke begrindeten Recht ein
dingliches Recht begriindet worden oder war das
durch die Anmeldung oder Eintragung begriindete
Recht Gegenstand von MaBnahmen der Zwangsvoll-
streckung, so kénnen diese Rechte oder MaBnahmen
nach § 29 Abs. 2 in das Register eingetragen wer-
den.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn
das durch die Anmeldung oder Eintragung einer
Marke begrindete Recht durch ein Konkursverfahren
erfaBt worden ist.

§ 155

Lizenzen

Aufvor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] an dem durch die Anmeldung oder
Eintragung, durch die Benutzung oder durch die
notorische Bekanntheit einer Marke begriindeten
Recht erteilte Lizenzen ist § 30 mit der MaBgabe
anzuwenden, daB diesen Lizenzen die Wirkung des
§ 30 Abs. 5 nur insoweit zugute kommt, als es sich um
nach dem [einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkraftre-
ten nach Artikel 50 Abs. 3] eingetretene Rechtsiiber-
gdnge oder an Dritte erteilte Lizenzen handelt.
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§ 156

Prifung angemeldeter Marken
auf absolute Schutzhindernisse

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] ein Zeichen angemeldet wor-
den, das nach den bis dahin geltenden Vorschriften
aus vom Patentamt von Amts wegen zu beriicksichti-
genden Griinden von der Eintragung ausgeschlossen
war, das aber nach den §§ 3, 7, 8 oder 10 dieses
Gesetzes nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist,
so sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit der
MaBgabe anzuwenden, daB die Anmeldung als am
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50
Abs. 3] eingereicht gilt und dafB, ungeachtet des
urspriinglichen Anmeldetags und einer etwa in
Anspruch genommenen Prioritét, der [einsetzen: Tag
des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] fir die
Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2
maBgeblich ist.

(2) Kommt das Patentamt bei der Priifung des
angemeldeten Zeichens zu dem Ergebnis, dafi die
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, so teilt
es dies dem Anmelder mit.

(3) Teilt der Anmelder dem Patentamt innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der
Mitteilung nach Absatz 2 mit, daB er mit der Verschie-
bung des Zeitrangs im Sinne des Absatzes 1 einver-
standen ist, wird die Anmeldung des Zeichens als
Anmeldung einer Marke nach diesem Gesetz weiter-
behandelt.

(4) Teilt der Anmelder dem Patentamt mit, daB er mit
einer Verschiebung des Zeitrangs im Sinne des Absat-
zes 1 nicht einverstanden ist oder gibt er innerhalb der
Frist des Absatzes 2 keine Erklarung ab, so weist das
Patentamt die Anmeldung zurtick.

(5) Der Anmelder kann die Erkldrung nach Absatz 3
auch noch in einem Erinnerungsverfahren, einem
Beschwerdeverfahren oder in einem Rechtsbeschwer-
deverfahren iiber die Zuriickweisung der Anmeldung
abgeben, das am [einsetzen: Tag vor dem Tag des
Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] anhéngig ist. Die
Absitze 2 bis 4 sind entsprechend anzuwenden.

§ 157
Bekanntmachung und Eintragung

Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] die Bekanntmachung einer Anmel-
dung nach § 5 Abs.1 des Warenzeichengesetzes
beschlossen worden, ist die Anmeldung aber noch
nicht nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes
bekanntgemacht worden, so wird die Marke ohne
vorherige Bekanntmachung nach § 41 in das Register
eingetragen. Ist fir einen nach dem BeschluB der
Bekanntmachung gestellten Antrag auf beschleu-
nigte Eintragung die in § 6a Abs. 2 des Warenzeichen-
gesetzes vorgesehene Gebiihr bereits gezahlt wor-
den, wird sie von Amts wegen erstattet.
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§ 158
Widerspruchsverfahren

(1) Ist vor dem {[einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] die Anmeldung einer Marke
nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes oder die
Eintragung einer Marke nach § 6a Abs. 3 des Waren-
zeichengesetzes in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des
Warenzeichengesetzes bekanntgemacht worden, so
koénnen Widerspriche innerhalb der Frist des § 5
Abs. 4 des Warenzeichengesetzes sowohl auf die
Widerspruchsgriinde des § 5 Abs. 4 des Warenzei-
chengesetzes als auch auf die Widerspruchsgriinde
des § 42 Abs. 2 gestiitzt werden. Wird innerhalb der
Frist des § 5 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes Wider-
spruch nicht erhoben, so wird, soweit es sich nicht um
eine nach § 6a Abs.1 des Warenzeichengesetzes
eingetragene Marke handelt, die Marke nach § 41 in
das Register eingetragen. Ein Widerspruch nach § 42
findet gegen eine solche Eintragung nicht statt.

(2) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] ein Widerspruch geméa8 § 5
Abs. 4 des Warenzeichengesetzes gegen die Eintra-
gung einer nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes
bekanntgemachten oder einer nach § 6a Abs. 1 des
Warenzeichengesetzes eingetragenen Marke erho-
ben worden oder wird nach dem [einsetzen: Tag vor
dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] ein
Widerspruch nach Absatz 1 erhoben, so sind die
Widerspruchsgriinde des § 5 Abs. 4 Nr. 2 und 3 des
Warenzeichengesetzes, soweit der Widerspruch dar-
auf gestiitzt worden ist, weiterhin anzuwenden. Ist der
Widerspruch auf § 5 Abs. 4 Nr. 1 des Warenzeichen-
gesetzes gestiitzt worden, ist anstelle dieser Bestim-
mung die Bestimmung des § 42 Abs. 2Nr. 1 anzuwen-
den.

(3) Ist in einem Verfahren tber einen Widerspruch,
der vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] erhoben worden ist, die Benutzung
der Marke, aufgrund deren Widerspruch erhoben
worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung
in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten,
so ist anstelle des § 5 Abs. 7 des Warenzeichengeset-
zes § 43 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. Satz 1 gilt
fiir das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht
auch dann, wenn einsolches Verfahren am [einsetzen:
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] anhén-
gigist. Satz 1 gilt nicht fiir Rechtsbeschwerden, die am
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50
Abs. 3] anhéngig sind.

(4) Wird der Widerspruch zurtickgewiesen, so wird,
soweit es sich nicht um eine nach § 6a Abs. 1 des
Warenzeichengesetzes eingetragene Marke handelt,
die Marke nach § 41 in das Register eingetragen. Ein
Widerspruch nach § 42 findet gegen eine solche
Eintragung nicht statt.

(5) Wird dem Widerspruch gegen eine nach § 5
Abs. 2 des Warenzeichengesetzes bekanntgemachte
Anmeldung stattgegeben, so wird die Eintragung
versagt. Wird dem Widerspruch gegen eine nach
§ 6a Abs. 1 des Warenzeichengesetzes eingetragene
Marke stattgegeben, so wird die Eintragung nach § 43
Abs. 2 Satz 1 geldscht.

(6) In den Féllen des Absatzes 1 Satz 2 und des
Absatzes 4 Satz 1 findet eine Zuriickweisung der
Anmeldung aus von Amts wegen zu berticksichtigen-
den Eintragungshindernissen nicht statt.

§ 159
Teilung einer Anmeldung

Auf die Teilung einer vor dem [einsetzen: Tag des
Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] nach § 5 Abs. 2
des Warenzeichengesetzes bekanntgemachten An-
meldung ist § 40 mit der MaBgabe anzuwenden, daf}
die Teilung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist
beantragt werden kann und daB der Antrag nur
zuléssig ist, wenn ein im Zeitpunkt der Antragstellung
anhédngiger Widerspruch sich nach der Teilung nur
gegen einen der Teile der urspriinglichen Anmeldung
richten wiirde. Der Teil der urspriinglichen Anmel-
dung, gegen den sich kein Widerspruch richtet, wird
nach § 41 in das Register eingetragen. Ein Wider-
spruch nach § 42 findet gegen eine solche Eintragung
nicht statt.

§ 160
Schutzdauer und Verlingerung

Die Vorschriften dieses Gesetzes iliber die Schutz-
dauer und die Verldngerung der Schutzdauer (§ 47)
sind auch auf vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 50 Abs. 3] eingetragene Marken
anzuwenden mit der MaBgabe, daB fiir die Berech-
nung der Frist, innerhalb derer die Gebiihren fiir die
Verlangerung der Schutzdauer einer eingetragenen
Marke wirksam vor Félligkeit gezahlt werden kén-
nen, die Vorschriften des § 9 Abs. 2 des Warenzei-
chengesetzes weiterhin anzuwenden sind, wenn die
Schutzdauer nach § 9 Abs. 2 des Warenzeichengeset-
zes vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] ablauft.

§ 161

Loschung einer eingetragenen Marke
wegen Verfalls

(1) Ist vor dem {einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] ein Antrag auf Léschung der
Eintragung einer Marke nach § 11 Abs. 4 des Waren-
zeichengesetzes beim Patentamt gestellt worden und
ist die Frist des § 11 Abs. 4 Satz 3 des Warenzeichen-
gesetzes fitir den Widerspruch gegen die Léschung am
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50
Abs. 3] noch nicht abgelaufen, so betrédgt diese Frist
zwei Monate.

(2) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] eine Klage auf Léschung der
Eintragung einer Marke nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 oder 4
des Warenzeichengesetzes erhoben worden, so wird
die Eintragung nur geldscht, wenn der Klage sowohl
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nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch
nach den Vorschriften dieses Gesetzes stattzugeben
ist.

§ 162

Loschung einer eingetragenen Marke
wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Ist der Inhaber einer Marke vor dem [einsetzen:
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] benach-
richtigt worden, daB die Eintragung der Marke nach
§ 10 Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes geléscht
werden soll, und ist die Frist des § 10 Abs. 3 Satz 2 des
Warenzeichengesetzes fiir den Widerspruch gegen
die Loschung am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] noch nicht abgelaufen, so
betrdgt diese Frist zwei Monate.

(2) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] ein Verfahren von Amts wegen
zur Léschung der Eintragung einer Marke wegen des
Bestehens absoluter Schutzhindernisse nach § 10
Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes eingeleitet
worden oder ist vor diesem Zeitpunkt ein Antrag auf
Loéschung nach dieser Vorschrift gestellt worden, so
wird die Eintragung nur geldscht, wenn die Marke
sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als
auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht
schutzfahiqg ist. Dies gilt auch dann, wenn nach dem
[einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] ein Verfahren nach § 54 zur
Loéschung der Eintragung einer Marke eingeleitet
wird, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 50 Abs. 3] eingetragen worden
ist.

§ 163

Loschung einer eingetragenen Marke
wegen des Bestehens dlterer Rechte

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens
nach Artikel 50 Abs. 3] eine Klage auf Loschung der
Eintragung einer Marke aufgrund einer frither ange-
meldeten Marke nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzei-
chengesetzes oder aufgrund eines sonstigen dlteren
Rechts erhoben worden, so wird, soweit in Absatz 2
nichts anderes bestimmt ist, die Eintragung nur
geloscht, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin
geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes stattzugeben ist. Dies gilt auch
dann, wenn nach dem [einsetzen: Tag vor dem Tag
des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] eine Klage
nach § 55 auf Léschung der Eintragung einer Marke
erhoben wird, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkraft-
tretens nach Artikel 50 Abs. 3] eingetragen worden ist.

(2) In den Féllen des Absatzes 1 Satz 1ist§ 51 Abs. 2
Satz 1 und 2 nicht anzuwenden. In den Féllen des
Absatzes 1 Satz 2 ist § 51 Abs. 2 Satz 1 und 2 mit der
MaBgabe anzuwenden, daB die Frist von fiinf Jahren
mit dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Arti-
kel 50 Abs. 3] zu laufen beginnt.
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§ 164
Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch fir
Erinnerungen, die vor dem [einsetzen: Tag des
Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] eingelegt wor-
den sind, mit der MaBgabe, daB die in § 66 Abs. 3
Satz 1 und 2 vorgesehenen Fristen von sechs Monaten
und zehn Monaten am [einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 50 Abs. 3] zu laufen beginnen.

Artikel 2

Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung
und Ergédnzung des Gesetzes
zum Schutze des Wappens der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
(1131-1-1)

§ 2 der Verordnung zur Durchfithrung und Ergén-
zung des Gesetzes zum Schutze des Wappens der
Schweizerischen Eidgenossenschaft in der im Bun-
desgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 1131-1-1,
verdffentlichten bereinigten Fassung wird wie folgt
gedndert:

1. In Absatz 2 wird das Wort ,Warenzeichen” durch
das Wort ,Marken" ersetzt.

2. In Absatz 3 werden das Wort ,Warenzeichen”
durch das Wort ,Marken” und die Worter ,die
Zeichenrolle” durch die Worter ,das Register”
ersetzt.

Artikel 3

Anderung des Gesetzes iiber die Werbung
auf dem Gebiete des Heilwesens
(2121-20)

In Artikel 1 § 4 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes liber die
Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 1978
(BGBL. I S. 1677), das zuletzt durch Artikel ... des
Gesetzesvom. . . (BGBLIS. . ..)gedndert worden ist,
werden die Worter ,dem Warenzeichen" durch die
Weorter ,der Marke" ersetzt.

Artikel 4

Anderung der Wein-Verordnung
(2125-5-1)

Die Wein-Verordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. August 1983 (BGBlL 1
S. 1078), zuletzt gedndert durch Artikel ... der
Verordnung vom ... (BGBL I S. ...), wird wie folgt
gedndert:
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1. In § 18 Abs. 4 werden die Worter ,ein Warenzei-
chen (Wort- oder Bildzeichen)” durch die Worter
»~eine Marke" und das Wort ,es” durch das Wort
»Sie” ersetzt.

2. In § 27 Abs.2 Nr.6 werden die Worter ,ein
Warenzeichen* durch die Woérter ,eine Marke"
ersetzt.

Artikel 5

Anderung der Bedarisgegenstindeverordnung
(2125-40-46)

In § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b der Bedarfsgegen-
stdndeverordnung vom 10. April 1992 (BGBL. I S. 866),
die durch ... (BGBL I S. ...) gedndert worden ist,
werden die Woérter , das eingetragene Warenzeichen"
durch die Wérter ,die eingetragene Marke" ersetzt.

Artikel 6

Anderung der Pilichtstiickverordnung
(224-5-2-2)

In § 4 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe d der Pilichtstiick-
verordnung vom 14. Dezember 1982 (BGBL. I S. 1739)
wird das Wort ,Warenzeichen” durch das Wort ,Mar-
ken" ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes
(300-2)

In § 74c Abs. 1 Nr. 1 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai
1975 (BGBL. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBL. I S. 50) gedndert
worden ist, wird das Wort ,Warenzeichengesetz”
durch das Wort ,Markengesetz" ersetzt.

Artikel 8

Anderung des Rechtspflegergesetzes
(302-2)

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBI. I S.2065), das zuletzt durch
Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991
(BGBL. 1 S. 2317) gedndert worden ist, wird wie folgt
gedndert:

1. In Nummer 4 wird die Angabe ,§ 13 Abs. 2 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 66
Abs. 5 des Markengesetzes"” ersetzt.

2. In Nummer 5 wird die Angabe ,§ 13 Abs. 3 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 81
Abs. 2 Satz 3 des Markengesetzes" ersetzt.

3. In Nummer 7 wird die Angabe ,§ 35 Abs. 2 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 96
des Markengesetzes"” ersetzt.

4. In Nummer 8 wird die Angabe ,§ 13 Abs. 3 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 94
Abs. 1 des Markengesetzes” ersetzt.

-5. In den Nummern 9 und 10 wird die Angabe ,§ 13

Abs. 3 des Warenzeichengesetzes” jeweils durch
die Angabe ,§ 82 Abs.1 des Markengesetzes”
ersetzt.

6. In Nummer 11 wird die Angabe ,§ 13 Abs. 3 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 82
Abs. 3 des Markengesetzes” ersetzt.

7. In Nummer 12 wird die Angabe ,§ 13 Abs. 3 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 71
Abs. 5, § 82 Abs. 1 des Markengesetzes" ersetzt.

Artikel 9

Anderung des Rechtsberatungsgesetzes
(303-12)

In Artikel 1 § 3Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzesin
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 303-12, veroffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 1989 (BGBL. I S. 2135) gedndert worden ist, wird
das Wort ,Warenzeichenwesens” durch das Wort
~Markenwesens" ersetzt,

Artikel 10

Anderung der StrafprozeBordnung
(312-2)

Die StrafprozeBordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBI. I S. 1074,
1319), zuletzt gedndert durch Artikel . . . des Gesetzes
vom ... (BGBL IS....), wird wie folgt gedndert:

1. In § 374 Abs. 1 Nr. 8 wird die Angabe , § 25d Abs. 1
und § 26 des Warenzeichengesetzes” durch die
Angabe ,§ 143 Abs. 1 und § 144 Abs. 1 und 2 des
Markengesetzes” ersetzt.

2. In § 395 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe ,§ 25d Abs. 2
des Warenzeichengesetzes” durch die Angabe
«§ 143 Abs. 2 des Markengesetzes” ersetzt.

Artikel 11

Anderung der Bundesgebiihrenordnung
fiir Rechtsanwilte
(368-1)

§ 66 Abs.2 der Bundesgebiihrenordnung fiir
Rechtsanwidlte in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 368-1, verdffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
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zes vom 21. Dezember 1992 (BGBL. I S. 2109) gedndert
worden ist, wird wie folgt gefaBt:

«(2) Der Rechtsanwalt erhélt die in § 31 bestimmten
Gebiihren im Beschwerdeverfahren vor dem Patent-
gericht

1. tiber diein § 23 Abs. 4, § 50 Abs. 1 und 2, § 73 Abs.3
des Patentgesetzes, § 18 Abs. 2 des Gebrauchsmu-
stergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des Halbleiterschutz-
gesetzes in Verbindung mit § 18 Abs.2 des
Gebrauchsmustergesetzes und § 34 Abs.1 des
Sortenschutzgesetzes genannten Angelegenheiten,

2. nach dem Geschmacksmustergesetz, wennsich die
Beschwerde gegen einen BeschluB richtet, durch
den die Anmeldung eines Geschmacksmusters
zuriickgewiesen oder durch den iber einen
Loschungsantrag entschieden worden ist,

3. nach dem Markengesetz, wenn sich die Be-
schwerde gegen einen BeschluB richtet,

a) durch den iiber die Anmeldung einer Marke,
einen Widerspruch oder einen Antrag auf
Loschung oder iiber die Erinnerung gegen
einen solchen BeschluBl entschieden worden ist
oder

b) durch den ein Antrag auf Eintragung einer
geographischen Angabe oder einer Ursprungs-
bezeichnung (§ 130 Abs. 5 des Markengesetzes)
zuriickgewiesen worden ist.

In den tibrigen Beschwerdeverfahren vor dem Patent-
gericht bestimmen sich die Gebtihren nach § 61."

Artikel 12

Anderung des Produkthaitungsgesetzes
(400-8)

In § 4 Abs. 1 Satz 2 des Produkthaftungsgeseizes
vom 15. Dezember 1989 (BGBL. I S. 2198), das durch
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBL I S. ..))
geandert worden ist, werden die Wérter ,seines
Warenzeichens” durch die Worter ,seiner Marke”
ersetzt.

Artikel 13

Anderung des Patentgesetzes
und des Geschmacksmustergesetzes
(420-1, 442-1)

(1) § 41 des Patentgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBL
1981 1 S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Mérz 1993 (BGBL. I S. 366) gedndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
2. Folgender Absatz 2 wird angefiigt:

«(2) Ist die frithere ausldndische Anmeldung in
einem Staat eingereicht worden, mit dem kein
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Staatsvertrag liber die Anerkennung der Prioritdt
besteht, so kann der Anmelder ein dem Prioritéats-
recht nach der Pariser Verbandsibereinkunft ent-
sprechendes Prioritdtsrecht in Anspruch nehmen,
soweitnach einer Bekanntmachung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz im Bundesgesetzblatt der
andere Staat aufgrund einer ersten Anmeldung
beim Patentamt ein Prioritdtsrecht gewdhrt, das
nach Voraussetzungen und Inhalt dem Prioritéts-
recht nach der Pariser Verbandsiibereinkunft ver-
gleichbar ist; Absatz 1 ist anzuwenden.”

(2) Das Geschmacksmustergesetz in derim Bundes-
gesetzblatt Teil 1], Gliederungsnummer 442-1, verof-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Méarz 1993
(BGBL. I S. 366), wird wie folgt gedndert:

1. § 7b wird wie folgt gedndert:

‘ a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fagt:

«(2) Ist die frithere ausldndische Anmeldung
in einem Staat eingereicht worden, mit dem kein
Staatsvertrag tiber die Anerkennung der Priori-
tdt besteht, so kann der Anmelder ein dem
Prioritatsrecht nach der Pariser Verbandsiiber-
einkunft entsprechendes Prioritédtsrecht in An-
spruch nehmen, soweit nach einer Bekanntma-
chung des Bundesministeriums der Justiz im
Bundesgesetzblatt der andere Staat aufgrund
einer ersten Anmeldung beim Patentamt ein
Prioritdtsrecht gewéhrt, das nach Voraussetzun-
gen und Inhalt dem Prioritdtsrecht nach der
Pariser Verbandsiibereinkunft vergleichbar ist;
Absatz 1 ist anzuwenden.”

b) Absatz 2 wird Absatz 3.

2. In § 12a Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe ,§ 7b Abs. 2
Satz 2" durch die Angabe ,§ 7b Abs. 3 Satz 2"
ersetzt.

Artikel 14

Anderung der Patentanmeldeverordnung
(420-1-6)

§ 8 Abs.7 der Patentanmeldeverordnung vom
29. Mai 1981 (BGBL. I S. 521), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 1. April 1993 (BGBI. I
S. 426) gedndert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

1. In Satz 3 wird das Wort ,Warenzeichen” durch das
Wort ,Marken" ersetzt.

2. In Satz 4 werden die Worter ,eines Warenzei-
chens” durch die Worter ,einer Marke” und das
Wort ,Warenzeichen” durch das Wort ,Marke*”
ersetzt.
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Artikel 15

Anderung des Gesetzes iiber den Beitritt
des Reichs zu dem Madrider Abkommen
iiber die internationale Registrierung
von Fabrik- oder Handelsmarken
(423-3)

Die §§ 2 bis 4 des Gesetzes iiber den Beitritt des
Reichs zu dem Madrider Abkommen iiber die interna-
tionale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmar-
ken in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 423-3, verdffentlichten bereinigten Fassung
werden aufgehoben.

Artikel 16

Anderung des Gesetzes
uiber die am 14. Juli 1967
in Stockholm unterzeichneten Ubereinkiinfte
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums

Artikel 2 des Gesetzes Uber die am 14. Juli 1967 in
Stockholm unterzeichneten Ubereinkiinfte auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums vom 5. Juni 1970
(BGBI. 1970 II S. 293) wird wie folgt gefaBt:

«Artikel 2

Anderungen der Ausfithrungsordnung und Festset-
zungen der Héhe von Gebiihren, die die Versamm-
lung des Verbandes fir die internationale Registrie-
rung von Marken gemdB Artikel 10 Abs. 2 Buch-
stabe a Nr. iii der Stockholmer Fassung des Madrider
Abkommens vom 14. April 1891 iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken beschlieBt, sind im
Bundesgesetzblatt bekanntzumachen.”

Artikel 17

Anderung des Gesetzes
betreffend den Schutz von Mustern
und Warenzeichen auf Ausstellungen
(424-2-1)

Das Gesetz betreffend den Schutz von Mustern und
Warenzeichen auf Ausstellungen in derim Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-2-1, verdf-
fentlichten bereinigten Fassung, gedndert durch Arti-
kel VI des Gesetzes vom 21. Juni 1976 (BGBI. 1976 II
S. 649), wird wie folgt gedndert:

1. In der Uberschrift werden die Wérter ,und Waren-
zeichen” gestrichen.

2. In Satz 1 werden die Wérter ,sowie Warenzeichen,
die auf einer daselbst zur Schau gestellten Ware
angebracht sind,” gestrichen.

3. InNummer 2 werden die Wérter , oder des Waren-
zeichens" gestrichen und die Wérter ,Muster- oder
Zeichenschutzes” durch das Wort ,Musterschut-
zes" ersetzt.

Artikel 18

Anderung des Gesetzes
iiber die Eingliederung des Saarlandes
auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes
(424-3-5)

Der Siebente Abschnitt des Gesetzes Uber die
Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-3-5, ver-
offentlichten bereinigten Fassung wird aufgeho-
ben.

Artikel 19

Anderung des Sechsten Gesetzes
zur Anderung und Uberleitung
von Vorschriiten auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes
(424-3-6-2)

Artikel 6 § 17 Abs. 1 Satz 1 des Sechsten Gesetzes
zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
424-3-6-2, verdffentlichten bereinigten Fassung wird
wie folgt gedndert:

1. Das Komma nach dem Wort ,Patentgesetzes” wird
durch das Wort ,und” ersetzt.

2. Die Angabe ,und § 9 Abs. 2 und 3, § 17 Abs. 3 des
Warenzeichengesetzes” wird gestrichen.

Artikel 20

Anderung des Patentgebiihrengesetzes
und des Ersten Gesetzes zur Anderung
des Patentgebiihrengesetzes
(424-4-5)

(1) Das Patentgebiihrengesetz vom 18. August 1976
(BGBL I S. 2188), zuletzt gedndert durch Artikel . ..
des Gesetzes vom ... (BGBL I S. .. .), wird wie folgt
gedndert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden das Wort ,Warenzei-
chens” durch die Wérter ,einer Marke” und die
Angabe ,§ 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes"
durch die Angabe ,§ 47 Abs. 3 des Markengeset-
zes" ersetzt.

2. Die Anlage zu § 1 (Gebiihrenverzeichnis) des
Patentgebiihrengesetzes wird wie folgt gedn-
dert:

a) Im Abschnitt ,A. Gebilihren des Patentamts”
wird der Unterabschnitt III wie folgt gefaBt:
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*) GemaB Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebiihrengesetzes
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Nummer Gebiihrentatbestand Gebiihr in Deutsche Mark
Zusatz-
" spalte *)
III. Marken; geographische Angaben
und Ursprungsbezeichnungen
1. Eintragungsverfahren
131 100 | Anmeldegebiihr bei Marken einschlieBlich der Klassengebiihr
bis zu drei Klassen (§ 32 Abs. 4 MarkenG) ................ 500 420
131 150 | Klassengebiihr bei Anmeldung einer Marke fiir jede Klasse ab
der vierten Klasse (§ 32 Abs. 4 MarkenG) ................. 150 120
131 200 | Anmeldegebiihr bei Kollektiviarken einschlieBlich der Klas-
sengebithr bis zu drei Klassen (§ 97 Abs.2, § 32 Abs.4
MarkenG) . ..ot e e 1500 1200
131 250 | Klassengebiihr bei Anmeldung einer Kollektivmarke fiir jede
Klasse ab der vierten Klasse (§ 97 Abs. 2, § 32 Abs. 4 Mar-
=5 o L) 250 210
131 300 | Zuschlag fiirdie verspétete Zahlung einer Gebiihr der Nummern
131 100 bis 131 250 (§ 36 Abs. 3 MarkenG) ................ 100 80
131 400 | Fir die Erhebung des Widerspruchs (§ 42 Abs. 3 MarkenG) .. 200 170
131 600 | Fiir den Antrag auf beschleunigte Prifung (§ 38 Abs. 2 Mar-
KENG) oot ittt i i e e s 420 350
131 700 | Fiir den Antrag auf Teilung einer Anmeldung (§ 40 Abs. 2, §§ 31,
27 Abs. 4 MarkenG) .............iiiiiii i 500 420
2. Verlingerung der Schutzdauer
132100 | Verldngerungsgebihr bei Marken einschlieBlich der Klassen-
gebiihr bis zu drei Klassen (§ 47 Abs. 3 MarkenG) .......... 1 000 840
132 150 | Klassengebiihr bei Verldngerung der Schutzdauer einer Marke
fiir jede Klasse ab der vierten Klasse (§ 47 Abs. 3 MarkenG) . 450 380
132 200 | Verlangerungsgebihr bei Kollektivmarken einschlieflich der '
Klassengebiihr bis zu drei Klassen (§ 97 Abs. 2, § 47 Abs. 3
MarkenG) ... ovvi it i e e 3 000 © 2500
132 250 | Klassengebiihr bei Verlangerung der Schutzdauer einer Kollek-
tivmarke fiir jede Klasse ab der vierten Klasse (§ 97 Abs. 2, § 47
Abs. 3MarkenG) . ...ttt s 450 380
132 300 | Zuschlag fir die verspéaiete Zahlung einer Gebithr der Nummern
132 100 bis 132 250 (§ 36 Abs. 3 MarkenG) ................ 10% der 10% der
Gebithren Gebiihren
3. Sonstige Antrdge
133 400 | Fiir den Antrag auf Teilung einer Eintragung (§ 46 Abs. 3, § 27
Abs. 4 MarkenG) ... ..ot e 600 500
133 600 | Fiir den Antrag auf Léschung (§ 54 Abs. 2 MarkenG) ....... 600 500
4. Internationale Registrierung
134 100 | Nationale Gebiihr fiir den Antrag auf internationale Registrie-
rung nach dem Madrider Markenabkommen (§ 109 Abs. 1
MarkenG) 0der . .........iiiriiniiii i 300 250
134 200 | Nationale Gebiihr fiir den Antrag auf internationale Registrie-
rung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen
(§ 121 Abs. 1 MarkenG) ... 300 250
134 300 | Gemeinsame nationale Gebuhr fir den Antrag auf internatio-
nale Registrierung sowohl nach dem Madrider Markenabkom-
men als auch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men (§ 121 Abs.2MarkenG) ...t 300 250
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Nummer

Gebiihrentatbestand

Geblihr in Deutsche Mark

Zusatz-
spalte *)

134 400

134 500

134 600

135100

135150

135 200

135 250

135 300

136 100

136 200.

Nationale Gebihr fiir den Antrag auf nachtrdgliche Schutz-
erstreckung nach dem Madrider Markenabkommen (§ 111
Abs. 1 MarkenG) ...... oot e

Nationale Gebiihr fiir den Antrag auf nachtrdgliche Schutz-
erstreckung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men (§ 123 Abs. 1 Satz2MarkenG) ......................

Gemeinsame nationale Gebiihr fiir den Antrag auf nachtréagliche
Schutzerstreckung sowohl nach dem Madrider Markenabkom-
men als auch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men (§ 123 Abs. 2 Satz2 MarkenG) ............c.oinn..

5. Umwandlung einer international registrierten Marke

Fir den Antrag auf Umwandlung einer Marke einschlieBlich der
Klassengebiihr bis zu drei Klassen (§ 125 Abs. 2, § 32 Abs. 4
MarkenG) . ..o e e s

Klassengebiihr bei Umwandlung einer Marke fiir jede Klasse ab
der vierten Klasse (§ 125 Abs. 2, § 32 Abs. 4 MarkenG) ......

Fir den Antrag auf Umwandlung einer Kollektivmarke ein-
schlieBlich der Klassengebiihr bis zu drei Klassen (§ 125 Abs. 2,
§ 97 Abs. 2, § 32 Abs.4 MarkenG) ........... ..o

Klassengebiihr bei Umwandlung einer Kollektivmarke fiir jede
Klasseab der vierten Klasse (§ 125 Abs. 2, § 97 Abs. 2,§ 32 Abs. 4
MarkenG) . ..o i iii i e e e

Zuschlag fur die verspatete Zahlung einer Gebiihr der Nummern
135 100 bis 135 250 (§ 125 Abs. 2, § 36 Abs. 3 MarkenG) ....

6. Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

Fir den Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe
oder Ursprungsbezeichnung (§ 130 Abs. 2 MarkenG) .......
Fur den Einspruch gegen die Eintragung einer geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung (§ 132 Abs. 2 MarkenG)

200 170

200 170

200 170

500 420

150 120

1500 1200

250 210

100 80

1500 1200

200 170"

*) GemaB Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebiihrengesetzes

b) Im Abschnitt ,B. Gebiihren des Patentgerichts” wird der Unterabschitt IIl wie folgt gefaBt:

Nummer Gebtihrentatbestand Gebtihr in Deutsche Mark
Zusatz-
" spalte *)
III. Marken; geographische Angaben
und Ursprungsbezeichnungen
234 100 | Fur die Einlegung der Beschwerde auBer dem Fall der Nummer
234600 (§ 66 Abs.5MarkenG) ...t 300 200
234 600 | Beschwerdegebiihr in Loschungssachen (§ 66 Abs. 5, §§ 53 und
54 MarkenG) . ...ttt e e e 520 350"

*) GeméB Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebiihrengesetzes
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(2) Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Anderung des
Patentgebiihrengesetzes vom . . . (BGBL. IS. . . .) wird
wie folgt gedndert:

1. An Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefiigt:

~Auf Marken, geographische Angaben und
Ursprungsbezeichnungen sind anstelle der vor
dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des
Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebiih-
rengesetzes] geltenden Gebiihrensatze die in der
Anlage zu § 1 des Patentgebiihrengesetzes in der
Zusatzspalte zu den Gebilihrennummern 131 100
bis 136 200 (Abschnitt A, Unterabschnitt III) sowie
234100 und 234 600 (Abschnitt B, Unterab-
schnitt II) aufgefiihrten Gebiihrensdtze anzuwen-
den.”

2. In Absatz 3 wird die Angabe ,§ 9 Abs. 2 des
Warenzeichengesetzes” durch die Angabe ,§ 47
Abs. 3 des Markengesetzes" ersetzt.

Artikel 21

Anderung der Patentanwaltsordnung
(424-5-1)

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966
(BGBL. I S. 557), zuletzt gedndert durch Artikel . . . des
Gesetzes vom ... (BGBL I S. ...), wird wie folgt
gedndert:

1. § 3 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaBt:
»1. in Angelegenheiten der Erlangung, Auf-

rechterhaltung, Verteidigung und Anfech--

tung eines Patents, eines ergénzenden
Schutzzertifikats, eines Gebrauchsmusters,
des Schutzes einer Topographie, einer
Marke oder eines anderen nach dem Mar-
kengesetz geschiitzten Kennzeichens (ge-
werbliche Schutzrechte) oder eines Sorten-
schutzrechts andere zu beraten und Dritten
gegeniiber zu vertreten;"

b) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Worter ,Anmel-
dung und bei” gestrichen.

2. In § 4 Abs. 1 wird das Wort ,Warenzeichengesetz"
durch das Wort ,Markengesetz" ersetzt.

3. In § 43 Abs. 1 Nr.1 wird nach dem Wort ,Ge-
brauchsmustergesetzes” die Angabe , , des § 10b
des Geschmacksmustergesetzes” eingefiigt.

4. In § 155 Abs. 2 wird die Angabe ,und des § 35
Abs. 2 des Warenzeichengesetzes” durch die
Angabe , , des § 16 des Geschmacksmustergeset-
zes und des § 96 des Markengesetzes” ersetzt.

5. In § 165 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,oder des
§ 35 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes” durch die
Angabe , , des § 16 des Geschmacksmustergeset-
zes oder des § 96 des Markengesetzes” ersetzt.

6. § 178 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,oder des § 35
Abs. 2 des Warenzeichengesetzes" durch die
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Angabe , , des § 16 des Geschmacksmuster-
gesetzes oder des § 96 des Markengesetzes”
ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort ,Befugnis” durch die
Worter ,Befugnisse nach § 16 des Geschmacks-
mustergesetzes und” ersetzt.

Artikel 22

Anderung der Ausbildungs- und
Priifungsordnung nach § 12 der
Patentanwaltsordnung und Priifungsordnung
nach § 10 des Gesetzes
iiber die Eignungspriifung
fiir die Zulassung zur Patentanwaltschait
(424-5-2)

Die Ausbildungs- und Priiffungsordnung nach § 12
der Patentanwaltsordnung und Priifungsordnung
nach § 10 des Gesetzes liber die Eignungspriifung fiir
die Zulassung zur Patentanwaltschaft in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1977 (BGBL. 1
S. 2491), gedndert durch Artikel ... des Gesetzes
vom ... (BGBL I S. .. ), wird wie folgt gedndert:

1. In § 16 Abs. 2 Nr. 2 und 4 wird das Wort ,Waren-
zeichenrechts” jeweils durch das Wort ,Marken-
rechts” ersetzt,

2. § 36 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 3 wird das Wort ,Warenzeichen-
recht” durch das Wort ,Markenrecht” ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort ,Warenzeichen-
rechts" durch das Wort ,Markenrechts” er-
setzt.

Artikel 23

Anderung des Gesetzes iiber die Beiordnung
von Patentanwilten bei ProzeBkostenhilfe
(424-5-3)

§ 1 des Gesetzes iliber die Beiordnung von Patent-
anwdlten bei ProzeBkostenhilfe in der Fassung des
§ 187 der Patentanwaltsordnung vom 7. September
1966 (BGBI. I S.557), das zuletzt durch § 15 des
Gesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBL I S.2294)
gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In Absatz 1 wird das Wort ,Warenzeichengesetz”
durch das Wort ,Markengesetz” ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Worter , ein Warenzeichen”
durch die Worter ,eine Marke oder ein sonstiges
nach dem Markengesetz geschiitztes Kennzei-
chen” ersetzt.
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Artikel 24

Anderung des Gesetzes
iber die Eignungspriifung fiir die Zulassung
zur Patentanwaltschait
(424-5-5)

In § 5 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes iiber die Eignungs-
_prifungfiir die Zulassung zur Patentanwaltschaft vom
6. Juli 1990 (BGBI. I S. 1349, 1351), dessen Anlage
durch Artikel 3 der Verordnung vom 14. Dezember
1990 (BGBI.IS. 2824) gedndert worden ist, werden die
Worter ,eines Warenzeichens” durch die Worter , ei-
ner eingetragenen Marke" ersetzt.

Artikel 25

Anderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
(43-1)

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in
der im Bundesgesetzblatt Teil IlI, Gliederungsnum-
mer 43-1, verédffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
17. Dezember 1990 (BGBL. I S. 2840), wird wie folgt
gedndert:

1. § 5 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Die Absatzbezeichnung ,(2)" wird gestrichen.
2. Die §§ 16 und 28 werden aufgehoben.

Artikel 26

Anderung des Gesetzes iiber den Beitritt
des Reichs zu dem Madrider Abkommen
betreifend die Unterdriickung falscher
Herkunitsangaben aui Waren
(43-6)

§ 2 des Gesetzes iiber den Beitritt des Reichs zu dem
Madrider Abkommen betreffend die Unterdriickung
falscher Herkunftsangaben auf Waren in der im Bun-
desgesetzblatt Teil 111, Gliederungsnummer 43-6, ver-
offentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
Artikel 143 des Gesetzes vom 2. Marz 1974 (BGBL. 1
S. 469) gedndert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 27

Anderung des Urheberrechtsgesetzes
(440-1)

In § 69g Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes vom
9. September 1965 (BGBL. 1 S. 1273), das zuletzt durch
das Gesetz vom 9. Juni 1993 (BGBL. I S. 910) gedndert
worden ist, wird das Wort , Warenzeichen" durch das
Wort ,Marken” ersetzt.

Artikel 28

Anderung der Einkommensteuer-
Durchfiihrungsverordnung
(611-1-1)

In § 73a Abs. 3 der Einkommensteuer-Durchfiih-
rungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Juli 1992 (BGBI. I S. 1418), die durch
Artikel . . . des Gesetzes vom . . . gedndert worden ist,
werden die Worter ,Warenzeichengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968
(BGBL IS. 1, 29)" durch die Worter ,Markengesetzes
vom ... (BGBLIS....)" ersetzt.

Artikel 29

Anderung des Umsatzsteuergesetzes
(611-10-14)

In § 3a Abs. 4 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzesin der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 1993
(BGBL. I S. 565), das zuletzt durch Artikel ... des
Gesetzesvom . . . (BGBL.1S. .. .) gedndert worden ist,
wird das Wort ,Warenzeichenrechten” durch das
Wort ,Markenrechten” ersetzt.

Artikel 30

Anderung des Gesetzes
zum Schutze des Bernsteins
(7127-2)

Das Gesetz zum Schutze des Bernsteins in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
7127-2, veréffentlichten bereinigten Fassung, geén-
dert durch Artikel 179 des Gesetzes vom 2. Marz 1974
(BGBL. I S. 469), wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 Abs. 1 werden die Worter ,einem entspre-
chenden Warenzeichen” durch die Wérter ,einer
entsprechenden Marke" ersetzt.

2. In § 2 werden die Woérter , ein fiir ihn eingetragenes
Warenzeichen" durch die Wérter ,eine fiur ihn
eingetragene Marke" ersetzt.

Artikel 31

Anderung des Waffengesetzes
(7133-3)

Das Waffengesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8.Marz 1976 (BGBI. 1 S. 432), zuletzt
gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli
1993 (BGBL. II S. 1010), wird wie folgt gedndert:

1. § 13 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Woérter , ein einge-
tragenes Warenzeichen" durch die Wérter , eine
eingetragene Marke" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort ,Warenzei-
chen"” durch das Wort ,Marke" ersetzt.
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2.

In § 27 Abs. 3 Nr. 3 werden die Worter , Hersteller-
oder Warenzeichens"” durch die Worter ,Herstel-
lerzeichens oder der Marke"” ersetzt.

. In § 34 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2, § 58 Abs. 2

Satz 1, § 59 Abs. 1 Satz 1 und § 59b Abs. 2 Satz 1
werden die Worter ,Hersteller- oder Warenzei-
chen” jeweils durch die Wérter , Herstellerzeichen
oder Marke" ersetzt.

Artikel 32

Anderung der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz
(7133-3-2-4)

Die Erste Verordnung zum Waffengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mérz 1987
(BGBL. 1 S. 777), gedndert durch Artikel ... der Ver-
ordnung vom ... (BGBL I S. ...), wird wie folgt
gedndert:

1.
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In § 9 Abs. 4 werden die Worter ,Hersteller- oder
Warenzeichen” durch die Woérter ,Herstellerzei-
chen oder Marke" ersetzt.

.In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden die Worter ,einem

eingetragenen Warenzeichen” durch die Worter
»einer eingetragenen Marke" ersetzt.

. § 15 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,das
Warenzeichen” durch die Woérter ,die Marke"”
ersetzt.

b) In Absatz 2 wird in Nummer 4 der mit der
Angabe ,Linke Seite:” iiberschriebenen Spalte
das Wort ,Warenzeichen” durch das Wort
«Marke" ersetzt.

.In § 16 Abs. 1 Satz 5 werden die Worter ,das

Warenzeichen” durch die Wérter ,die Marke”
ersetzt.

. In § 17 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worter ,Hersteller-

oder Warenzeichen"” durch die Worter ,Hersteller-
zeichen oder Marke” ersetzt.

. In § 20 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 werden die

Worter ,sein Warenzeichen" jeweils durch die
Worter ,seine Marke" ersetzt.

. § 27 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Woérter ,ein Warenzei-
chen” durch die Worter ,eine Marke" und die
Worter ,des Warenzeichens" durch die Woérter
.der Marke” ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worter ,das Warenzei-
chen” durch die Worter ,die Marke” und die
Worter ,dieses Zeichen" durch die Worter
.diese Marke" ersetzt.

.In § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 werden die Worter

«eingetragenes Warenzeichen” durch die Worter
«eingetragene Marke" ersetzt.

9. In § 28a Abs. 1 Satz 2 werden die Worter ,, Herstel-
ler- oder Warenzeichen" durch die Worter ,Her-
stellerzeichen oder Marke" ersetzt.

Artikel 33

Anderung der Dritten Verordnung
zum Wafiengesetz
(7133-3-2-9)

Die Dritte Verordnung zum Waffengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September
1991 (BGBL. I S. 1872) wird wie folgt gedndert:

1. In § 5 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worter ,sein einge-
tragenes Warenzeichen” durch die Worter ,seine
eingetragene Marke" ersetzt.

2.In § 11 Abs.1 Nr.2 werden die Worter ,das
eingetragene Warenzeichen, das” durch die Wor-
ter ,die eingetragene Marke, die"” ersetzt.

3. In§22 Abs. 1Satz1Nr. 1und § 23 Abs. 1 Satz 1und
Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort ,, Warenzeichen” jeweils
durch das Wort ,Marke" ersetzt.

Artikel 34

Anderung der Ersten Verordnung
zum Sprengstofigesetz
(7134-2-1)

In Nummer 4 der Anlage 3 zur Ersten Verordnung
zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1991 (BGBL I S. 169) wird
das Wort ,Warenzeichen" durch das Wort ,Marke"
ersetzt.

Artikel 35

Anderung der Elektrozulassungs-
Bergverordnung
(750-15-6)

In Nummer 1.5 des Anhangs 2 zu Anlage 2 zur
Elektrozulassungs-Bergverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. Méarz 1993 (BGBL. I
S. 316) werden die Worter ,sein Warenzeichen” durch
die Worter ,seine Marke" ersetzt.

Artikel 36

Anderung
des Textilkennzeichnungsgesetzes
(772-1)

In § 9 Abs. 2 Satz 5 des Textilkennzeichnungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 1986 (BGBL. I S. 1285) wird das Wort ,, Warenzei-
chenrechts” durch das Wort ,Markenrechts” er-
setzt.
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Artikel 37

Anderung
des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes
(772-2)

In § 5 des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes vom
25. Juni 1971 (BGBL. I S. 857), das zuletzt durch das
Gesetz vom 29. August 1975 (BGBL. I S. 2307) geédn-
dert worden ist, werden in dem einleitenden Satzteil
die Wérter ,ein Warenzeichen” durch die Worter
~eine Marke" ersetzt.

Artikel 38

Anderung der Diingemittelverordnung
(7820-6)

In Anlage 2 Nr. 2.4 zu den §§ 2 und 5 Abs. 4 der
Diingemittelverordnung vom 9. Juli 1991 (BGBL I
S. 1450), die durch die Verordnung vom 25. Januar
1993 (BGBIL.1IS. 93) gedndert wordenist, wird das Wort
«Warenzeichen" durch das Wort ,Marken” ersetzt.

Artikel 39

Anderung des Saatgutverkehrsgesetzes
(7822-6)

In § 42 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Saatgutverkehrs-
gesetzes vom 20. August 1985 (BGBL. L S. 1633), das
zuletzt durch Artikel . . . des Gesetzes vom. . . (BGBI. I
S....)gedndert worden ist, werden das Wort , Waren-
zeichen" durch das Wort ,Marke” und die Worter
»~des Warenzeichens” jeweils durch die Worter ,der
Marke" ersetzt.

Artikel 40

Anderung des Sortenschutzgesetzes
(7822-7)

In § 23 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Sortenschutzgesetzes
vom 11. Dezember 1985 (BGBI. I S. 2170), das zuletzt
durch Artikel . . . des Gesetzesvom. .. (BGBLIS... )
gedndert worden ist, werden das Wort ,, Warenzei-
chen” durch das Wort ,Marke"” und die Worter ,des
Warenzeichens” jeweils durch die Wérter ,der
Marke” ersetzt.

Artikel 41

Anderung der Futtermittelverordnung
(7825-1-4)

In§ 6 Abs. 5Nr. 1undin § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der
Futtermittelverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. November 1992 (BGBL I S. 1898),
die durch die Verordnung vom ... (BGBL. I S. ..))
gedndert worden ist, werden die Worter ,,das Waren-
zeichen oder die Handelsmarke" jeweils durch die
Worter ,die Marke" ersetzt.

Artikel 42

Anderung der
Bundesartenschutzverordnung
(791-1-2)

In § 7 Satz 1 Nr. 2 der Bundesartenschutzverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. September 1989 (BGBL. I S. 1677, 2011) werden
die Worter ,einem Warenzeichen” durch die Worter
«einer Marke"” ersetzt.

Artikel 43

Anderung der Sicherheitsfilmverordnung
(8053-3-1)

In § 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 3 der Sicherheitsfilmverord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 8053-3-1, veroffentlichten bereinigten
Fassung werden die Worter ,das Warenzeichen”
jeweils durch die Wérter ,die Marke" ersetzt.

Artikel 44

Anderung der Verordnung
iber die Berufsausbildung zum
Hauswirtschaiter/zur Hauswirtschafterin
(806-21-1-72)

Die Nummer 1.3 der Anlage zu § 4 der Verordnung
uUber die Berufsausbildung zum Hauswirtschafter/zur
Hauswirtschafterin vom 14. August 1979 (BGBL 1
S. 1435) wird wie folgt gedndert:

1. In Buchstabe a werden die Worter ,Giite- und
Warenzeichen” durch die Wérter ,Giitezeichen
und Marken" ersetzt.

2. In Buchstabe k werden die Wérter , Warenzeichen,
Markennamen” durch das Wort ,Marken” er-
setzt.

Artikel 45

Anderung der Verordnung iiber die
Berufsausbildung zum Schauwerbegestalter/
zur Schauwerbegestalterin
(806-21-1-82)

In Abschnitt IIN1. 12 Buchstabe f der Anlage 1zu § 5
der Verordnung tiber die Berufsausbildung zum
Schauwerbegestalter/zur Schauwerbegestalterin
vom 6. Oktober 1980 (BGBL. I S. 1918, 2064) wird das
Wort ,Warenzeichengesetz" durch das Wort ,Mar-
kengesetz” ersetzt.
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Artikel 46

Anderung der ReNoPat-
Ausbildungsverordnung
(806-21-1-147)

Die ReNoPat-Ausbildungsverordnung vom 23. No-
vember 1987 (BGBL. I S. 2392) wird wie folgt geédn-
dert:

1. In § 8 Nr. 5 wird das Wort ,, Warenzeichen" durch
das Wort ,Marken" ersetzt.

2. Abschnitt II. Buchstabe D. der Anlage zu § 9 wird
wie folgt gedndert:

a) In Nummer 2 Buchstabe a wird das Wort ,Wa-
renzeichengesetzes” durch das Wort ,Marken-
gesetzes" ersetzt.

b) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Worter
»Warenzeichen einschlieflich Dienstleistungs-
marken und Verbandszeichen sowie” durch die
Worter ,Marken und” ersetzt.

¢) In Nummer 6 Buchstabe ¢ werden die Worter
»Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und IR-
Marken” durch die Worter ,Marken einschlief3-
lich IR-Marken" ersetzt.

d) In Nummer 9 Buchstabe ¢ werden die Wérter
.ein Warenzeichen” durch die Worter ,eine
Marke” ersetzt.

Artikel 47

Anderung des Gesetzes
iiber Fernmeldeanlagen
{9020-1)

In § 5b Abs. 1 Nr. 2Buchstabenhundiund Nr. 3 des
Gesetzes liber Fernmeldeanlagen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Juli 1989 (BGBL. I S. 1455)
werden die Worter ,Hersteller- oder Warenzeichen”
jeweils durch die Worter ,Herstellerzeichen oder
Marke" ersetzt.

Artikel 48

Aufhebung von Gesetzen
und Verordnungen
(423-1, 423-2, 423-3-1, 43-3, 43-3-1)

Folgende Gesetze und Verordnungen werden auf-
gehoben:

1. das Warenzeichengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBL.I1S. 1,
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29), zuletzt gedndert durch § 47 des Gesetzes vom
23. April 1992 (BGBL. I S. 938),

2. die Verordnung tiber den Warenzeichenschutz fir
Kabelkennfdaden in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 423-2, verdffentlichten
bereinigten Fassung,

3. die Verordnung iiber die internationale Registrie-
rung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 5. Sep-
tember 1968 (BGBI. I S. 1001), gedndert durch § 2
der Verordnung vom 17. September 1970 (BGBL II
S. 991),

4. das Gesetz zum Schutze des Namens ,Solingen* in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 43-3, verdffentlichten bereinigten Fas-
sung, gedndert durch Artikel 140 des Gesetzes vom
2. Mérz 1974 (BGBL. I S. 469).

5. die Verordnung zur Durchfiihrung und Ergénzung
des Gesetzes zum Schutze des Namens , Solingen”
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 43-3-1, veréffentlichten bereinigten Fas-
sung.

Artikel 49

Riickkehr zum einheitlichen
Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 2, 4 bis 6, 14, 22, 28, 32 bis 35, 38
und 41 bis 46 beruhenden Teile der dort gednderten
Rechtsverordnungen koénnen aufgrund der jeweils
einschldgigen Erméchtigung durch Rechtsverord-
nung geédndert werden.

Artikel 50

Inkrafttreten

{1) Die §§ 65, 13C bis 139, 140 Abs. 2, § 144 Abs. 6
und § 145 Abs.2 und 3 des Artikels 1 treten am
[einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die
Verkiindung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

(2) Die §§ 119 bis 125 des Artikels 1 treten an dem
Tag in Kraft, an dem das am 27. Juni 1989 in Madrid
unterzeichnete Protokoll zum Abkommen von Madrid
tiber die internationale Registrierung von Marken fiir
die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Der Tag
des Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekannt-
zumachen.

(3) Im tibrigen tritt das Gesetz am [einsetzen: Datum
des ersten Tages des dritten auf die Verkiindung
folgenden Kalendermonats] in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeines
I. Ausgangslage

Mit dem Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur
Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Mar-
ken (Markenrechtsreformgesetz) soll das deutsche
Markenrecht grundlegend reformiert werden. Das
geltende Warenzeichengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBI. I S. 1,
29), das zuletzt durch das Gesetz vom 23. April 1992
(BGBI. I S. 938) gedndert worden ist, soll durch ein
neues Gesetz — das Markengesetz — abgeldst wer-
den.

Das erste deutsche Gesetz tliber den Schutz von
Marken stammt vom 30. Mai 1874 — das Gesetz liber
den Markenschutz (RGBIl. S. 143). Dieses Gesetz
wurde 20 Jahre spéter abgelost durch das Gesetz vom
12. Mai 1894 zum Schutz von ,Waarenbezeichnun-
gen” (RGBL S. 441). Dieses Gesetz von 1894 ist bis
heute in seinem wesentlichen Inhalt und auch in
seiner Struktur unverdndert geblieben, auch wenn es
wiederholt ergdnzt worden ist. Manche Vorschriften
des heutigen Gesetzes stimmen noch heute wortlich
mit denen des Gesetzes von 1894 iiberein. Die wich-
tigsten Ergédnzungen stammen von 1936, von 1949,
von 1967 (Einfithrung des Benutzungszwangs), von
1979 (Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken),
von 1990 (Produktpirateriegesetz) und von 1992 (Auf-
hebung der Bindung der Marke an den Geschifts-
betrieb).

Wahrend die meisten anderen Gesetze auf dem
Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs grundlegend reformiert
worden sind, ist die Reform des deutschen Marken-
rechts bislang im Hinblick auf die noch nicht abge-
schlossene Vereinheitlichung dieses Rechtsgebiets
auf europdischer Ebene unterblieben. An der Rechts-
vereinheitlichung auf européischer Ebene wird seit
Anfang der 60er Jahre gearbeitet und seit nunmehr
mehr als zwolf Jahren auf der Basis von Vorschldgen
der EG-Kommission im Rahmen des EG-Ministerrates
verhandelt.

Die Vorschldge der Kommission sahen sowohl die
Schaffung eines einheitlichen und autonomen Mar-
kenrechts fiir die Europdische Gemeinschaft — das
Gemeinschaftsmarkenrecht — als auch die Harmoni-
sierung der — fortbestehenden — nationalen Marken-
gesetze durch eine Angleichungsrichtlinie vor. Das
Gemeinschaftsmarkenrecht ist bisher immer noch
nicht verabschiedet. Die Arbeiten auf fachlicher
Ebene sind zwar nahezu vollendet. Eine Verabschie-
dung ist aber am fehlenden Einvernehmen iiber den
Sitz und die Verfahrenssprachen des kiinftigen
Gemeinschaftsmarkenamts bisher gescheitert.

Als im ersten Halbjahr 1988 wéahrend der deutschen
EG-Prasidentschaft deutlich wurde, daBl sich eine
Verwirklichung des Gemeinschaftsmarkenrechts aus
den genannten Griinden verzégern wirde, wurde im
Ministerrat Einvernehmen dariiber erzielt, die Har-
monisierungsrichtlinie gleichwohl vorweg zu verab-
schieden. So kam es, nachdem im Juni 1988 der
Gemeinsame Standpunkt beschlossen worden war,
am 21, Dezember 1988 zur Verabschiedung der
Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
lUber die Marken (ABL. EG 1989 Nr. L 40 S. 1 mit
Berichtigungen im ABL. EG 1989 Nr. L 159 S. 60).

Diese Richtlinie, die auf Artikel 100a des EWG-
Vertrags gestiitzt ist, ist als ,Erste” Richtlinie bezeich-
net, weil sie sich auf die fir das Funktionieren des
Gemeinsamen Marktes besonders wichtigen Rege-
lungen des materiellen Markenrechts beschrénkt. Mit
weiteren Rechtsangleichungsrichtlinien ist in der
Zukunft zu rechnen.

Die Markenrechtsrichtlinie enthélt fir die EG-Mit-
gliedstaaten verbindliche Standards hinsichtlich der
durch Eintragung geschiitzten Marken und regelt die

- dem Schutz zugénglichen Zeichenformen (Artikel 2),

die in der Natur der Marke begriindeten ,absoluten”
Schutzhindernisse (Artikel 3), die aus dem Bestehen
dlterer Rechte folgenden ,relativen” Schutzhinder-
nisse (Artikel 4), den Schutzumfang (Artikel 5), die
wichtigsten Schutzschranken, némlich die lautere
Benutzung (Artikel 6), die Erschépfung (Artikel 7), die
Verwirkung (Artikel 9) und den Benutzungszwang
(Artikel 10, Artikel 11 und Artikel 12 Abs. 1) sowie die
Verfallsgriinde (Artikel 12 Abs. 2). Die Richtlinie ent-
hélt auBerdem eine wichtige Vorschrift zur Markenli-
zenz (Artikel 8). Neben den fir EG-Mitgliedstaaten
verbindlichen Standards enthélt die Richtlinie auBler-
dem eine Reihe von Optionen bei den ,absoluten”
und bei den ,relativen” Schutzhindernissen sowie
hinsichtlich des Schutzumfangs, von denen jeder
EG-Mitgliedstaat Gebrauch machen kann. Andere
Fragen des materiellen Markenrechts bleiben unge-
regelt, wie insbesondere die Voraussetzungen fir die
Inhaberschaft, insbesondere die Frage, ob der Inhaber
einen Geschéftsbetrieb haben muB, und die Ubertra-
gung des Markenrechts. Insoweit bleibt den Mitglied-
staaten Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer nationa-
len Markenrechtsordnungen. Dies gilt auch fiir alle
verfahrensrechtlichen Vorschriften iiber den Erwerb
und die Durchsetzung des Markenschutzes.

Die Markenrechtsrichtlinie ist dieser Begrindung als
Anlage 1 beigefiigt.

Die Markenrechtsrichtlinie sollte nach ihrem Arti-
kel 16 zunédchst innerhalb von drei Jahren, also bis
Ende 1991, umgesetzt sein. Diese Frist ist durch
BeschluB des EG-Ministerrats vom 19. Dezember 1991
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(ABL. EG 1992 Nr. L 6 S. 35) bis zum 31. Dezember
1992 verldngert worden.

Die Markenrechtsrichtlinie ist bisher nur von finf
EG-Mitgliedstaaten umgesetzt worden, namlich von
Dénemark, von Frankreich, von Griechenland, von
Italien und von Spanien, wobei in Spanien das neue
Markenrecht noch vor der Verabschiedung der Mar-
kenrechtsrichtlinie beschlossen wurde, so daB sich
auch dort Novellierungsbedarf ergibt. In den tibrigen
Mitgliedstaaten — in den Beneluxstaaten, die seit
1970 ein fiir Belgien, die Niederlande und Luxemburg
gemeinsames einheitliches Markenrecht haben, in
Irland, in Portugal und im Vereinigten Koénigreich —
steht die Umsetzung noch aus.

In Deutschland sind die Arbeiten an der Umsetzung
der Markenrechtsrichtlinie, die auf eine fristgerechte
Umsetzung ausgerichtet waren, verschoben worden,
da zundchst die sich aus dem Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik Deutschland ergebenden Probleme
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gelost
werden mubBten. Der SchluBistein dieser Entwicklung
wurde mit dem am 1. Mai 1992 in Kraft getretenen
Gesetz iiber die Erstreckung von gewerblichen
Schutzrechten vom 23. April 1992 (BGBIL. I S. 938)
gesetzt. Erst danach konnten die Arbeiten an der
Reform des Markenrechts erneut in Angriff genom-
men werden.

Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf enthélt alle Vor-
schriften, die zur Umsetzung der Markenrechtsricht-
linie in das deutsche Recht erforderlich sind. Der
Gesetzentwurf geht aber iiber die zur Umsetzung
notwendigen Regelungen hinaus und bringt eine
Gesamtreform dieses Rechtsgebiets mit sich. Diese
Gesamtreform, die mit unterschiedlicher Intensitdt
seit den 50er Jahren betrieben worden ist, umfaBt das
gesamte Kennzeichenrecht und bringt fiir den Bereich
des Markenschutzes auch eine Neugestaltung der
Verfahren vor dem Patentamt mit sich.

II. Konzeption und Aufbau

1. Ubersicht

Der Gesetzentwurf besteht aus insgesamt 50 Artikeln.
Artikel 1 enthdlt das neue deutsche Markengesetz,
mit dem das bisher geltende Warenzeichengesetz
abgeldst werden soll. Die Artikel 2 bis 49 enthalten die
notwendigen Folgednderungen. Artikel 50 regelt das
Inkrafttreten.

2. Gliederung des neuen Markengesetzes

Dasneue Markengesetz (Artikel 1 des Entwurfs) ist als
selbstandiges Gesetz konzipiert, das alle Vorschriften
iber den Schutz von durch Eintragung oder durch
Benutzung im geschéftlichen Verkehr erworbenen
Marken und von sonstigen im geschéftlichen Verkehr
benutzten Kennzeichen — geschéftliche Bezeichnun-
gen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) und
geographische Herkunftsangaben — enthdlt, die im
geltenden Recht teils im Warenzeichengesetz, teils im
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Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
enthalten sind.

Das neue Markengesetz ist dhnlich aufgebaut wie das
Patentgesetz. Es folgt in seinem Aufbau auch der
Struktur des — noch nicht verabschiedeten —
Gemeinschaftsmarkenrechts, das in wesentlichen
Teilen wiederum dem Europdischen Patentiiberein-
kommen und dem noch nicht in Kraft getretenen
Gemeinschaftspatentiibereinkommen nachgebildet
ist (die ihrerseits wieder die Ausgestaltung des Patent-
gesetzes wesentlich beeinfluit haben).

Das neue Markengesetz besteht aus insgesamt neun
Teilen.

Teil 1 (§8§ 1 und 2) regelt den Geltungsbereich.

Teil 2 (§§ 3 bis 31) enthalt in fiinf Abschnitten
Vorschriften iiber das materielle Recht, insbesondere
iber die Voraussetzungen, den Inhalt und die Schran-
ken des Schutzes von Marken und von geschéftlichen
Bezeichnungen.

Abschnitt 1 (§§ 3 bis 6) enthélt grundlegende Vor-
schriften liber die dem Schutz zugéanglichen Marken
und geschaftlichen Bezeichnungen und tber den
Vorrang.

Abschnitt 2 (§§ 7 bis 13) enthélt die Voraussetzungen
uber den Schutz von Marken durch Eintragung,
insbesondere die absoluten Schutzhindernisse (§ 8)
und die relativen Schutzhindemnisse, die sich aus
entgegenstehenden dlteren Rechten ergeben (§§ 9 bis
13).

Abschnitt 3 (§§ 14 bis 19) enthdlt die Grundtatbe-
stdnde iber den Schutz von Marken und von geschéft-
lichen Bezeichnungen und die sich daraus ergeben-
den Anspriche.

Abschnitt 4 (§§ 20 bis 26) enthélt zusammenfassend
alle Vorschriften iiber die Schranken des Schutzes.

Abschnitt 5 (§§ 27 bis 31) enthélt Vorschriften tiber die
Marke als Gegenstand des Vermdgens, insbesondere
tiber die Ubertragung (§ 27) und die Lizenz (§ 30).

Teil 3 (§§ 32 bis 96) enthélt in sieben Abschnitten die
Vorschriften iiber die Verfahren in Markenangelegen-
heiten.

Abschnitt 1 (§§ 32 bis 44) enthélt Vorschriften iber das
Eintragungsverfahren.

Abschnitt 2 (§§ 45 bis 47) enthdlt Vorschriften tiber die
Berichtigung (§ 45), die Teilung (§ 46) und iiber die
Schutzdauer und ihre Verlangerung (§ 47).

Abschnitt 3 (§§ 48 bis 55) enthdlt Vorschriften tber
den Verzicht, den Verfall und die Nichtigkeit sowie
iber das Léschungsverfahren.

Abschnitt 4 (§§ 56 bis 65) enthdlt alilgemeine Vor-
schriften fiir das patentamtliche Verfahren, ein-
schlieBlich des Erinnerungsverfahrens (§ 64) und
einer Ermédchtigung fiir den ErlaB von Durchfiithrungs-
vorschriften durch Rechtsverordnung (§ 65).

Abschnitt 5 (§§ 66 bis 82) enthélt Vorschriften iiber das
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht.
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Abschnitt 6 (§§ 83 bis 90) enthélt Vorschriften tiber das
Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesge-
richtshof.

Abschnitt 7 (§§ 91 bis 96) enthalt eine Reihe von
allgemeinen Vorschriften, die fiir die verschiedenen
Verfahren gelten, wie insbesondere uber die Wieder-
einsetzung (§ 91) und Uber den Inlandsvertreter
(§ 96).

Teil 4 (§§ 97 bis 106) enthélt besondere Vorschriften
fiir Kollektivimarken.

Teil 5 (§§ 107 bis 125) enthdlt in zwei Abschnitten
Vorschriften tiber die internationalen Markenregi-
strierungen nach dem Madrider Markenabkommen
und dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men.

Teil 6 (§§ 126 bis 139) regelt in Abschnitt 1 (§§ 126 bis
129) den Schutz von geographischen Herkunftsanga-
benund in Abschnitt 2 (§§ 130 bis 136) den Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnun-
gen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom
14. Juli 1992 iliber den Schutz von geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel. In Abschnitt 3 befinden
sich Erméchtigungsvorschriften zum Erla von Ver-
ordnungen auf diesem Gebiet (§§ 137 bis 139).

Teil 7 (§¢ 140 bis 142) enth&lt gemeinsame Vorschrif-
ten liber die Verfahren vor den ordentlichen Gerich-
ten in Kennzeichenstreitsachen.

Teil 8 (§§ 143 bis 151) enthélt in zwei Abschnitten
Straf- und BuBgeldvorschriften (§§ 143 bis 145) und
Vorschriften iliber die Beschlagnahme von Waren bei
der Einfuhr und Ausfuhr (§§ 146 bis 151).

Teil 9 (§¢ 152 bis 164) enthalt Ubergangsvorschrif-
ten.

III. Vergleich des neuen Markengesetzes mit
dem geltenden Recht

Die Reform des Markenrechts bringt eine Reihe
wesentlicher Anderungen des geltenden Rechts mit
sich. Wéhrend sich die Einzelheiten aus der Einzel-
begrindung ergeben, ist zusammenfassend auf die
folgenden wichtigen Elemente des neuen Rechts
hinzuweisen.

1. Einheitliche Verwendung des Begriffs ,Marke"

Wiéhrend die deutschen Gesetze seit jeher den Begriff
«Warenzeichen” verwenden (dies gilt auch fiir das
Gesetz von 1874 trotz seines Titels — Gesetz iiber den
Markenschutz) und auch die Einfiihrung der Eintrag-
barkeit von Dienstleistungsmarken (1979) nur zu
einer Regelung iiber die entsprechende Anwendung
der Vorschriften liber Warenzeichen auf Dienstlei-
stungsmarken fihrte (§ 1 Abs. 2 WZG), ohne den Text
des Gesetzes im iibrigen zu &ndern, sieht das neue
Markengesetz, wie schon sein Titel angibt, einheitlich
den umfassenden Begriff ,Marke" fiir alle Kategorien

von Marken (Warenmarken, Dienstleistungsmarken,
Kollektivmarken) vor.

2. Einbeziehung aller Kennzeichenrechte in das
Markengesetz

Das geltende Recht regelt den Kennzeichenschutz
teils im Warenzeichengesetz, teils im Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (insbesondere in § 16
UWG). Diese unsystematische und nur historisch zu
erkldrende Aufspaltung der Regelungen soll mit dem
neuen Gesetz beendet werden. Das Gesetz sieht
daher in Teil 2 und in Teil 3 eine selbsténdige
Regelung der nicht durch Eintragung als Marke
geschiitzten Kennzeichen vor — dabei handelt es sich
um Marken, die aufgrund ihrer durch Benutzung im
geschéftlichen Verkehr erworbenen Verkehrsgeltung
geschiitzt sind, um im Sinne des Artikels 6bis der
Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannte
Marken und um als geschéftliche Bezeichnungen
geschiitzte Unternehmenskennzeichen und Werkti-
tel. Diese Vereinheitlichung hat insbesondere zur
Folge, daB der gegenwartig in § 16 UWG geregelte
Schutz von geschiftlichen Bezeichnungen nunmehr
in das neue Markengesetz libernommen werden
soll.

3. Einbeziehung von geographischen
Herkunftsangaben

Das geltende Recht enthélt an verschiedenen Stellen
Regelungen iiber den Schutz von geographischen
Herkunftsangaben (§§ 3, 5 UWG, § 26 WZG). Der
eigentliche Grundtatbestand — die Strafvorschrift des
§ 26 WZG — ist in der Praxis von der Generalklausel
des § 3 UWG nahezu vollstandig verdrangt worden,
obwohl diese Vorschrift seinerzeit nicht zum Schutz
geographischer Herkunftsangaben bestimmt war.
Das neue Markengesetz soll die Ausgestaltung des
Schutzes von geographischen Herkunftsangaben in
verschiedenen Gesetzen beenden. Es sieht daher in
Teil 6 selbstandige Vorschriften liber den zivilrechtli-
chen und in Teil 8 liber den strafrechtlichen Schutz
von geographischen Herkunftsangaben vor.

Dariiber hinaus sollen in dem neuen Markengesetz
auch die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des
Rates vom 14.Juli 1992 zum Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG
Nr. L 2088S. 1) erforderlichen Durchfiihrungsvorschrif-
ten enthalten sein. Diese Verordnung ist dieser
Begrindung als Anlage 2 beigefiigt.

A

4. Einbeziéhung der international registrierten
Marken

Das geltende Recht enthélt lediglich in dem Gesetz
vom 12. Juli 1922 iiber den Beitritt des Reichs zum
Madrider Markenabkommen (RGBIL. 1922 II S. 669)
und in einer auf dieses Gesetz gestiitzten Verordnung
Vorschriften iiber die Behandlung der nach diesem
Abkommen international registrierten Marken. Diese
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Verordnung ist wiederholt gedndert worden und ent-
hélt heute eine Reihe von Einzeltatbestdnden ohne
besondere Systematik.

Das neue Markengesetz soll die erforderlichen Vor-
schriften tiber den Schutz international registrierter
Marken in einem besonderen Teil des Gesetzes
(Teil 5) zusammenfassen.

Dieser Teil des Gesetzes soll dariiber hinaus auch die
Vorschriften enthalten, die zur innerstaatlichen
Durchfithrung des am 27. Juni 1989 in Madrid unter-
zeichneten Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men erforderlich sind. Die Ratifizierung des Protokolls
wird durch ein getrenntes Gesetzgebungsvorhaben
vorbereitet.

5. Materielles Markenrecht

Das deutsche materielle Markenrecht ist seit 1894
nahezu unverdndert geblieben.

In das neue Markengesetz sollen die Vorschriften
ubernommen werden, die nach der Markenrechts-
richtlinie notwendiger Bestandteil der nationalen
Markenrechtsordnungen der EG-Mitgliedstaaten
sein missen. Auerdem wird von einer Reihe der in
der Markenrechtsrichtlinie enthaltenen Optionen
Gebrauch gemacht. Dariiber hinaus sollen aus dem
kunftigen Gemeinschaftsmarkenrecht alle diejenigen
materiellen Rechtsvorschriften iibernommen werden,
die auch in das neue Markengesetz passen. Auf diese
Weise soll dafiir gesorgt werden, dafl der Rechtsschutz
von Marken nach dem neuen Markengesetz und nach
dem kiinftigen Gemeinschaftsmarkenrecht soweit
wie méglich dbereinstimmend gestaltet ist.

Insgesamt fiihrt die Ubernahme der europdischen
Regelungen zu einer zum Teil grundlegenden Neu-
orientierung des deutschen Markenrechts, wie sich
aus der folgenden Ubersicht ergibt.

— Zum Markenschutz durch Eintragung werden alle
zur Unterscheidung geeigneten Zeichen zugelas-
sen, die sich graphisch darstellen lassen. Der
begrenzte Markenbegriff des geltenden Rechts,
nach dem nur zweidimensionale Zeichen eintrag-
bar und auch Hérzeichen von der Eintragung
ausgeschlossen sind, wird damit aufgegeben.

— Fiir den Erwerb des Markenschutzes durch Eintra-
gung soll kiinftig auf das Vorhandensein eines
Geschaftsbetriebs verzichtet werden.

— Alle unterscheidungskraftigen und nicht freihalte-
bediirftigen Marken sind zum Schutz zugelassen.
Damit wird vor allem die im geltenden Recht
enthaltene Diskriminierung von Marken, die nur
aus Zahlen und Buchstaben bestehen und die auch
dann, wenn sie unterscheidungskraftig sind und
wenn ein Freihaltebediirfnis nicht besteht, nur mit
nachgewiesener Verkehrsgeltung eintragbar sind,
beendet.

— Die Kollisionstatbestdnde werden neu geregelt.
Bei identischen Marken und identischen Waren
oder Dienstleistungen hat die prioritatsdltere
Marke absoluten Vorrang. Fir die tibrigen Félle
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tritt an die Stelle des Begriffs der Ubereinstimmung
der Zeichen die Identitdt oder die Ahnlichkeit und
an die Stelle der , Gleichartigkeit” von Waren oder
Dienstleistungen deren ,Ahnlichkeit”. Eine Kolli-
sion ist in diesen Féllen nur dann gegeben, wenn
die Gefahr von Verwechslungen besteht, ohne daB
es dabei auf die Gefahr von Verwechslungen
hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen ankédme.

— Fir bekannte Marken besteht kiinftig auch mar-
kenrechtlicher Schutz gegentiber der Benutzung
fir Waren oder Dienstleistungen auBerhalb des
Ahnlichkeitsbereichs, wenn Verwéasserungsgefahr
oder die Gefahr der Rufausbeutung besteht. Dieser
erweiterte Schutz soll auch bekannten geschaftli-
chen Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen
und Werktiteln) gewdhrt werden.

— Die Benutzung geschiitzter Marken im geschéaftli-
chen Verkehr ist ohne Begrenzung auf bestimmte
Benutzungsformen unzuldssig. AuBerdem soll
kinftig die Benutzung von Kennzeichnungsmit-
teln, die mit einer geschiitzten Marke versehen
sind, ausdriicklich vom ausschliefilichen Recht des
Markeninhabers umfafBt sein.

— Die Schranken des Markenschutzes werden
zusammenfassend geregelt — Verjahrung, Ver-
wirkung, Einwand der Loschungsreife im Verlet-
zungsprozef, lautere Benutzung von beschreiben-
den Angaben, Erschépfung und Benutzungs-
zwang — und im Vergleich zum geltenden Recht,
das die Schutzschranken nur unvollstdndig auf-
fuhrt, zum Teil umgestaltet. Fiir den Benutzungs-
zwang gelten in Ubereinstimmung mit der Mar-
kenrechtsrichtlinie neue Grundsétze, die zu einer
im Vergleich zur geltenden Praxis liberaleren
Handhabung insbesondere bei der Beriicksichti-
gung von Benutzungsformen, die von der eingetra-
genen Marke abweichen, fiihren sollen. Soweit es
die Erschépfung des Markenrechts betrifft, ist
hervorzuheben, daB sie nur bei einem ersten Inver-
kehrbringen innerhalb der Europédischen Gemein-
schaft oder des Europdischen Wirtschaftsraums
eintreten soll.

— Es bleibt bei der seit 1992 geltenden freien Uber-
tragbarkeit von Markenrechten. Kinftig soll auch
eine -teilweise Ubertragung des Markenrechts
zuldssig sein. Die Markenlizenz wird umfassend
geregelt und mit dinglicher Wirkung ausgestat-
tet.

— Angemeldete und eingetragene Marken kénnen
jederzeit geteilt werden.

6. Verfahren zum Erwerb des Markenschutzes
durch Eintragung

Das geltende Recht sieht die Anmeldung von Waren-
zeichen beim Patentamt, eine Priifung von Amts
wegen auf die formellen Schutzvoraussetzungen und
auf absolute Schutzhindernisse sowie ein Aufgebots-
verfahren zur Geltendmachung von alteren angemel-
deten oder eingetragenen Marken im Wege des
Widerspruchs vor.
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Das neue Markengesetz behdlt diese Struktur zwarim
Grundsatz bei, fiihrt aber bei einer Reihe von Einzel-
punkten zu erheblichen Verdnderungen, die zu einer
Vereinfachung des Eintragungsverfahrens fiihren sol-
len.

In formeller Hinsicht ist eine Bestimmung tiber den
Anmeldetag vorgesehen, der fur die Bestimmung des
Zeitrangs maBgeblich ist.

Die bei der Anmeldung zu zahlende Grundgebiihr soll
kiinftig zugleich drei Klassen der Klasseneinteilung
von Waren und Dienstleistungen umfassen. Dies wird
zu einer Vereinfachung der Verfahren fiihren, weil
kiinftig in den meisten Féllen keine aus Gebiihren-
griinden erforderliche Auseinandersetzungen mehr
dariiber stattfinden miissen, ob eine bestimmte
Ware oder Dienstleistung in diese oder jene Klasse
fallt.

Die Amtsprifung erfaBt alle ,absoluten” Schutzhin-
dernisse sowie dem Amt bekannte ,notorisch
bekannte” Marken im Sinne des Artikels 6bis der
Pariser Verbandsiibereinkunft. Handelt es sich um
eine wegen fehlender Unterscheidungskraft oder
wegen Freihaltebediirfnisses nicht eintragbare
Marke, so soll die Verkehrsdurchsetzung, die erst
nach dem Einreichen der Anmeldung erworben wird,
beriicksichtigt werden, allerdings mit einer Verschie-
bung des fiir die Bestimmung des Zeitrangs maBgeb-
lichen Anmeldetages.

Das geltende Recht sieht nach AbschluBl der Amtsprii-
fung eine Bekanntmachung der angemeldeten Marke
vor, gegen die Widerspruch erhoben werden kann.
Nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach
AbschluB} eines Widerspruchsverfahrens werden die
Marken erneut in ihrer Gesamtheit veréffentlicht.
Weil dieses Verfahren in den in der Praxis ganz
liberwiegenden Féllen zu einer iberfliissigen Doppel-
arbeitund zu erheblichen zusdtzlichen Kosten fiihrt, in
denen gegen eine bekanntgemachte Marke kein
Widerspruch erhoben wird (gegenwdrtig wird nur
gegen etwa 25% der bekanntgemachten Marken
Widerspruch erhoben), und weil sich das Verfahren
der Schnelleintragung nach § 6a WZG insgesamt
bewdhrt hat, sieht das neue Markengesetz vor, dafi
kiinftig in allen Féllen die Marke nach Abschluf} der
Amtspriifung zunéchst eingetragen wird und daB das
Widerspruchsverfahren erst danach durchgefihrt
wird (,nachgeschalteter Widerspruch").

Eine Beeintrdchtigung der Transparenz ist damit nicht
verbunden, weil kiinftig ebenso wie gegenwirtig bei
Verfahren nach § 6a WZG sowohl der Hinweis verdf-
fentlicht werden soll, da8 kein Widerspruch erhoben
wordenist, als auch der Hinweis auf den Abschlufl von
Widerspruchsverfahren, so dafl sich der aktuelle
Stand iiber eingetragene Marken nicht nur aus dem
Register, sondern auch aus der Verdffentlichung
ergibt.

Es soll auch kiinftig die Moglichkeit bestehen, gegen
die Zahlung einer besonderen Gebiihr eine beschleu-
nigte Prifung durchfiihren zu lassen, ohne daB dies
von einem berechtigten Interesse des Antragstellers
abhéngig sein soll.

Fir das Widerspruchsverfahren ist wie im geltenden
Recht vorgesehen, daB der Inhaber einer &lteren
Marke auf Einwendung des Gegners die Benutzung
seiner Marke glaubhaft machen muB. Uber das gel-
tende Recht hinaus soll kiinftig auch die Rechtferti-
gung der Nichtbenutzung schon im Widerspruchsver-
fahren méglich sein.

7. Loschungsverfahren

Das geltende Recht sieht ein Loschungsverfahren von
Amts wegen beim Bestehen absoluter Schutzhinder-
nisse vor (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG). Ein solches Verfah-
ren kann auch durch den Antrag eines Dritten einge-
leitet werden. Fur alle anderen Léschungsgriinde sind
die ordentlichen Gerichte zusténdig (§ 11 WZG).

Nach dem neuen Markengesetz soll es im Grundsatz
bei der bewdhrten Verteilung der Zustdndigkeiten
zwischen den Patentbehérden und den ordentlichen
Gerichten bleiben. Die Léschung wegen des Beste-
hens absoluter Schutzhindernisse soll auf Antrag
Dritter durch ein Loschungsverfahren vor dem Patent-
amt herbeigefiihrt werden. Soweit aus Griinden des
offentlichen Interesses zu beriicksichtigende Schutz-
hindernisse bestehen, soll das Patentamt bei offen-
kundigen Fehleintragungen ein Léschungsverfahren
auch von Amts wegen einleiten kénnen, allerdings
nur innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Ein-
tragung. Als Rechtsmittelinstanzen sind das Bun-
despatentgericht und der Bundesgerichtshof zustéan-
dig.

Die ordentlichen Gerichte sollen wie im geltenden
Recht fur die Verfahren uber die Léschung eingetra-
gener Marken wegen des Bestehens &lterer Rechte
zustdndig sein. Das gleiche gilt fir nach der Eintra-
gung der Marke eingetretene Verfallsgriinde, wie
insbesondere mangelnde Benutzung, Entwicklung
einer Marke zu einem tduschenden Zeichen und
Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung.
Soweit es die Verfallsgriinde betrifft, soll &hnlich wie
im geltenden Recht ein Loschungsantrag zundchst
auch beim Patentamt gestellt werden kénnen. Wenn
der Inhaber der Marke der Léschung widerspricht,
bleibt es dabei, daB fiir das Léschungsverfahren nur
die ordentlichen Gerichte zustdndig sind.

Soweit es die Loschungsgrinde betrifft, ist als im
Vergleich zum geltenden Recht neue Regelung vor-
gesehen, daB fehlende Unterscheidungskraft und
Freihaltebedirfnis nur noch wéhrend der ersten zehn
Jahre nach der Eintragung geltend gemacht werden
kénnen. Diese Unanfechtbarkeit ergdnzt die auf der
Markenrechtsrichtlinie beruhende Verwirkung von
Léschungsanspriichen, die auf dltere Rechte gestiitzt
sind. Auflerdem ist vorgesehen, da8 éltere eingetra-
gene Marken dann nicht im Léschungsverfahren
durchgesetzt werden kénnen, wenn sie im Zeitpunkt
der Veroffentlichung der Eintragung der jiingeren
Marke wegen Verfalls (z. B. wegen mangelnder
Benutzung) oder wegen absoluter Schutzhindernisse
hétten geldscht werden kénnen.
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8. Rechtsmittelverfahren

Das geltende Recht sieht als Rechtsbehelf im patent-
amtlichen Verfahren die Erinnerung (§ 12a WZG) vor,
soweit Entscheidungen nicht von rechtskundigen
oder technischen Mitgliedern des Patentamts, son-
dern von Beamten des gehobenen Dienstes getroffen
werden. Im ibrigen finden die Beschwerde zum
Patentgericht (§ 13 Abs. 1 WZG) und gegen dessen
Entscheidungen die Rechtsbeschwerde zum Bundes-
gerichtshof (§ 13 Abs. 5 WZG) statt.

Fiir das neue Markengesetz ist vorgesehen, daB es bei
den insoweit bewdhrten Verfahren des geltenden
Rechts bleiben soll. Angesichts der gelegentlich fiir
die Beteiligten nicht zumutbaren Dauer der Erinne-
rungsverfahren, die trotz der Bemithungen um einen
Abbau der Riickstinde im Patentamt auch kinftig
nicht ausgeschlossen werden kann, ist allerdings
vorgesehen, daB dann, wenn lber eine Erinnerung
nicht innerhalb einer bestimmten Frist (sechs Monate
im einseitigen Verfahren, zehn Monate im zweiseiti-
gen Verfahren) entschieden worden ist, der Beteiligte
gegen die urspriingliche Entscheidung unmittelbar
Beschwerde zum Patentgericht einlegen kann, wenn
trotz eines entsprechenden Antrags innerhalb weite-
rer zwei Monate liber die Erinnerung immer noch
nicht entschieden worden ist.

9. Durchfithrungsvorschriften

Das geltende Recht enthélt an verschiedenen Stellen
Vorschriften, die zum ErlaB von Durchfiihrungsrege-
lungen erméchtigen: Erfordernisse der Anmeldung
(§ 2 Abs. 2 WZG), Anderung der Klasseneinteilung
von Waren und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 5 WZG),
Form des Widerspruchs (§ 5 Abs. 9 WZG), Ubertra-
gung von Aufgaben an Beamte des gehobenen und
mittleren Dienstes (§ 12 Abs. 5 WZG), Einrichtung und
Geschiéftsgang des Patentamtes (§ 36 Abs. 1 WZG),
Erhebung von Verwaltungskosten (§ 36 Abs. 2 WZG).
Diesen Ermaéchtigungsvorschriften sind die durch
Verweisung entsprechend geltenden weiteren zahl-
reichen Erméchtigungsvorschriften des Patentgeset-
zes hinzuzuzdhlen. Einige dieser Erméchtigungen
erméchtigen zur Ubertragung des Erlasses von Durch-
fiihrungsvorschriften auf den Présidenten des Patent-
amts, andere nicht.

Fir das neue Markengesetz ist vorgesehen, diese
Ermachtigungsvorschriften in einer einzigen Vor-
schrift zusammenzufassen.

Es ist weiter daran gedacht, soweit wie mdoglich in
einer einzigen Rechtsverordnung alle Durchfiih-
‘rungsvorschriften zusammenzufassen, die fiir die Ver-
fahren in Markenangelegenheiten gelten. Hiervon
soll nur insoweit abgewichen werden, wie aus Griin-
den der Einheitlichkeit der Rechtsordnung gemein-
same Vorschriften fiir die Verfahren in Markensachen
und in anderen Verfahren vor dem Patentamt uner-
1aBlich sind.

Soweit dies angebracht ist, soll auch von der Moglich-
keit Gebrauch gemacht werden, den Prasidenten des
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Patentamts zum ErlaB von Durchfiihrungsbestimmun-
gen zu erméchtigen.

10. Verzicht auf Verweisungen auf das
Patentgesetz

Fur die Verfahren in Markenangelegenheiten (An-
meldung, Prifung, Widerspruch, Eintragung, Verlan-
gerung, Loéschung usw.) ist seit dem Gesetz vom
12. Mai 1894 das Patentamt zustdndig — bei der
Verabschiedung des ersten Markengesetzes von 1874
bestand das Patentamt noch nicht; damals waren die
Registergerichte zustandig.

Seit 1894 enthélt das Warenzeichengesetz Verfah-
rensvorschriften nur insoweit, als eine Verweisung auf
die entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes
nicht ausreicht. Das Warenzeichengesetz kommt
daher — im Vergleich zum Patentgesetz — mit ver-
héltnismé&Big wenig Vorschriften aus, ist aber wegen
der zahlreichen Verweisungen, die zum Teil weitere
Verweisungsvorschriften in sich tragen, &uBerst
unibersichtlich.

Das neue Markengesetz soll als in sich geschlossene
Regelung keine Verweisungen auf das Patentgesetz
mehr enthalten. Der dadurch erforderliche gréBere
Regelungsumfang wird durch die so gewonnene
Geschlossenheit des neuen Gesetzes bei weitem auf-
gewogen.

Gleichwohl ist eine vollstdndig in sich abgeschlossene
Regelung nicht méglich. Das neue Markengesetz setzt
vielmehr das Bestehen des Patentamts voraus und
regelt nur die Einrichtung der besonderen Dienststel-
len, die fiir die Markenverfahren zustdndig sind
(Markenstellen und Markenabteilungen). Ebenso
wird das Bestehen des Patentgerichts vorausgesetzt.
Auch fiir das Gebiihrenrecht ist keine eigene marken-
rechtliche Lésung vorgesehen. Die in Markenangele-
genheiten geltenden Gebiihrentatbestande befinden
sich auch weiterhin in dem Patentgebilihrengesetz.
Von diesen Ausnahmen abgesehen, soll in dem neuen
Markengesetz aber das markenrechtliche Verfahren
einschlieBlich der Beschwerdeverfahren vor dem
Patentgericht und der Rechtsbeschwerdeverfahren
vor dem Bundesgerichtshof abschlieBend geregelt
werden.

IV. Zur Auslegung des neuen Markengesetzes

Soweit das neue Markengesetz die Vorgaben der
Markenrechtsrichtlinie umsetzt, ist fiir seine Ausle-
gung zu beachten, dafl die herkémmlichen Ausle-
gungsmafstdbe des deutschen Rechts von der Ver-
pilichtung tberlagert werden, das neue Markenrecht
anhand der Bestimmungen der Markenrechtsricht-
linie auszulegen. Es finden also die Kriterien Anwen-
dung, die von der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Européaischen Gemeinschaften entwickelt worden
sind, wobei fiir die Auslegung der Vorschriften der
Markenrechtsrichtlinie das Vorabentscheidungsver-
fahren nach Artikel 177 des EWG-Vertrages zur
Verfiigung steht.
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Aber auch im tibrigen soll mit der v6lligen Neugestal-
tung des deutschen Markenrechts ein Neuanfang bei
der Auslegung des neuen Gesetzes gemacht werden.
Ein Ruckgriff auf die Auslegung der Vorschriften des
— noch — geltenden Rechts kann daher nur insoweit
in Betracht kommen, als das neue Gesetz ausdriicklich
oder implizit an die bisher geltende Rechtslage
anknipft. Dies ist zum Beispiel bei den Vorschriften
der Fall, die den Schutz von Unternehmenskennzei-
chen und Werktiteln betreffen, aber auch beim Schutz
geographischer Herkunftsangaben. Insoweit handelt
es sich ndmlich im wesentlichen nur um eine Zusam-
menfassung und zum Teil eine Kodifizierung des
bisher schon geltenden Rechts, ohne daB damit eine
Abkehr oder ein Neuanfang in dem Sinne herbeige-
fihrt werden soll, wie dies fiir den Markenschutz im
engeren Sinne gilt.

V. Verhiltnis des neuen Markengesetzes zum
Gemeinschaitsmarkenrecht

Als dieser Gesetzentwurf urspriinglich konzipiert
wurde, wurde noch davon ausgegangen, daB das
Gemeinschaftsmarkenrecht rechtzeitig vor dem In-
krafttreten des neuen Gesetzes verabschiedet werden
wiirde. Es war daher zundchst vorgesehen, in das
neue Markengesetz auch einen eigenen Teil aufzu-
nehmen, der alle Fragen des Verhéltnisses von nach
der Verordnung tiber die Gemeinschaftsmarke
geschiitzten Gemeinschaftsmarken zu den nach die-
sem Gesetz geschiitzten Marken und Kennzeichen
regelnsollte. Teilweise verpflichtet die Markenrechts-
richtlinie zu solchen Regelungen, wie z. B. dazu, daB
eine Gemeinschaftsmarke mit dlterem Zeitrang im
nationalen Recht ein relatives Schutzhindernis dar-
stellt. Da mit einer Verabschiedung des Gemein-
schaftsmarkenrechts gegenwértig aus den bereits
einleitend dargelegten Griinden nicht gerechnet wer-
den kann, verzichtet der Gesetzentwurf auf solche
Regelungen. Sollte es kiinftig zu einer Regelung auf
Gemeinschaftsebene kommen, wiirde die Bundesre-
gierung eine entsprechende Ergédnzung des neuen
Markengesetzes vorschlagen, die dem jetzt vorge-
schlagenen Gesetz als neuer Teil 10 angefligt werden
konnte, so daB die gegenwairtig vorgesehene Gestalt
des Gesetzentwurfs dadurch nicht verandert werden
wiirde.

Der Gesetzentwurf berticksichtigt aber den gegen-
wartigen Stand der Verhandlungen tiber das Gemein-
schaftsmarkenrecht insoweit, als die Ausgestaltung
insbesondere der Vorschriften des materiellen Rechts,
soweit sie den Schutz eingetragener Marken regeln,
den entsprechenden Vorschriften des Gemeinschafts-
markenrechts folgt. Es war zundchst daran gedacht
worden, auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften
weitgehend nach dem Vorbild der Verordnung iiber
die Gemeinschaftsmarke zu gestalten. Dies ist hin-
sichtlich der Struktur des Gesetzentwurfs und auch
des Kerns vieler einzelner Vorschriften weitgehend
beibehalten worden. Allerdings ist bei der Ausgestal-
tung der Vorschriften im einzelnen in einem erhebli-
chen Umfang auf die bewédhrten Verfahrensregeln des
geltenden Rechts zuriickgegriffen worden, auch wenn

sie von denen des kinftigen Gemeinschaftsmarken-
rechts abweichen.

VI. Beriicksichtigung kiinftiger internationaler
Entwicklungen auf dem Gebiet
des Markenrechts und des Schutzes
geographischer Herkunftsangaben

Der Gesetzentwurf berticksichtigt auch bereits die
sich gegenwdrtig abzeichnenden kiinftigen interna-
tionalen Entwicklungen auf dem Gebiet des Marken-
schutzes und des Schutzes geographischer Herkunfts-
angaben. Dazu gehort einmal das Vorhaben der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO),
einen neuen Vertrag liber die Harmonisierung mar-
kenrechtlicher Verfahrensvorschriften abzuschlie-
Ben. Zu diesem Zweck soll voraussichtlich im 2. Halb-
jahr 1994 eine Diplomatische Konferenz stattfinden.
Dazu gehért weiter das Vorhaben, im Rahmen der
laufenden Uruguay-Runde des GATT ein neues welt-
weites Abkommen tiber Handelsaspekte des Schutzes
des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS-
Agreement) abzuschlieBen, das in das GATT-Ver-
tragssystem integriert werden soll. Hierzu liegt seit
Dezember 1991 als Teil des sogenannten Draft Final
Act, der auch — nach dem seinerzeitigen Generaldi-
rektor des GATT — Dunkel-Text genannt wird, ein in
sich geschlossener Vertragsentwurf vor, der auch
Vorschriften zum Markenrecht und zum Schutz geo-
graphischer Herkunftsangaben enthélt.

Der WIPO-Vertrag iiber Markenrechtsverfahren ist
insoweit bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs
bereits berticksichtigt worden, als im Text des neuen
Markengesetzes weitgehend von der Festlegung von
Formlichkeiten abgesehen wird. Statt dessen sollen
die Einzelheiten der férmlichen Ausgestaltung der
einzelnen Verfahren weitgehend in den nach § 65 des
neuen Markengesetzes zu erlassenen Durchfiih-
rungsbestimmungen enthalten sein, die nach der
Verabschiedung des vorgesehenen WIPO-Vertrags
entsprechend angepafit werden konnen. Die Vor-
schriften iiber den Anmeldetag, die Ubertragung, die
Teilung und die Verlangerung entsprechen den
gegenwartig absehbaren Verhandlungsergebnissen
und werden aller Voraussicht nach nach Verabschie-
dung des neuen Vertrages nicht gedndert zu werden
brauchen.

Der Entwurf des TRIPS-Agreement, das bei einem
erfolgreichen Abschlu der GATT-Runde aller Vor-
aussicht nach insoweit unverdndert bleiben wird,
sieht zum Markenschutz fiir die Vertragsstaaten bin-
dende Vorgaben vor, denen das neue Markengesetz
bereits voll entspricht. Dies gilt fiir die materiell-
rechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Agreement,
wie z.B. die Verpflichtung, ,notorisch bekannte”
Marken im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft auch fir Dienstleistungen zu
schiitzen, und fir den erweiterten Schutz dieser Mar-
ken in bestimmten Féllen vor allem im Hinblick
darauf, daB den voraussichtlichen Verpflichtungen
des TRIPS-Agreement mit den materiell-rechtlichen
Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie bereits voll
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entsprochen wird. Auch dem nach dem TRIPS-Agree-
ment gebotenen Schutz von geographischen Her-
kunftsangaben wird durch die Ausgestaltung der
Vorschriften Gber den Schutz geographischer Her-
kunftsangaben in Teil 6 des neuen Markengesetzes
voll entsprochen. SchlieBlich tragt der Entwurf des
neuen Markengesetzes den verfahrensrechtlichen
Verpflichtungen des TRIPS-Agreement bereits voll
Rechnung.

VII. Folgednderungen

Der Gesetzentwurf enthdlt in den Artikeln 2 bis 49 die
erforderlichen Folgednderungen. In den meisten Fal-
len handelt es sich dabei um sprachliche Anpassun-
gen an die Terminologie des neuen Markengesetzes.
Wihrend sich die Einzelheiten aus der Einzelbegriin-
dung ergeben, soll hier auf drei Aspekte vorab hinge-
wiesen werden.

Die wohl bedeutsamsten Folgednderungen betreffen
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Arti-
kel 25). Diese bestehen in erster Linie aus einer
Aufhebung des § 16 UWG und des § 5 Abs. 1 UWG,
dariiber hinaus aber auch aus einer Aufhebung des
§ 28 UWG. Die Aufhebung des § 16 UWG ist erforder-
lich, weil das neue Markengesetz neben dem Schutz
der Marken auch den Schutz geschéftlicher Bezeich-
nungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel)
regeln soll. Die Anwendung der allgemeinen Vor-
schriften des Zivil- und Handelsrechts bleibt davon
allerdings unberiihrt. Die Streichung des § 5 Abs. 1
UWG beruht darauf, daB der Schutz geographischer
Herkunftsangaben kinftig zusammenfassend im
neuen Markengesetz geregelt werden soll. Die vorge-
sehene Aufhebung von § 28 UWG, der vorsieht, dall
Ausldnder den Schutz dieses Gesetzes nur auf der
Basis der Gegenseitigkeit in Anspruch nehmen kén-
nen, beruht darauf, daB das neue Markengesetz auch
beim Zugang zum Markenschutz auf die im geltenden
Recht noch vorhandene Gegenseitigkeitsvorausset-
zung verzichtet.

Fine weitere wichtige Anderung enthilt Artikel 13.
Danach soll § 41 des Patentgesetzes so gedndert
werden, daB fiir Patent- und Gebrauchsmusteranmel-
dungen die Prioritdt einer ausldndischen Voranmel-
dung in einem Staat, der nicht der Pariser Verbands-
iibereinkunft angehort, auf der Basis der Gegenseitig-
keit in Anspruch genommen werden kann. Hierzu soll
eine Vorschrift geschaffen werden, die der in § 34
Abs. 2 des neuen Markengesetzes vorgesehenen Vor-
schrift entspricht. Auch § 7b des Geschmacksmuster-
gesetzes soll in gleicher Weise ergénzt werden.

Weiterhin ist auf die teilweise Neugestaltung der
Gebiihren in Markenangelegenheiten aufmerksam
zu machen (Artikel 20). Insbesondere soll kiinftig fiir
die Anmeldung ebenso wie fiir die Verldngerung der
Marke die Grundgebiihr zugleich fiir drei Klassen der
Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen
gelten. Damit wird ein Beitrag zur Vereinfachung der
Verfahren geleistet. Fur einige Verfahrensschritte
sollen kiinftig keine Gebiihren erhoben werden, wie
insbesondere fiir die Eintragung eines Rechtsiiber-
gangs, wahrend fiir neu in dem Gesetz vorgesehene
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Verfahren, wie z. B. die Teilung einer Anmeldung
oder einer Eintragung, neue Gebiihrentatbestdnde
geschaffen werden.

SchlieBlich ist darauf hinzuweisen, daB die Folgedn-
derungen nicht alle Gesetze und Vorschriften voll-
standig erfassen, in denen auf das Warenzeichenge-
setz Bezug genommen wird. Vielmehr werden solche
Vorschriften in die im tbrigen erforderliche Anpas-
sung an die neue Rechtslage nicht einbezogen, die
ihrer Natur nach als Ubergangsrecht anzusehen sind.
Dies gilt, um Beispiele zu nennen, fiir die Gesetze zur
Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, die nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges zur Uberleitung
der ,Alirechte” in die neue Rechtsordnung der Bun-
desrepublik Deutschland geschaffen wurden. Dies
gilt weiter fiir das Gesetz vom 30. Juni 1959 iber die
Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes (BGBI. I S.388), mit
dem die im Saarland bestehenden gewerblichen
Schutzrechte auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland iibergeleitet wurden. Dies gilt schlieBlich
auch fir das Gesetz vom 23. April 1992 iber die
Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (BGBI. 1
S. 938), mit dem die in der ehemaligen DDR begriin-
deten gewerblichen Schutzrechte in die deutsche
Rechtsordnung integriert und auBerdem die in diesem
Zusammenhang auftretenden Kollisionsfille geregelt
wurden. Eine Anpassung der in diesen Gesetzen
enthaltenen Verweisungen auf das Warenzeichenge-
setz wiirde diese seinerzeitigen Regelungen véllig
unverstdndlich machen und auch einen erheblichen
Regelungsaufwand mit sich bringen, da die im neuen
Markengesetz enthaltenen Bestimmungen nicht im-
mer denen des Warenzeichengesetzes entsprechen.
Im {brigen wiirde die Anderung dieser ihrer Natur
nach als Uberleitungsvorschriften aufzufassenden
Regelungen auch der bisherigen Gesetzgebungspra-
xis auf diesem Gebiet widersprechen. Die Tatsache,
daB die Vorschriften des Warenzeichengesetzes, auf
die sich einzelne Vorschriften in diesen Uberleitungs-
gesetzen beziehen, kiinftig nicht mehr gelten werden,
weil das Warenzeichengesetz insgesamt aufgehoben
werden soll, bedeutet natiirlich nicht, daB diese Rege-
lungen kiinftig nicht mehr angewendet werden kén-
nen. Vielmehr bleibt es dabei, daB sie auch weiterhin
in der Weise anzuwenden sind, wie dies bis zum
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes der Fall
war.

VIII. Haltung der am Markenrecht
interessierten Kreise

Zur Vorbereitung des Gesetzentwurfs hat das Bundes-
ministerium der Justiz den am Markenrecht interes-
sierten Kreisen und auch den Landesjustizverwaltun-
gen im Februar 1993 einen ausgearbeiteten Diskus-
sionsentwurf mit Begriindung zugeleitet. Hiertiber
haben umfangreiche Beratungen stattgefunden. Das
Bundesministerium der Justiz hat im Mai 1993 Anh6-
rungen der Sachverstdndigenkommission fiir gewerb-
lichen Rechtsschutz beim Bundesministerium der
Justiz und der interessierten Kreise durchgefiihrt und
den Entwurf mit den Landesjustizverwaltungen
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besprochen. AuBerdem sind zahlreiche Stellungnah-
men eingegangen.

Insgesamt hat sich dabei ergeben, daB die Konzeption
des seinerzeitigen Diskussionsentwurfs, ndmlich die
Schaffung eines einheitlichen neuen Gesetzes fir alle
Kennzeichen und eine in sich geschlossene Regelung
aller in Betracht kommenden Verfahren, auf einhel-
lige Zustimmung trifft. Diese Konzeption ist daher
auch fir den jetzt vorgelegten Gesetzentwurf beibe-
halten worden.

Der Diskussionsentwurf hat auch in seiner Ausgestal-
tung im einzelnen weitgehend Zustimmung gefun-
den. Von verschiedenen Verbdnden und Organisatio-
nen sind ebenso wie vom Bundespatentgericht und
vom Deutschen Patentamt, mit denen der Entwurf
ebenfalls ausfiihrlich beraten worden ist, zu einzelnen
Regelungsvorschlédgen des Diskussionsentwurfs zahl-
reiche Anderungs- und Ergdnzungsvorschlage vorge-
tragen worden, die in dem jetzt vorgelegten Entwurf
soweit wie méglich berticksichtigt worden sind.

Auf folgende Problemkreise, in denen kein vollstan-
diger Konsens besteht, soll in diesem Zusammenhang
besonders hingewiesen werden:

Wiéhrend die Einbeziehung der gegenwaértig nach
§ 16 UWG geschiitzten geschéftlichen Bezeichnungen
(Unternehmenskennzeichen und Werktitel) in das
neue Gesetz auf nahezu einhellige Zustimmung
getroffen ist, sind teilweise erhebliche Bedenken
dagegen vorgetragen worden, da8 der Diskussions-
entwurf vorsah, diese Kennzeichenrechte in allen
ihren Aspekten — Schutzgegenstand, Schutzvoraus-
setzungen, Schutzinhalt, Schutzschranken, Schutz-
verwertung (insbesondere Ubertragung und Li-
zenz) — in gleicher Weise wie die Marken zu regeln.
Es wurde die Befiirchtung geduBert, daB damit eine
nicht gerechtfertigte Abkehr von dem insgesamt als
ausgewogen angesehenen Stand der deutschen
Rechtsentwicklung eingeleitet werden konnte. Der
Entwurf geht auf diese Zweifel und Bedenken ein. Er
hélt zwar an der Einbeziehung dieser Kennzeichen-
rechte fest, verzichtet aber angesichts der Bedenken
und Zweifel darauf, sie in jeder Hinsicht zu regeln. So
bleiben insbesondere die Voraussetzungen fiir den
Rechtserwerb in Ubereinstimmung mit dem gelten-
den Recht auch weiterhin ungeregelt. Der Gesetzent-
wurf sieht auch keine Vorschriften mehr tiber die
Verwertung dieser Rechte durch Ubertragung oder
Lizenz oder auf andere Weise vor.

Soweit es die dem Inhaber einer Marke zustehenden
Rechte betrifft, ist von Spitzenverbéanden der Wirt-
schaft — Bundesverband der Deutschen Industrie,
Deutscher Industrie- und Handelstag, Markenver-
band, Bundesverband der Pharmazeutischen Indu-
strie — in einer gemeinsamen Stellungnahme gefor-
dert worden, dem Markeninhaber ein selbstdndiges
Recht zu gewdhren, die Benutzung seiner Marke in
der Werbung oder sonst in 6ffentlichen Mitteilungen
zu untersagen, wenn die Benutzung die Wertschat-
zung der Marke in unlauterer Weise beeintréchtigt.
Die dabei ins Auge gefaBten Félle betreffen einerseits
die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit
dem Weitervertrieb von Originalwaren des Markenin-
habers, sie betreffen aber auch andere Fille der

Verwendung der Marke, wenn dadurch der Goodwill
des Markeninhabers geschddigt werden kann. Der
jetzt vorgelegte Gesetzentwurf nimmt diese Vorstel-
lungen insoweit auf, als die Ausnahmen von dem
Grundsatz der Erschépfung, nach dem die Benutzung
der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren
Vertrieb von Originalwaren, die vom Markeninhaber
selbst oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr
gebracht worden sind, nicht untersagt werden kann,
jetzt auch die Félle erfassen, in denen die Marke in
einer Weise oder in einer Erscheinungsform benutzt
wird, die ihre Wertschidtzung in unlauterer Weise
beeintrédchtigt (§ 24 Abs. 2). Die weitergehenden Vor-
stellungen hat der Gesetzentwurf nicht aufgegriffen,
weil insbesondere Zweifel daran bestehen, ob es
gerechtfertigt ist, einen markenrechtlichen Anspruch
dann zu gewéhren, wenn die Marke nicht zur Kenn-
zeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder im
Zusammenhang mit der Werbung fiir Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird. Wéahrend der
Gesetzentwurf fir diese Félle einen umfassenden
Schutz des Markeninhabers vorsieht, der bei bekann-
ten Marken auch gegen die Verwendung fiir Waren
oder Dienstleistungen auBerhalb des Ahnlichkeitsbe-
reichs durchgreift (§ 14 Abs. 2 Nr. 3), wiirden sich
schwierige Abgrenzungsfragen ergeben, wenn auch
sonstige Fédlle der Verwendung einer Marke vom
AusschluBrecht erfait werden sollten.

Der Gesetzentwurf sieht in Ubereinstimmung mit den
Winschen und Vorschldgen eines erheblichen Teils
der beteiligten Kreise vor, daB} anders als im geltenden
Recht das Widerspruchsverfahren erst nach der Ein-
tragung der Marke (,nachgeschalteter Widerspruch")
durchgefiihrt wird. Dies bringt eine wesentliche Ver-
einfachung des Eintragungsverfahrens mit sich, so
daB damit dem Interesse an einer ziigigen Durchfih-
rung der Verfahren vor dem Patentamt Rechnung
getragen wird. Die genannten Spitzenverbénde der
Wirtschaft, die zunéchst in ihrer Stellungnahme zum
Diskussionsentwurf fiir ein Beibehalten der gegen-
wartigen Verfahrensausgestaltung — Anmeldung,
Prifung, Bekanntmachung, Widerspruch, Eintra-
gung — eingetreten waren, haben in einer weiteren
Stellungnahme zum Referentenentwurf auf teilweise
fortbestehende Zweifel an der Neuregelung aufmerk-
sam gemacht und im tibrigen gefordert, daB fiir
ausreichende Transparenz iiber den Rechtsbestand
eingetragener Marken gesorgt werden miisse, die mit
Widerspriichen angegriffen werden. Auierdem soll-
ten Verbietungsanspriiche des Inhabers einer einge-
tragenen Marke erst dann geltend gemacht werden
kénnen, wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist
oder anhdngige Widerspruchsverfahren erledigt sind.
SchlieBlich wird auf Probleme bei der Ausgestaltung
der Strafvorschriften hingewiesen, wenn auch der
Eingriff in solche Markenrechte strafbar wére, deren
Eintragungsfahigkeit noch in einem Widerspruchs-
verfahren Uberpriift werde. Der vorliegende Gesetz-
entwurf hélt trotz dieser Bedenken an dem ,nachge-
schalteten Widerspruch" fest (§§ 41 und 42 des neuen
Markengesetzes), weil die Vorteile des neuen
Systems die vermuteten Nachteile bei weitem tiber-
wiegen. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, daB das
jetzt vorgeschlagene System schon heute fiir die nach
§ 6a WZG beschleunigt eingetragenen Marken gilt.
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Es gilt auch fur die Inhaber nach dem Madrider
Markenabkommen international registrierter Mar-
ken, deren Schutz sich auf die Bundesrepublik
Deutschland erstreckt. Es ist nichts dazu vorgetragen
worden, daB diese schon im geltenden Recht enthal-
tene Regelung zu Unzutrdglichkeiten gefiihrt hétte.
Soweit es das Argument der fehlenden Transparenz
betrifft, ist darauf hinzuweisen, daB auch kiinftig alle
fiir die Offentlichkeit wichtigen Informationen in dem
vom Patentamt herausgegebenen Verdffentlichungs-
blatt erscheinen werden, ohne daB dies im Gesetz
ausdriicklich vorgeschrieben ist. Die zu verdffentli-
chenden Angaben sollen vielmehr in den nach § 65 zu
erlassenden Durchfiihrungsbestimmungen im einzel-
nen geregelt werden. So soll auch kiinftig ebenso wie
heute bei Verfahren nach § 6a WZG sowohl die
Tatsache, daB kein Widerspruch eingegangen ist, als
auch der Hinweis auf abgeschlossene Widerspruchs-
verfahren, soweit sich keine Anderungen des Ver-
zeichnisses der Waren oder Dienstleistungen ergeben
haben, veroffentlicht werden. Solange das Deutsche
Patentamt im Markenbereich noch keine EDV-
Anlage in Betrieb genommen hat, soll die Marke in
den Féllen, in denen sich aufgrund von Widerspri-
chen Anderungen im Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen ergeben, nach AbschluBl der Wider-
spruchsverfahren noch einmal vollstandig verdffent-
licht werden. Auf diese Weise soll sichergestellt wer-
den, daB die Marke in ihrer nach Abschluf} des
Eintragungsverfahrens geltenden Fassung an einer
Stelle im Verdffentlichungsblatt des Patentamts
erscheint, ohne daB die interessierte Offentlichkeit die
erforderlichen Informationen aus verschiedenen Ver-
6ffentlichungen zusammenstellen muB. Soweit es die
Geltendmachung von Anspriichen aus eingetragenen
Marken betrifft, deren Schutzfdhigkeit wegen der
noch nicht abgelaufenen Widerspruchsfrist oder
wegen erhobener Widerspriiche noch nicht endgtiltig
feststeht, ist zundchst darauf hinzuweisen, daB auch
im geltenden Recht den Inhabern von nach § 6a WZG
beschleunigt eingetragenen Marken und den Inha-
bern nach dem Madrider Markenabkommen interna-
tional registrierter Marken das volle AusschluBrecht
zusteht, obwohl noch Widerspruch erhoben werden
kann oder Widerspruchsverfahren noch anhéngig
sind, ohne daB dies zu Unzutrdglichkeiten gefiihrt
hatte. Ferner ist zu berticksichtigen, daB der Inhaber
einer mit einem Widerspruch angegriffenen eingetra-
genen Marke sorgfaltig priifen wird, ob er aufgrund
einer ,vernichtbaren" Marke Verletzungsklage er-

hebt, da er sich im Falle der — riickwirkenden —-

Léschung der Eintragung méglicherweise Schadens-
ersatzanspriichen ausgesetzt sehen wird. AuBerdem
ist davon auszugehen, daB die Verletzungsgerichte
Verletzungsverfahren bei noch anhédngigen Wider-
spriichen aussetzen kénnen. Soweit es schlieBllich die
Strafbarkeit der Verletzung der Rechte an einer ein-
getragenen Marke betrifft, werden die Strafverfol-
gungsbehérden die Tatsache, daB noch Widerspruch
erhoben werden kann oder noch Widerspriiche
anhédngig sind, die zu einer ex tunc-Léschung der
Eintragung fiihren kénnen, bei der Verfolgung von
Markenverletzungen sicherlich beriicksichtigen, so
daB mit einer ungerechtfertigten Strafverfolgung
nicht gerechnet zu werden braucht.
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Von den interessierten Kreisen ist weiter darauf hin-
gewiesen worden, daB die im geltenden Recht enthal-
tene Vorschrift, daB das Recht aus der Eintragung
einer Marke vom Rechtsnachfolger erst nach der
Umschreibung im Register geltend gemacht werden
kann (§ 8 Abs. 2 WZG), zu Unzutrdglichkeiten fihrt.
Die hierzu im Diskussionsentwurf und auch noch im
Referentenentwurf enthaltene Regelung, die Erleich-
terungen fiir den Rechtsnachfolger bei fristgebunde-
nen Antrdgen gegeniiber dem Patentamt vorsah,
wurde als nicht ausreichend angesehen. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf enthélt daher eine vom gelten-
den Recht abweichende Regelung liber die Vermu-
tungswirkung der Eintragung und die Befugnis des
Rechtsnachfolgers, das Recht aus der Eintragung
einer Marke vor dem Patentamt von dem Zeitpunktan
geltend zu machen, zu dem dem Patentamt ein Antrag
auf Umschreibung zugegangen ist (§ 28 des neuen
Markengesetzes).

Von einem Teil der interessierten Kreise ist ebenso
wie vom Deutschen Patentamt und vom Bundespa-
tentgericht vorgeschlagen worden, neben der Zustan-
digkeit der ordentlichen Gerichte fiir die Léschung
eingetragener Marken wegen Verfalls oder wegen
dlterer Rechte eine parailele Zustandigkeit des
Patentamts (und im Beschwerdeverfahren des Bun-
despatentgerichts) zu begriinden. Als Variante dazu
ist erwogen worden, dies nur fir Antrdge auf
Léschung wegen Verfalls, insbesondere wegen man-
gelnder Benutzung, vorzusehen, und zwar auch dann
nur, wenn sich beide Parteien mit der Durchfithrung
des Verfahrens vor dem Patentamt einverstanden
erklaren. Diese Uberlegungen sind allerdings von den
genannten Spitzenverbédnden der deutschen Wirt-
schaft abgelehnt worden. Der jetzt vorgelegte Gesetz-
entwurf sieht von einer Ubernahme dieser Vorschlage
und Uberlegungen ab und beldBt es damit bei der
Zusténdigkeitsverteilung zwischen dem Patentamt
und den ordentlichen Gerichten, die das geltende
Recht vorsieht. Auf eine Regelung der vorgeschlage-
nen Art wurde angesichts des Widerstands der Spit-
zenverbidnde und insbesondere auch deswegen ver-
zichtet, weil dies zu einer zusatzlichen Belastung des
Deutschen Patentamts mit einem zusatzlichen Verfah-
ren fiihren wiirde. Das Deutsche Patentamt wird mit
dem Abbau der zur Zeit vorhandenen Riickstdnde und
der Anwendung der Vorschriften des neuen Marken-
gesetzes auf absehbare Zeit so viel zu tun haben, daf}
es nicht gerechtfertigt erscheint, ihm im gegenwarti-
gen Zeitpunkt weitere Aufgaben, die auch zuséatzli-
ches Personal erfordern wiirden, zu libertragen. Die
Bundesregierung hélt es fiir méglich, auf die Uberle-
gungen zur Ausgestaltung der Zustandigkeitsvertei-
lung zuriickzukommen, wenn ausreichende Erfah-
rungen bei der Anwendung des neuen Markengeset-
zes vorliegen.

IX. Kosten

Durch die Reform des deutschen Markenrechts wird
sich der Geschéftsanfall in der Hauptabteilung Mar-
ken des Deutschen Patentamtes erhéhen. Die Zulas-
sung bisher nicht oder nur unter engeren Vorausset-
zungen schutzfahiger Zeichen und eine groBziligigere
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Regelung der Eintragungshindernisse kénnen zu
einer erheblichen Zunahme der Markenanmeldun-
gen fihren; diese Entwicklung wird sich durch die
Erstreckung von international registrierten Marken
verstdrken, sobald das Protokoll zum Madrider Mar-
kenabkommen in Kraft getreten ist und dem Abkom-
men weitere bedeutende Staaten angehoéren werden.
Hinzu kommen die fiir die Durchfiihrung der nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 erforderlichen inner-
staatlichen Verfahren, fiir die das Deutsche Patentamt
zusténdig ist.

Die Belastung des Bundespatentgerichts wird sich
voraussichtlich proportional zu den steigenden Mar-
kenanmeldungen erhdhen; sie kann sich Uberpropor-
tional erh6hen, wenn die Anmelder auf Grund der
neuen Rechtslage mehr als bisher von dem Rechtsmit-
tel der Beschwerde Gebrauch machen. Die Inan-
spruchnahme der neu eingefiihrten Durchgriffsbe-
schwerde (§ 66 Abs. 3) wird im wesentlichen davon
abhédngen, ob es dem Deutschen Patentamt gelingt,
bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes die
gegenwdrtig vorhandenen Riickstinde an anhéngi-
gen Erinnerungen abzubauen und neu eingelegte
Erinnerungen im Rahmen der vorgegebenen Fristen
abschlieBend zu bearbeiten.

In welchem Umfang ein sich daraus ergebender
Personalmehrbedarf auch haushaltsmdBige Auswir-
kungen im Sinne der Notwendigkeit zuséatzlicher
Planstellen fiir das Deutsche Patentamt insgesamt zur
Folge haben wird, 14Bt sich gegenwartig nicht
abschlieBend einschéatzen. Dies beruht auf folgenden
Faktoren:

— Einer Anregung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages folgend, wird gegenwar-
tig im Patentamt eine Personalbedarfsermittlung
fiir den Bereich der Patentpriifer (héherer Dienst)
durchgefiihrt, deren Ergebnisse noch nicht vorlie-
gen. Es 1468t sich daher zum gegenwirtigen Zeit-
punkt noch nicht feststellen, ob infolge dieser
Bedarfsermittlung zusdtzliche Stellen zur Verfi-
gung stehen, die im Markenbereich eingerichtet
werden kénnten.

— Bisher sind noch keine abschlieBenden Entschei-
dungen getroffen worden, wie mit den in den
Bundeshaushaltsplan 1991 aus Abschnitt B des
Bundeshaushaltsplanes 1990 umgesetzen Stellen
fir Bedienstete des ehemaligen DDR-Patentamts
zuklnftig verfahren werden soll und ob eine teil-
weise Verlagerung dieser Stellen in den Marken-
bereich in Betracht kommt.

— Das Deutsche Patentamt wird in Kiirze im Marken-
bereich eine EDV-Anlage in Betrieb nehmen. Das
Deutsche Patentamt geht davon aus, daB insoweit
mittel- bis langfristig ein Einsparpotential unter-
halb des hdéheren Dienstes geschaffen werden
kénnte. '

Fiir das Bundespatentgericht soll gepriift werden, ob
der Personalmehrbedarf im Bereich der Marken-
Beschwerdesenate durch Stellenverlagerungen auf-
gefangen werden kann.

Den eventuellen Mehrausgaben im Personalbereich
far das Deutsche Patentamt und das Bundespatentge-

richt stehen jedoch andererseits dem zusétzlichen
Geschéftsanfall entsprechende héhere Gebiihrenein-
nahmen gegeniiber, wie sich aus den nachfolgenden
Ausfihrungen ergibt. Der Gesetzentwurf sieht in
Artikel 20 auch eine Anderung des Patentgebiihren-
gesetzes vor, die zu einer teilweisen Neugestaltung
der Gebilihren im Markenbereich fiihren soll. So ist
vorgesehen, daB die Grundgebiihr fiir die Anmeldung
und die Verldngerung kiinftig zugleich drei Klassen
der Klasseneinteilung umfassen soll, daB die bisher
vorgesehene Riickzahlung der Haélfte der Grundge-
biihr bei erfolglosen Anmeldungen wegfallen soll, daB
bei Zahlung der Anmeldegebiihr erst nach Aufforde-
rung durch das Patentamt ein Zuschlag féllig wird und
daB fir den bisher gebiihrenfreien Antrag auf nach-
tragliche Schutzerstreckung nach dem Madrider Mar-
kenabkommen eine Gebiihr fallig werden soll. Auch
fir die neu vorgesehenen Verfahrensschritte oder
Verfahrensarten sind Gebilihrentatbestdnde vorgese-
hen. Dies gilt auch fiir das Anmelde- und Einspruchs-
verfahren nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92,
wobei insoweit zu beachten ist, daB die Gebiihren
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
pdischen Gemeinschaften nicht héher als kostendek-
kend sein diirfen. Bei der Gebiihrenbemessung sind
die Zahlen zugrunde gelegt worden, die in dem
Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Ande-
rung des Patentgebiihrengesetzes (Bundestags-
Drucksache 12/5280) enthalten sind. Insgesamt sind
die in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen
Gebtihren so bemessen, daB die Gesamteinnahmen
im Vergleich zu den Einnahmen, die sich bei Geltung
der Geblhrenséitze des Patentgebiihrendnderungs-
gesetzes ergeben wiirden, uberschritten werden.
Hinzu kommen die Einnahmen aus den bisher im
Gesetz nicht vorgesehenen Verfahrensarten und Ver-
fahrensschritten. Weiter ist zu berticksichtigen, daB
das Deutsche Patentamt im Markenbereich kinftig
auch deswegen hoéhere Gebilihreneinnahmen haben
wird, weil mit dem Zuwachs an Anmeldungen und
Verfahren auch proportional héhere Gesamteinnah-
men entstehen werden. Eine gewisse Einnahmener-
héhung wird sich auch daraus ergeben, daB kiinftig,
anders als nach geltendem Recht (vgl. § 13 Abs. 2
WZG), alle Beschwerden an das Bundespatentgericht
gebiihrenpflichtig sein werden. Von einer grundsatz-
lichen Umstrukturierung der Gebiihren wird im
gegenwdrtigen Zeitpunkt abgesehen, da die Frage
der Gebiihrenstruktur des Deutschen Patentamts und
des Bundespatentgerichts gegenwartig von einer vom
Bundesministerium der Justiz eingesetzten Gebiih-
renstrukturkommission untersucht wird.

Auf der Ausgabenseite ist zu berticksichtigen, daB die
Neugestaltung des Widerspruchsverfahrens, das
kiinftig stets der Eintragung nachfolgen soll, dazu
fiihren wird, daB auf die Herausgabe eines zweiten
Veroffentlichungsblattes durch das Deutsche Patent-
amt verzichtet werden kann. Dies fiihrt voraussicht-
lich zu Einsparungen in der GréBenordnung von
1,3 Mio. DM.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisni-
veau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten. Die oben erwdhnte Neugestaltung
der Gebiihren (Artikel 20), die insgesamt aufkom-
mensneutral sein soll und lediglich bei einzelnen
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Tatbestdnden neue oder héhere Gebiihren vorsieht,
wird nicht zu einer nennenswerten Erh6hung der den
Unternehmen fiir den Markenschutz entstehenden
Kosten fiihren. Zudem machen die Verfahrenskosten
nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtkosten der
Produktion und des Absatzes von Markenartikeln aus.
Von der Neugestaltung der Gebiihren sind daher
keine preissteigernden Wirkungen zu erwarten. Mit
der Ausweitung und Starkung des Markenschutzes,
die in zahlreichen Regelungen des Markengesetzes
zum Ausdruck kommen, ist vielmehr im Grundsatz ein
gunstiger EinfluB auf die wirtschaftliche Tatigkeit von
Unternehmen verbunden, fiir deren Produkte oder
Leistungen das Markenrecht von Bedeutung ist. Es
kann jedoch auch nicht angenommen werden, daB
infolge dieses Umstandes von dem Gesetz mefbare
preissenkende Wirkungen ausgehen werden. Zusam-
menfassend ist deshalb davon auszugehen, daB das
Gesetz keine preislichen Auswirkungen haben
wird.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

I. Zu Artikel 1 — Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen
Kennzeichen (Markengesetz
— MarkenGQG)

Artikel 1 enthdlt das neue Markengesetz und regelt
den Schutz angemeldeter und eingetragener Marken,
durch Benutzung erworbener Marken und notorisch
bekannter Marken sowie sonstiger Kennzeichen (ge-
schéftliche Bezeichnungen, geographische Her-
kunftsangaben) in insgesamt neun Teilen.

Aus den oben unter A.III.1. dargelegten Griinden soll
kinftig der einheitliche Begriff ,Marke" verwendet
werden, der auch fiir die Kurzbezeichnung des Geset-
zes (,Markengesetz") und fiir die Abkiirzung gewéhlt
worden ist.

1. Zu Teil 1 — Anwendungsbereich

Zu § 1 — Geschiitzte Marken und sonstige
Kennzeichen

Der sachliche Geltungsbereich des neuen Markenge-
setzes wird in § 1 in allgemeiner Weise bestimmt. Der
Schutz wird Marken, geschéaftlichen Bezeichnungen
und geographischen Herkunftsangaben gewdhrt. Der
Begriff ,Marken"” (§ 1 Nr. 1) umfaBt sowohl angemel-
dete und eingetragene als auch durch Benutzung
erworbene Marken sowie die im Sinne des Artikels
6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch
bekannten Marken. Der Schutz von Marken wird
allgemein in Teil 2 des Gesetzes materiell-rechtlich
geregelt. Weitere Bestimmungen finden sich in Teil 4
(Kollektivmarken) und Teil 5 (international regi-
strierte Marken). Der Schutz nach dem Markengesetz
giltnach § 1 Nr. 2 weiter den geschéftlichen Bezeich-
nungen, die durch § 5 nédher definiert werden. Der
Schutz der geschaftlichen Bezeichnungen ist eben-
falls in Teil 2 geregelt. SchlieBlich fallen nach § 1 Nr. 3
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die geographischen Herkunftsangaben unter den
Schutz des Gesetzes (Teil 6).

Zu § 2 — Anwendung anderer Vorschriften

Mit § 2 soll klargestellt werden, daBl die Anwendung
der Vorschriften des neuen Markengesetzes nicht
ausschlieBt, daB auf die nach diesem Gesetz geschiitz-
ten Kennzeichen ergdnzend andere Vorschriften
Anwendung finden. Dies entspricht der geltenden
Rechtslage, nach der auf den Schutz von Marken und
Ausstattungen und von Kennzeichen im Sinne des
§ 16 UWG in geeigneten Féllen ergdanzend auch § 1
UWG Anwendung finden kann. Auch die ergénzende
Anwendung des Namensschutzesnach dem BGB oder
des firmenrechtlichen Schutzes nach dem HGB bleibt
neben der Anwendung der Vorschriften des Marken-
gesetzes bestehen, soweit die nach den anderen
Gesetzen jeweils geltenden Voraussetzungen fir die
Schutzgewdhrung erfiillt sind. Gleiches gilt fiir die
ebenfalls in Betracht kommende Anwendung des
Urheberrechtsgesetzes oder des Geschmacksmuster-
gesetzes.

Keiner ausdriicklichen Regelung bedarf, daB auf die
nach dem neuen Markengesetz geschiitzten Kennzei-
chen weiterhin die allgemeinen Vorschriften Anwen-
dung finden. Wenn z. B. die Benutzung eines Kenn-
zeichens zu einer relevanten Irrefithrung der beteilig-
ten Verkehrskreise fiihrt, findet selbstverstandlich § 3
UWG Anwendung, da der Kennzeichenschutz kein
«absolutes” Benutzungsrecht begriindet. Eine gesetz-
liche Vorschrift, die dies klarstellen wiirde, ist eben-
sowenig wie im geltenden Recht erforderlich.

2. Zu Teil 2 — Voraussetzungen, Inhalt und
Schranken des Schutzes'von
Marken und geschaéftlichen
Bezeichnungen; Ubertragung
und Lizenz

Teil 2 enthélt die materiell-rechtlichen Bestimmungen
uUber den Schutz von Marken und von geschaftlichen
Bezeichnungen. Er bildet damit in materiell-rechtli-
cher Hinsicht den Schwerpunkt des neuen Markenge-
setzes.

a) Zu Abschnitt 1 — Marken und geschdftliche
Bezeichnungen; Vorrang
und Zeitrang

Zu § 3 — Als Marke schutzfdahige Zeichen

Aus § 3 ergibt sich, welche Zeichenformen als Marke
geschiitzt werden konnen. Die Vorschrift erfafBit
sowohl eingetragene oder angemeldete als auch
durch Benutzung erworbene Marken sowie im Sinne
des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft
notorisch bekannte Marken, also alle Markenkatego-
rien, deren Erwerbstatbestdnde in § 4 geregelt wer-
den. Unter den Begriff ,Marke” féllt damit kiinftig
auch der im geltenden Recht (§ 25 WZG) verwendete
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Begriff der ,Ausstattung”. Den Begriff der Ausstat-
tung behalt das Markengesetz nicht bei.

Da § 3 fiir alle Markenkategorien gelten soll, weicht er
— ohne inhaltliche Anderung — im Aufbau etwas von
den entsprechenden Vorschriften der Markenrechts-
richtlinie ab, die nur fiir eingetragene und angemel-
dete Marken gilt (Artikel 1 der Richtlinie). So Uber-
nimmt § 3 in Absatz 1 nicht nur die Bestimmung iiber
die ,Markenformen” in Artikel 2 der Richtlinie, son-
dern setzt in Absatz 2 dartiiber hinaus die Bestimmung
des Artikels 3 Abs. 1 Buchstabe e der Richtlinie um.
Zwar betrifft Artikel 3 der Richtlinie die ,Eintragungs-
hindernisse” und , Unguitigkeitsgriinde” und wird im
ubrigen durch § 8 (absolute Schutzhindernisse) umge-
setzt. Das in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe e der Marken-
rechtsrichtlinie enthaltene Schutzhindemnis fir be-
stimmte dreidimensionale Gestaltungen ist, auch
wenn es dort als Eintragungshindernis ausgestaltet ist,
aber geeignet, auch als Schutzhindernis fir den
Erwerb des Markenschutzes durch Benutzung An-
wendung zu finden. Auf diese Weise wird zu einer
Ubereinstimmung des ,formellen* Markenschutzes
durch Eintragung und des ,materiellen” Marken-
schutzes durch Benutzung beigetragen.

Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit von
Zeichen, das Artikel 2 der Richtlinie nur far die
eingetragenen oder angemeldeten Marken bindend
vorschreibt und das nicht auf alle unter den umfassen-
den Markenbegriff des § 3 fallende Zeichenformen
paBt, soll nicht in § 3, sondern in die Vorschrift des § 8
(absolute Schutzhindernisse) aufgenommen werden,
die sich nur auf die durch Eintragung geschiitzten
Marken bezieht.

Soweit es eingetragene oder angemeldete Marken
betrifft, definiert das geltende Recht (§ 1 WZG) die
dem Markenschutz zugéanglichen Zeichenformen
nicht. Die Rechtsprechung hat aber seit jeher die
Auffassung vertreten, daB sich nur zweidimensionale
Zeichenformen zur Eintragung in die Zeichenrolle
eignen, und daher dreidimensionalen Formen den
Schutz versagt. Gleiches gilt fiir Hérzeichen. Nach
Absatz 1 sollen hingegen kiinftig alle Zeichen ohne
Einschrankung zum Formalschutz durch Eintragung
zugelassen werden, soweit es sich um Zeichen han-
delt, die zur Unterscheidung von Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von den Waren oder
Dienstleistungen eines anderen Unternehmens ge-
eignet sind. Dabei ist die Eignung zur Unterscheidung
im Sinne des Absatzes 1 nur abstrakt zu priifen. Die
konkrete Prifung der Unterscheidungskraft in bezug
auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
findet nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 statt. Absatz 1 stimmt
nahezu wortlich mit Artikel 2 der Markenrechtsricht-
linie iberein und enthalt lediglich eine etwas ausfihr-
lichere Aufzdhlung von Regelbeispielen eintragbarer
Zeichenformen. So sind hier zur Klarstellung aus-
driicklich Hérzeichen, dreidimensionale Gestaltun-
gen, die Verpackung von Waren und auch Farben und
Farbzusammenstellungen genannt.

Nach Absatz 2 sind solche Zeichen nicht als Marke
schutzfahig, die ausschlieBlich aus der Form der Ware
selbst oder ausschlieBlich aus einer Form bestehen,
die zur Erzielung einer technischen Wirkung notwen-
dig ist oder der Ware einen wesentlichen Wert ver-

leiht. Dies entspricht weitgehend den Kriterien, die
die deutsche Rechtsprechung zur Ausstattungsfahig-
keit dreidimensionaler Gestaltungen entwickelt hat.
Hierauf kann jedoch nicht ohne weiteres zuriickge-
griffen werden, weil insoweit eine bindende Regelung
der Markenrechtsrichtlinie (Artikel 3 Abs. 1 Buch-
stabe e) ibernommen wird. Diese gilt zwar nur fir
durch Eintragung erworbene Markenrechte. Um zu
einer einheitlichen Auslequng des Markenbegriffs im
Sinne des § 3 zu gelangen, sollten jedoch die Kriterien,
die fiur die durch Benutzung erworbenen Marken-
rechte gelten, hinsichtlich der vom Schutz ausge-
schlossenen Zeichenformen dieselben sein, die fur
den Schutz durch Eintragung gelten.

Zu § 4 — Entstehung des Markenschutzes

§ 4 bestimmt, daB der Markenschutz sowohl durch die
Eintragung eines Zeichens (Nummer 1) als auch durch
seine Benutzung im geschéftlichen Verkehr (Num-
mer 2) entstehen kann. Damit werden die auch im
geltenden Recht anerkannten Erwerbstatbestdnde
von Anfang an gleichberechtigt nebeneinander
gestellt. Wie im geltenden Recht ist es moglich, daB
eine Marke sowohl durch Eintragung als auch infolge
ihrer Benutzung geschiitzt ist. Die beiden Entste-
hungstatbestinde des Markenschutzes kénnen also
auch kumulativ gegeben sein. AuBerdem erfaft § 4 die
notorisch bekannten Marken, wobei fiir den Begriff
der notorischen Bekanntheit auf Artikel 6bis der
Pariser Verbandsiibereinkunft Bezug genommen
wird (Nummer 3).

Die Bestimmung in Nummer 1, derzufolge der Mar-
kenschutz durch die Eintragung in das vom Patentamt
gefiihrte Register entsteht, entspricht dem geltenden
Recht (§§ 15, 24 WZG). Hinzuweisen ist allerdings
darauf, daB auch dem Inhaber einer angemeldeten
Marke bedeutsame Rechte zustehen. Insbesondere
entscheidet in Féllen des Zusammentreffens von
Rechten der (in der Regel) durch die Anmeldung
bestimmte Zeitrang dariiber, welchem Recht der Vor-
rang zukommt (§ 6 Abs. 1 und 2).

Nach Nummer 2 entsteht der Markenschutz auBer-
dem durch die Benutzung eines Zeichens im geschaft-
lichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb betei-
ligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung
erworben hat. Auch dies entspricht sachlich dem
geltenden Recht (§ 25 Abs. 1 WZG). § 4 Nr. 2 Uber-
nimmt den aus § 25 Abs. 1 WZG hervorgegangenen
Begriff der , Verkehrsgeltung”. Damit bleibt es auch
nach dem neuen Markengesetz bei der im geltenden
Recht angelegten Differenzierung zwischen den
Begriffen ,Verkehrsgeltung” und ,Verkehrsdurch-
setzung”. Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung wird
im geltenden Recht in § 4 Abs. 3 WZG und im neuen
Recht in § 8 Abs.3 verwendet. Danach kénnen
bestimmte Eintragungshindernisse, etwa fehlende
Unterscheidungskraft und Freihaltebediirfnis, Gber-
wunden werden, wenn sich das Zeichen im Verkehr
als Marke durchgesetzt hat. An den Nachweis und die
Hohe dieser Verkehrsdurchsetzung werden je nach
Art des Schutzhindernisses mehr oder weniger
strenge Anforderungen zu stellen sein. Dieselben

65



Drucksache 12/6581

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Grundsétze kénnen aber nicht ohne weiteres auch als
Majstab fiir die Verkehrsgeltung dienen. So kann
etwa der Schutz einer . unterscheidungskriftigen
benutzten Marke bereits bei einer relativ niedrigen
Verkehrsgeltung gerechtfertigt sein. Aulerdem koén-
nen nicht durch Eintragung geschiitzte Marken bei
einer bloB regionalen oder lokalen Verkehrsgeltung
einen entsprechend territorial eingeschriankten
Schutz genieBen.

Nach Nummer 3 entsteht Markenschutz schlieflich
auch durch notorische Bekanntheit. Wahrend das
geltende Recht die notorisch bekannten Marken nur
unter den von Amts wegen zu berlicksichtigenden
Eintragungshindernissen auffithrt (§ 4 Abs. 2 Nr. 5
WZG) und sie weder in die Widerspruchs- noch in
Loschungstatbestdnde einbezieht und auBerdem auch
keine Verletzungsklage vorsieht, sollen kiinftig die
notorisch bekannten Marken als dritte Markenkate-
gorie voll in den gesetzlichen Schutz einbezogen
werden.

Auf diese Weise eriibrigt es sich, wie im geltenden
Recht fiir den Schutz notorisch bekannter Marken
darauf zu vertrauen, daB sie unter den Tatbestand des
§ 25 WZG fallen, oder einen Anspruch fiir die hierzu
nach der Pariser Verbandsiibereinkunft Berechtigten
unmittelbar aus Artikel 6bis der Pariser Verbands-
libereinkunft herzuleiten.

Nach der Systematik des neuen Markengesetzes
fallen notorisch bekannte Marken nicht ohne weiteres
unter § 4 Nr. 2 (Marken mit Verkehrsgeltung). § 4
Nr. 2 setzt Benutzung ,.im geschéftlichen Verkehr”
voraus, womit hier wie auch in spéteren Bestimmun-
gen (z. B. § 14) stets der inldndische Geschaftsverkehr
gemeintist. Fiir den Erwerb des Schutzes einer Marke
nach § 4 Nr. 3reichtim Vergleich dazu die ,notorische
Bekanntheit” aus, die auch ohne inldndische Benut-
zung entstehen kann. Dies entspricht auch der Rechts-
lage nach Artikel 6bis der Pariser Verbandsiiberein-
kunft.

Waihrend das geltende Recht in § 4 Abs. 2 Nr. 5§ WZG
eine eigenstdndige Definition der notorisch bekann-
ten Marke enthédlt — es muB sich um eine Marke
handeln, die ,nach allgemeiner Kenntnis innerhalb
der beteiligten inldndischen Verkehrskreise bereits
von einem andern als Warenzeichen fiir gleiche oder
gleichartige Waren benutzt" wird —, wird in § 4 Nr. 3
insoweit auf Artikel 6bis der Pariser Verbandsiiber-
einkunft Bezug genommen, so daB der Begriff der
notorischen Bekanntheit im Sinne dieser konventions-
rechtlichen Bestimmung auszulegen ist. Dies ent-
spricht im Gibrigen auch, soweit es notorisch bekannte
Marken als Schutzhindernisse betrifft, der Ausgestal-
tung von Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe d der Marken-
rechtsrichtlinie. Auf diese Weise wird erreicht, daB
kiinftige Entwicklungen bei der Auslegung des
Begriffs der notorischen Bekanntheit im Sinne des
Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft sich
unmittelbar auch im innerstaatlichen Recht auswir-
ken. Die Bezugnahme auf Artikel 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft beschrankt sich aber auf den
Begriff der notorischen Bekanntheit, wahrend die
tbrigen Voraussetzungen des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft nicht vorzuliegen brauchen.
So setzt § 4 Nr. 3 — ebensowenig wie § 4 Abs. 2 Nr. 5
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WZG — das Bestehen einer Marke im Ausland nicht
voraus, so daB § 4 Nr. 3 gegebenenfalls auch bei
reinen Inlandssachverhalten Anwendung finden
kann, auch wenn in solchen Féllen zumeist zugleich
der Tatbestand des § 4 Nr. 2 gegeben sein wird.

Die notorisch bekannten Marken werden auch im
ubrigen voll in das neue Markengesetz integriert. Sie
stellen bei Amtsbekanntheit von Amts wegen zu
bernicksichtigende Eintragungshindernisse dar (§ 37),
begriinden ein Widerspruchsrecht (§ 42 Abs. 2 Nr. 2)
und stellen die Grundlage fiir Verletzungsanspriiche
nach den §§ 14ff. dar. Soweit diese Marken zugleich
den Tatbestand der ,bekannten” Marke im Sinne des
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 erfiillen, genieBen sie auch Schutz
gegen ihre Benutzung fiir Waren oder Dienstleistun-
gen auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs.

Aus § 4 ergibt sich wegen der Verwendung des in § 3
definierten Begriffs der Marke unmittelbar, dafl Mar-
kenschutz nach den einzelnen Tatbestdnden des § 4
sowohl fiir Waren als auch fiir Dienstleistungen erwor-
ben werden kann. Dies gilt auch fiir notorisch
bekannte Marken. Die sich aus Artikel 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft ergebende Einschrankung,
daB der Schutz nach dieser Vorschrift nur fiir Waren
(und nicht fir Dienstleistungen) zur Verfliigung steht,
gilt — ebensowenig wie im geltenden Recht — fiir das
neue Markengesetz nicht, das insoweit von einer
umfassenden Gleichstellung der Marken fiir Waren
und der Marken fiir Dienstleistungen ausgeht. Fiir die
notorisch bekannten Marken im Sinne des § 4 Nr. 3
ergibt sich dies unmittelbar aus der Fassung dieses
Tatbestands, da lediglich hinsichtlich der Begriffsbe-
stimmung der notorischen Bekanntheit, nicht aber
hinsichtlich der Gibrigen Voraussetzungen auf Arti-
kel 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft Bezug
genommen wird.

§ 4 enthdlt keine Aussage dazu, wer Inhaber einer
nach den einzelnen Tatbestdnden erworbenen Marke
sein kann. Soweit es den Schutz durch Eintragung (§ 4
Nr. 1) betrifft, enthdlt § 7 eine Regelung, nach der jede
(rechtsfdhige) Person Inhaber einer eingetragenen
Marke sein kann. Das Vorhandensein eines Ge-
schéftsbetriebs wird nicht vorausgesetzt. Fiir die tibri-
gen Tatbestdnde des § 4 enthélt das neue Markenge-
setz in Ubereinstimmung mit dem geltenden Recht
keine Definition der Inhaberschaft. Der Markenschutz
durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Be-
kanntheit steht demjenigen zu, zu dessen Gunsten die
Verkehrsgeltung oder die notorische Bekanntheit
erworben worden ist. Dies wird in der Regel der
Inhaber des Unternehmens sein, fiir dessen Waren
oder Dienstleistungen die Marke verwendet wird,
wobei dies von der im Einzelfall gegebenen Verkehrs-
auffassung abhdngen wird. Hinsichtlich der notorisch
bekannten Marken bedeutet das Absehen von einer
Definition der Inhaberschaft auch, daB ihr Schutznach
§ 4 Nr. 3 nicht nur von den nach der Pariser Verbands-
Ubereinkunft berechtigten Verbandsangehorigen
und den ihnen nach Artikel 3 der Pariser Verbands-
ubereinkunft gleichgestellten Personen beansprucht
werden kann, sondern auch von anderen Ausldndermn,
da das neue Markengesetz keine Gegenseitigkeitsbe-
stimmung mehr enthélt, sowie gegebenenfalls auch
von Inldndern.



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

Zu § 5 — Geschiftliche Bezeichnungen

Nach dem geltenden Recht werden geschiftliche
Bezeichnungen nach § 16 UWG geschiitzt. Der Schutz
erfaft Namen von Unternehmen (,Handelsnamen”),
die Firma und die sogenannten ,besonderen
Geschiftsbezeichnungen” (§ 16 Abs. 1 UWG) sowie
Geschéftsabzeichen und andere zur Unterscheidung
von Geschéftsbetrieben verwendete ,Einrichtungen”
(§ 16 Abs.3 UWG). Den unter § 16 Abs. 1 UWG
fallenden Kennzeichen ist die Namensfunktion
gemeinsam, wdhrend die unter § 16 Abs.3 UWG
fallenden Kennzeichen nicht diese Namensfunktio-
nen aufweisen. Anders als Marken dienen die unter
§ 16 Abs. 3 UWG fallenden Kennzeichen aber nicht
der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistun-
gen, sondern der Kennzeichnung von Geschéftsbe-
trieben. Der Schutz entsteht nach dem geltenden
Recht bei den unter § 16 Abs. 1 UWG fallenden
Kennzeichen bereits mit der Aufnahme der Benut-
zung im geschéftlichen Verkehr, wenn das Kennzei-
chen seiner Natur nach unterscheidungskréftig ist, im
ubrigen erst mit der durch Benutzung im geschaftli-
chen Verkehr infolge der Verkehrsgeltung erworbe-
nen Unterscheidungskraft. Die ,Geschéftsabzeichen”
im Sinne von § 16 Abs. 3 UWG sind stets nur dann
geschiitzt, wenn sie im geschdftlichen Verkehr als
Kennzeichen bekannt geworden sind, also infolge
ihrer Verkehrsgeltung Unterscheidungskraft erwor-
ben haben. Name und Firma sind auch nach § 24 WZG
geschiitzt. SchlieBlich finden auf Firmen die Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuchs Anwendung. Im Hinter-
grund des Namensschutzes steht die von der Recht-
sprechung zu einer Grundsatznorm des Schutzes
geschaftlicher Bezeichnungen ausgebaute Bestim-
mung des § 12 BGB.

Das geltende Recht gewdhrt einen wettbewerbsrecht-
lichen Titelschutz nach § 16 Abs. 1 UWG fiir die
Namen und besonderen Bezeichnungen von Druck-
werken. Die Rechtsprechung hat den Schutz von
Werktiteln nicht nur diesen im Gesetz ausdriicklich
aufgefiihrten Druckwerken, sondern auch den Titeln
von sonstigen vergleichbaren Werken, wie z. B. von
Bihnenwerken oder von Film- und Fernsehwerken,
zuerkannt. Der Schutz entsteht bei unterscheidungs-
kraftigen Werktiteln mit der Benutzungsaufnahme, im
ubrigen mit der infolge der Verkehrsgeltung durch
Benutzung im geschéftlichen Verkehr erworbenen
Unterscheidungskraft.

Um zu erreichen, daB alle Kennzeichenrechte zusam-
menfassend im neuen Markengesetz geregelt wer-
den, ist es erforderlich, die bisher nach § 16 UWG
geschutzten geschéftlichen Bezeichnungen in das
neue Gesetz aufzunehmen. Dies soll allerdings unter
Wahrung der von der Rechtsprechung fiir den Schutz
dieser Kennzeichen entwickelten Grundsétze gesche-
hen, deren Anderung nicht beabsichtigt ist. Die Ein-
beziehung dieser Kennzeichenrechte in das neue
Gesetz ist nicht deswegen erforderlich, weil dieser
Ausschnitt aus dem Recht der Kennzeichen neu oder
anders geregelt werden miBte, sondern deswegen,
weil nur bei einer Integration in das neue Gesetz eine
systemgemdBe Abgrenzung und Einordnung dieser
Kennzeichenrechte moglich wird, wie z.B. ihre
Beriicksichtigung als ,relative” Schutzhindernisse im

Verhéltnis zu prioritédtsjiingeren angemeldeten oder
eingetragenen Marken (§ 12), die parallele Ausgestal-
tung der Anspriiche des Inhabers einer solchen
Bezeichnung und des Inhabers einer Marke (§§ 141f.),
die Einbeziehung in die Schutzschranken (§¢§ 20ff.)
und auch die Ausgestaltung des strafrechtlichen
Schutzes (§ 143) sowie die Einbeziehung in das
Verfahren der Grenzbeschlagnahme (§§ 146f{f.).

§ 5 bildet die Grundbestimmung iiber den Schutz
geschaftlicher Bezeichnungen. Nach Absatz 1 ist der
Begriff ,geschéftliche Bezeichnungen” der Oberbe-
griff fiir Unternehmenskennzeichen und Werktitel,
die in den Abséatzen 2 und 3 definiert werden. Absatz 1
enthdlt nur die allgemeine Aussage, daB die geschaft-
lichen Bezeichnungen nach dem neuen Markenge-
setz geschiitzt werden. Die Voraussetzungen fiir den
Schutz werden wie im geltenden Recht nur fiir die
»Geschéftsabzeichen" im Sinne des § 16 Abs. 3 UWG
ausdricklich geregelt. Die Wahl von im Vergleich
zum geltenden Recht neuen Begriffen (fir das gel-
tende Recht brauchten auch deswegen keine Oberbe-
griffe gewéhlt zu werden, weil die Vorschriften des
UWG und des WZG keine Uberschriften enthalten)
soll zu einer Anpassung an den heutigen Sprachge-
brauch fithren, bedeutet aber, da die neuen Begriffe
keine materielle Abweichung vom geltenden Recht
enthalten, keine Anderung des geltenden Rechts.

Absatz 2 faBt die Definition des Unternehmenskenn-
zeichens zusammen, die sich bisher aus § 16 Abs. 1
und 3 UWG ergibt. Neben den Namen von Unterneh-
men (den Handelsnamen), sowie der Firma und den
sogenannten ,besonderen Geschéftsbezeichnungen”
(Satz 1) gehdren hierzu die Geschéftsabzeichen und
andere zur Unterscheidung von Geschéftsbetrieben
benutzte Kennzeichen (Satz 2). Von kleinen Abwei-
chungen im Wortlaut abgesehen, entsprechen diese
Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen denen des
geltenden Rechts (§ 16 Abs. 1 UWG einerseits und § 16
Abs. 3 UWG andererseits). Die Rechtsprechung kann
daher ohne weiteres an das geltende Recht ankniip-
fen.

Absatz 3 definiert die Werktitel als die Namen und die
besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Film-
werken, Tonwerken, Biihnenwerken oder sonstigen
vergleichbaren Werken. Im Vergleich dazu nennt § 16
Abs. 1 UWG den Begriff des ,Werktitels” nicht und
beschrdnkt sich auch auf eine bloBe Erwdhnung der
+Druckschrift”. Die Rechtsprechung hat den kennzei-
chenrechtlichen Titelschutz aber nicht nur den aus-
driicklich genannten Druckschriften, sondern auch
den Titeln sonstiger Werke zuerkannt. Die in Absatz 3
enthaltene Definition des Werktitels tréagt dieser Ent-
wicklung Rechnung und fiihrt die in Betracht kom-
menden Werkkategorien beispielhaft auf. Ein Ver-
zicht auf diese Ergdnzung des geltenden Rechts
kénnte von der Rechtsprechung als bewuBte Abkehr
von der bisherigen Rechtsentwicklung aufgefafit wer-
den. Der Begriff des , Werkes" ist dabei ebenso wieim
geltenden Recht nicht im Sinne des urheberrechtli-
chen Werkbegriffs zu verstehen. Vielmehr gilt inso-
weit ein eigenstdndiger kennzeichenrechtlicher
Werkbegriff.

§ 5 enthéalt mit Ausnahme der Vorschrift tiber die

‘Geschaftsabzeichen und Kennzeichen ohne Namens-
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funktion, die nur mit Verkehrsgeltung geschiitzt wer-
den (§ 5 Abs. 2 Satz 2), keine Regelung der Entstehung
des Schutzes. Dies entspricht dem geltenden Recht,
das auch insoweit nicht verandert werden soll. Dies
bedeutet, daB es flir die unter § 5 Abs. 2 Satz 1
fallenden Unternehmenskennzeichen dabei bleiben
soll, daB der Schutz ihrer Natur nach unterscheidungs-
kraftiger Kennzeichen mit der ersten Benutzungsauf-
nahme entsteht, wéhrend in den Gbrigen Féllen der
Schutz Verkehrsgeltung voraussetzt. Der Begriff der
Unterscheidungskraft ist nicht unbedingt mit demsel-
ben Begriff des Markenrechts identisch. Er ist viel-
mehr jeweils mit Blick auf die in Betracht kommende
Kategorie von Kennzeichen gesondert zu bestimmen.
Gleiches gilt fiir den Schutz von Werktiteln, die dann,
wenn sie die fir die jeweilige Kategorie von Werken
erforderliche Unterscheidungskraft besitzen, mit der
Benutzungsaufnahme, im Ubrigen erst mit dem
Erwerb von Verkehrsgeltung geschitzt werden. Das
Absehen von einer ausdriicklichen Regelung des
Erwerbstatbestands bei Werktiteln bedeutet weiter-
hin, daB die bisherige Praxis der 6ffentlichen Titel-
schutzanzeigen unverdndert fortgefiihrt werden
kann. Wird innerhalb angemessener Frist ein in einer
solchen Anzeige aufgefihrtes Werk unter einem
angezeigten Titel auf den Markt gebracht, so ist fir
den Zeitrang der Zeitpunkt der Titelschutzanzeige
maBgebend. Fir eine Kodifizierung dieser Praxis
besteht, da auch im {ibrigen von einer Regelung der
Erwerbstatbestande abgesehen wird, kein Bediirf-
nis.

Zu § 6 — Vorrang und Zeitrang

Das Kennzeichenrecht wird insgesamt vom Grundsatz
der Prioritdt — dem Zeitrang — beherrscht: Im Kolli-
sionsfall hat, soweit nicht besondere Umsténde ein
anderes Ergebnis gebieten, grundsétzlich das priori-
tatsdltere Recht Vorrang und soll sich daher gegen-
uUber prioritdtsjiingeren Rechten durchsetzen.

Dieses zentrale Prinzip, das im geltenden Recht nurim
warenzeichenrechtlichen Widerspruchs- und Lo6-
schungsverfahren einen gesetzlichen Ausdruck ge-
funden hat, soll als zentraler Grundsatz in die Grund-
bestimmungen des neuen Markengesetzes aufge-
nommen werden.

§ 6 Abs. 1 enthalt die Grundregel, daB der Zeitrang
uber den Vorrang bestimmt, soweit es fiir die Bestim-
mung des Vorrangs nach diesem Gesetz auf den
Zeitrang ankommt. Ob der Zeitrang das maBgebliche
Kriterium ist, hdngt von den Umsténden der jeweili-
gen Konstellation ab. Nicht unbedingt maBgebend ist
der Zeitrang z. B. bei Anspriichen aus § 15 in Féllen
der Namensgleichheit oder in Féllen, in denen eine
Interessenabwdgung im Einzelfall eine Abkehr vom
Prioritdtsgrundsatz erfordert. Auch die Anwendung
derin den §§ 20f. enthaltenen Schutzschranken fiihrt
zu einer Einschrdnkung des Prioritdtsgrundsatzes.

Nach Absatz 2 ist fir den Zeitrang von angemeldeten
und eingetragenen Marken der Tag der Anmeldung
‘i Sinne des § 33 Abs. 1 oder der Tag einer nach § 34
oder § 35 in Anspruch genommenen Prioritdt maBge-
bend.
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Nach Absatz 3 richtet sich der Zeitrang der dort
aufgefiihrten Rechte nach dem Zeitpunkt, in dem sie
erworben wurden. Fiir die durch Benutzung erworbe-
nen Marken ist dies der Zeitpunkt des Erwerbs von
Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2), fiir notorisch bekannte
Marken der Zeitpunkt des Erwerbs der Notorietéat (§ 4
Nr. 3), und fiir die geschéftlichen Bezeichnungen im
Sinne des § 5 und die in § 13 aufgefiihrten sonstigen
Rechte ergibt sich der Zeitrang des Rechts aus den
jeweils fir diese Kategorie von Rechten geltenden
Rechtsgrundsétzen, die in diesem Gesetz nicht aus-
driicklich geregelt sind.

Nach Absatz 4 sollen Rechte, denen derselbe Tag als
Zeitrang zusteht, gleichrangig sein. Dies fiihrt insbe-
sondere dazu, daBl an demselben Tag angemeldete
oder eingetragene Marken gleichrangig sind. Der
tatsachliche Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung
im Laufe dieses Tages ist daher unerheblich. Solche
gleichrangigen Rechte begrinden gegeneinander
keine Anspriiche, sie fihren vielmehr zur Koexi-
stenz.

Dies entspricht zwar der gegenwartigen Rechtslage.
Es ist gleichwohl erforderlich, diese Regelung in das
Gesetz aufzunehmen, damit iberfliissige Streitigkei-
ten Gber die Frage ausgeschlossen werden, ob z. B.
nach dem neuen Gesetz zu verschiedenen Zeiten an
demselben Tag eingereichte Markenanmeldungen
einen unterschiedlichen Zeitrang haben oder nicht.
Die in Absatz 4 vorgesehene Regelung gilt auch fir
solche Marken, die infolge der Ubergangsregelung in
§ 156 Abs.1 als am Tag des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eingereicht gelten.

b) Zu Abschnitt 2 — Voraussetzung fiir den
Schutz von Marken durch
Eintragung

Abschnitt 2 enthdlt die Voraussetzungen fir den
Schutz von Marken durch Eintragung in das vom
Patentamt gefiihrte Register. Die Bestimmungen die-
ses Abschnitts regeln ausschlieBlich die materiell-
rechtlichen Schutzvoraussetzungen, wdéhrend die
Frage, in welchen Verfahren diese Voraussetzungen
gepruft oder ihr Fehlen geltend gemacht werden
kann, erst durch die Regelungen des Teils 3 (Verfah-
ren in Markenangelegenheiten) beantwortet wird.

Zu den Voraussetzungen des Markenschutzes durch
Eintragung gehort die rechtliche Fahigkeit des
Anmelders, Inhaber einer Marke zu sein. Sie ist
Gegenstand der Bestimmung des § 7.

Weiterhin dirfen keine Schutzhindernisse vorliegen,
die sich aus der Natur des Zeichens selbst ergeben.
Diese ,absoluten” Schutzhindernisse werden in § 8
geregelt. Diese Bestimmung hat in § 4 WZG ihre
Entsprechung und setzt die Vorschrift des Artikels 3
der Markenrechtsrichtlinie (Eintragungshindernisse/
Ungiiltigkeitsgriinde) in das deutsche Recht um.

AuBerdem diirfen einer eingetragenen oder angemel-
deten Marke nicht dltere Rechte anderer entgegenste-
hen. Diese ,relativen” Schutzhindernisse sind zusam-
menfassend in den §§ 9 bis 13 geregelt.
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Im geltenden Recht finden sich Kollisionsbestimmun-
gen teils im Warenzeichengesetz, insbesondere in § 5
WZG (Widerspruch) und in § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG
(Léschung) im Verhéltnis zu angemeldeten und ein-
getragenen Marken mit dlterem Zeitrang, teils erge-
ben sich die entsprechenden Léschungsanspriiche als
sogenannte ,auBerzeichenrechtliche” Loschungsan-
spriiche aus den jeweils anzuwendenden Vorschrif-
ten, wie z. B. denen des UWG, des Urheberrechts
usw.. Die Markenrechtsrichtlinie regelt die &dlteren
Rechte als Schutzhindernisse zusammenfassend in
Artikel 4. Artikel 4 Abs. 1 und 2 erfafit die angemel-
deten und eingetragenen Marken mit alterem Zeit-
rang und auBerdem die im Sinne des Artikels 6bis der
Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannten
Marken. Artikel 4 Abs. 3 enthalt das Schutzhindernis
der bekannten &lteren Gemeinschaftsmarke, eine
Bestimmung, die nicht in das neue Markengesetz
tibernommen wird, weil es das Gemeinschaftsmar-
kenrecht noch nicht gibt. Artikel 4 Abs. 4 sieht eine
Reihe fakultativer Eintragungshindernisse vor, die
sich aus dem Bestehen &lterer Rechte ergeben. Von
den fakultativen Vorschriften macht das neue Mar-
kengesetz teilweise Gebrauch. So sind die in Artikel 4
Abs. 4 Buchstaben a bis c aufgefiihrten ,relativen”
Schutzhindernisse in das Gesetz einbezogen worden.
Die in Artikel 4 Abs. 4 Buchstaben d bis g aufgefihr-
ten Schutzhindernisse sollen hingegen nicht iiber-
nommen werden. Bei diesen handelt es sich um
Schutzhindernisse, die sich zwar in den Marken-
rechtsordnungen einiger Mitgliedstaaten finden, die
das geltende deutsche Recht aber nicht kennt. Firihre
Ubernahme in das neue Markengesetz wird kein
Bedtrfnis gesehen.

Infolge der Neugestaltung des Eintragungsverfahrens
(vgl. dazu oben unter A.IIL.6 und unten Begriindung
vor § 32) werden die relativen Schutzhindernisse,
auch soweit sie im Widerspruchsverfahren geltend
gemacht werden kénnen, nicht mehr vor, sondern erst
nach der Eintragung geprift. Hierdurch erkldrt sich
der Unterschied in der Formulierung der §§ 8 und 10
einerseits (,ist von der Eintragung ausgeschlossen”)
und der §§ 9 und 11 bis 13 andererseits (,kann
geloscht werden”).

Zu § 7 — Inhaberschaft

Nach § 7 kénnen natiirliche und juristische Personen
(einschlieBlich der des offentlichen Rechts) sowie
Personengesellschaften, die in eigenem Namen Tré-
ger von Rechten und Pflichten sein kénnen, Inhaber
von Marken sein. Zu den Personengesellschaften, die
diese Voraussetzungen erfiillen, gehéren insbeson-
dere die offene Handelsgesellschaft und die Komman-
ditgesellschaft und kiinftig voraussichtlich auch die
Partnerschaft (vgl. den Entwurf eines Partnerschafts-
gesellschaftsgesetzes vom 20. Juli 1993, Bundestags-
Drucksache 516/93). Demgegeniiber kénnen Gesell-
schaften biirgerlichen Rechts als solche nicht Inhaber
von Marken sein. Allerdings kénnen die einzelnen
Gesellschafter zusammen Inhaber einer Marke wer-
den, da das Gesetz nicht vorschreibt, daB jeweils nur
eine Person Inhaber einer Marke sein kann.

Die im geltenden Recht weiter bestehende Vorausset-
zung, daB der Anmelder oder Inhaber einer Marke
Inhaber eines Geschéftsbetriebs sein muf} (§ 1 WZG),
wird ebenso wie in der Rechtsordnung vieler anderer
Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft nicht
in das neue Markengesetz tibernommen.

Nach dem geltenden Recht gilt fiir Auslinder die
Voraussetzung, daB der Staat, dem sie angehoéren,
Gegenseitigkeit (Inldnderbehandlung)} gewédhren
muB (§ 35 Abs. 1 WZG). Dies gilt allerdings insoweit
nicht, als Staatsvertrdge, wie insbesondere die Pariser
Verbandsibereinkunft, die Gegenseitigkeit (Inlan-
derbehandlung) gewdhrleisten oder im Einzelfall eine
Feststellung der Gegenseitigkeit des Schutzes getrof-
fen wird. Auch gilt fiir solche Anmelder, die nicht
einem der Mitgliedsldnder der Pariser Verbandstiber-
einkunft angehoren, die Voraussetzung, dafB im
Ursprungsland Markenschutz bestehen muB; auch
davon kann auf der Basis von Gegenseitigkeit abge-
wichen werden (§ 35 Abs. 3 WZG).

Im Hinblick darauf, daB eine sehr groBe Zahl von
Staaten inzwischen der Pariser Verbandsiiberein-
kunft angeh6rt (109 nach dem Stand vom 1. Mai 1993)
und daB im Verhaltnis zu einer grofien Zahl weiterer
Staaten bereits Gegenseitigkeitsbekanntmachungen
ergangen sind, verzichtet das neue Markengesetz
ganz auf die Voraussetzung der Gegenseitigkeit.
Gegenwartig bedarf es erheblicher und zeitaufwendi-
ger Bemiihungen, die Voraussetzungen der Gegen-
seitigkeit im Verhdltnis zu noch nicht erfaten Staaten
festzustellen, an deren Ende héaufig entweder die
Erkenntnis steht, daB deutsche Marken in diesen
Staaten ohne weiteres zum Schutz zugelassen werden
oder daB in dem anderen Staat Zugangsbeschréankun-
gen gelten, die ohne gesetzliche Anderung nicht
beseitigt werden kénnen. Die in diesen Fallen erfor-
derliche Zuriickweisung der zahlenméBig auBeror-
dentlich geringen Anmeldungen aus solchen Landern
erscheint nicht mehr gerechtfertigt. Vielmehr soll wie
auch sonst im Wirtschaftsrecht kiinftig von der Vor-
aussetzung der Gegenseitigkeit grundsétzlich abge-
sehen werden. Dies gilt auch fiir die Voraussetzung
des Nachweises des Markenschutzes im Ursprungs-
land (im geltenden Recht § 35 Abs.3 WZG). Im
Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Vorausset-
zung der Gegenseitigkeit beim Markenschutz steht
auch die in Artikel 25 Nr. 2 vorgeschlagene Aufhe-
bung von § 28 UWG.

. Zu § 8 — Absolute Schutzhindernisse

§ 8 bestimmt die Schutzhindernisse fiir angemeldete
und eingetragene Marken, die in der Natur der Marke
begriindet sind. Diese werden herkdmmlicherweise
als ,absolute” Schutzhindernisse bezeichnet und von
Amts wegen bei allen angemeldeten Marken gepriift.
Da § 8 die Schutzhindernisse nur auffiihrt, ohne
bereits verfahrensrechtliche Regelungen zu enthal-
ten, ist die Vorschrift so formuliert, daB sowohl ange-
meldete als auch — etwa im Léschungsverfahren —
eingetragene Marken erfafit werden. Im geltenden
Recht entspricht § 4 WZG dem neuen § 8. Die
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Markenrechtsrichtlinie regelt die , absoluten” Schutz-
hindernisse in Artikel 3.

Nach Absatz 1 sind Marken, die eine schutzfdhige
Zeichenform im Sinne des § 3 darstellen, von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn sie sich nicht gra-
phisch darstellen lassen. Das Erfordernis der graphi-
schen Darstellbarkeit entstammt der bindenden Vor-
schrift des Artikels 2 der Markenrechtsrichtlinie {iber
die ,Markenformen”. Wie in der Begriindung zu § 3
ausgefiihrt, soll das Erfordernis der graphischen Dar-
stellbarkeit in die Bestimmung des § 8 lber die
absoluten Schutzhindernisse aufgenommen werden,
weil es nur fir eingetragene oder angemeldete Mar-
ken gilt. Die Bedeutung des Erfordernisses der graphi-
schen Darstellbarkeit ergibt sich daraus, daB nach der
weiten Definition der eintragbaren Zeichenformen in
§ 3im Gegensatz zum geltenden Recht nunmehr auch
etwa Horzeichen oder dreidimensionale Gestaltungs-
formen in das Register eingetragen werden kénnen.
Diese miissen jedoch, z. B. in Notenschrift, durch ein
Sonogramm, durch Zeichnungen usw., graphisch dar-
gestellt werden konnen. Einzelheiten dazu, wie
bestimmte Zeichenformen (z. B. Horzeichen) wieder-
zugeben sind, sollen in den Durchfiihrungsbestim-
mungen (§ 65) geregelt werden.

Absatz 2 enthélt — in lediglich etwas anderer Reihen-
folge — die nach der Markenrechtsrichtlinie obligato-
rischen absoluten Schutzhindernisse. Die in der Praxis
besonders bedeutsamen absoluten Schutzhindernisse
sind die in Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 2 aufgefiihrten.

Absatz 2 Nr. 1 (fehlende Unterscheidungskraft) ist so
formuliert, daB eindeutig klargestellt wird, daB jede,
wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft
ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu iberwinden.
Statt der in der Richtlinie enthaltenen Formulierung
.keine Unterscheidungskraft haben” ist in Uberein-
stimmung mit der entsprechenden Formulierung in
der deutschen Fassung der Pariser Verbandsiiberein-
kunft (Artikel 6quinquies B Nr. 2) der Begriff ,jegliche
Unterscheidungskraft fehlen” gewdhlt worden, ohne
daB damit eine inhaltliche Anderung gegeniiber der
obligatorischen Regelung in der Markenrechtsrichtli-
nie (Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe b) verbunden ware.
Dies entspricht weitgehend dem gegenwartig erreich-
ten Stand der Rechtsprechung, die davon ausgeht, da8
nach § 4 Abs. 2 N1. 1 WZG (,keine Unterscheidungs-
kraft") schon eine geringe Unterscheidungskraft aus-
reicht und dal das deutsche Recht inhaltlich mit der
anders gestalteten Formulierung der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft {ibereinstimmt. Eine Zurtuckwei-
sung wegen fehlender Unterscheidungskraft wird
daher nur in eindeutigen Féllen in Betracht kommen.
Es besteht im Gibrigen auch nicht die Gefahr, daB an
die frithere restriktive Praxis angeknipft wird, da der
Begriff der fehlenden Unterscheidungskraft als bin-
dender RichtlinienmaBstab ,europdisch”, also mit
Blick auf die Markenrechtsrichtlinie auszulegen ist.

Absatz 2 Nr. 2 regelt die Tatbestdnde, die im gelten-
den Recht in § 4 Abs. 2 Nr. 1 zweite Alternative WZG
zusammengefat sind. Die Vorschrift ist allerdings
— in Ubereinstimmung mit der bindenden Vorschrift
in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der Markenrechtsricht-
linie — so gefaBt, daB es auf ein im Einzelfall tatsach-
lich vorhandenes, aktuelles Freihaltebedtrfnis an-
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kommt. Das Freihaltebediirfnis muB auch fir die
konkret angemeldete oder eingetragene Marke
— und nicht etwa fiir Abwandlungen davon — sowie
fur die in der Anmeldung oder Eintragung enthalte-
nen Waren oder Dienstleistungen bestehen.

Da kinftig Buchstaben und Zahlen anders als nach
dem geltenden Recht auch ohne den Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung zur Eintragung zuzulassen
sind, wird es bei der Prafung dieser Zeichen, denen
die Unterscheidungskraft in aller Regel nicht abge-
sprochen werden kann, darauf ankommen, ob sie im
konkreten Fall freihaltebediirftig sind. Dies wird im
Regelfall fiir einzelne Buchstaben oder einzelne nied-
rige Zahlen eher zu bejahen sein als fir zusammen-
gesetzte Buchstaben- oder Zahlenzeichen. Das
Ergebnis wird aber von der Einzelfallprifung abhén-
gen. Kategorische Regeln lassen sich nicht aufstel-
len.

Nach Absatz 2 Nr. 3 sind solche Bezeichnungen von
der Eintragung ausgeschlossen, bei denen es sich um
Gattungsbezeichnungen handelt. Auerdem werden
von Nummer 3 solche Bezeichnungen erfaBt, die
— ohne Gattungsbezeichnung zu sein — zur Kenn-
zeichnung von Waren oder Dienstleistungen der
angemeldeten oder eingetragenen Art im Verkehr
ublich geworden sind. Zur Klarstellung soll in Absatz 2
Nr. 3 — anders als in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe d der
Richtlinie — die Bezugnahme auf die angemeldeten
oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen auf-
genommen werden, da Bezeichnungen, die fir
bestimmte Waren oder Dienstleistungen Gattungsbe-
zeichnungen oder sonst iiblich gewordene Bezeich-
nungen sind, fiir andere Waren oder Dienstleistungen
durchaus als Marke geeignet sein koénnen.

Nach Absatz 2 Nr. 4 sind tduschende Marken von der
Eintragung ausgeschlossen. Fir die Amtsprifung im
Eintragungsverfahren kommt eine Zurliickweisung
nur in Betracht, wenn die Eignung zur Tduschung
ersichtlich ist (§ 37 Abs. 3). Dies gilt aber nicht fiir das
Loéschungsverfahren nach § 54, in dem alle absoluten
Schutzhindernisse im Sinne des § 8 geltend gemacht
werden konnen. Die Richtlinie fordert, daB, wenn
schon nicht im Eintragungsverfahren, dann jedenfalls
im Loéschungsverfahren eine volle Priifung stattfindet.
Absatz 2 Nr. 4 entspricht im geltenden Recht § 4 Abs. 2
Nr. 4 WZG. In der Richtlinie findet sich die entspre-
chende Vorschrift in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe g. Der
im geltenden Rechtin § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG auBerdem
enthaltene AusschluBigrund der ,adrgerniserregenden
Darstellung” ist im neuen Markengesetz nicht aus-
dricklich enthalten; er wird vielmehr von Absatz 2
Nr. 5 (VerstoB gegen die offentliche Ordnung oder
gegen die guten Sitten) erfalBit.

Absatz 2 Nr. 5 bis 8 enthalten Ausschlugriinde, die
aus Griinden des 6ffentlichen Interesses vorgesehen
sind. Nach Nummer 5 sind solche Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, die gegen die 6ffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstoBen. Die Aus-
schlugrinde in den Nummern 6, 7 und 8 (Uberein-
stimmung mit staatlichen Hoheitszeichen, mit Priif-
und Gewdhrzeichen und mit den Bezeichnungen
internationaler Organisationen) haben im geltenden
Recht in § 4 Abs.2 Nr.2, 3 und 3a WZG ihre
Entsprechung. Die Markenrechtsrichtlinie enthalt die
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entsprechenden AusschluBigriinde in Artikel 3 Abs. 1
Buchstabe f und h. Die ausdriickliche Einbeziehung
der Wappen von Gemeinden usw. in Absatz 2 Nr. 6 —
diese fallen nicht unter Artikel 6ter der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft — ist durch Artikel 3 Abs. 2 Buch-
stabe ¢ der Markenrechtsrichtlinie gedeckt. Wie im
geltenden Recht soll fiir die Prif- und Gewdéhrzeichen
sowie die Bezeichnungen und Kennzeichen interna-
tionaler Organisationen jeweils eine Bekanntma-
chung des Bundesministeriums der Justiz im Bundes-
gesetzblatt vorgesehen werden.

Nach Absatz 2 Nr. 9 sollen ferner solche Marken von
der Eintragung ausgeschlossen sein, deren Benut-
zung im offentlichen Interesse nach anderen Vor-
schriften als denen des Kennzeichenrechts, insbeson-
dere nach 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen, wie
z. B. des Lebensmittelrechts und des Heilmittelwerbe-
rechts oder nach entsprechenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts, ersichtlich unzuldssig ist. Von
diesem AusschluBgrund wird nur in seltenen Féllen
Gebrauch gemacht werden kénnen, da in den meisten
Féllen fiir die angemeldete oder eingetragene Marke
eine Benutzung maglich sein wird, die nicht gegen ein
solches Benutzungsverbot verstoBt. Im geltenden
Recht findet sich keine entsprechende ausdriickliche
Regelung. Die Rechtsprechung hat aber vergleich-
bare Schutzhindernisse als ,auBerzeichenrechtliche”
AusschluBgriinde entwickelt. In der Richtlinie findet
sich eine Erméchtigung fiir diese Vorschrift in Arti-
kel 3 Abs. 2 Buchstabe a.

Nach Absatz 3 sollen die AusschluBgriinde der fehlen-
den Unterscheidungskraft, des Freihaltebediirfnisses
und der idblich gewordenen Zeichen dann keine
Anwendung finden, wenn die Marke sich vor ihrer
Eintragung in den beteiligten Verkehrskreisen durch-
gesetzt hat. Dies entspricht Artikel 3 Abs. 3 der
Markenrechtsrichtlinie. An die Stelle des in der Richt-
linie enthaltenen Begriffs der durch Benutzung erwor-
benen ,Unterscheidungskraft” soll der aus dem gel-
tenden Recht bekannte Begriff der ,Verkehrsdurch-
setzung” gewdhlt werden, ohne daB dies eine inhalt-
liche Anderung bedeuten wiirde. Diese Begriffswahl
ist erforderlich, weil sonst der — falsche — Eindruck
entstehen koénnte, es reiche fir die Eintragung aus,
wenn die Marke im Sinne des Artikels 3 Abs. 1
Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie unterschei-
dungskréftig sei. Die Verkehrsdurchsetzung wird in
der Regel fiir das gesamte Bundesgebiet zu fordern
sein, da die eingetragene Marke auch im Gesamtge-
biet Schutz findet.

Es soll nach Absatz 3 ausreichen, wenn die Verkehrs-
durchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung iiber die
Eintragung vorliegt. Fehlte sie aber im Zeitpunkt der
Anmeldung, soll eine Prioritatsverschiebung stattfin-
den (§ 37 Abs. 2).

Nach Absatz 4 Satz 1 sollen die Eintragungshinder-
nisse des Absatzes 2 Nr. 6, 7 und 8 auch Anwendung
finden, wenn eines der dort aufgefiihrten Zeichen
nichtin identischer, sondern in nachgeahmter Form in
der Marke enthalten ist. Anders als fiir die Félle der
Kollision von Marken wird nicht auf die , Ahnlichkeit*
der Zeichen oder auf ,Verwechslungsgefahr” abge-
stellt, weil dies iiber das Schutzbediirfnis fiir diese
besondere Zeichenkategorie hinausginge. Der Begriff

der ,Nachahmung” kniipft an den in Artikel 6ter
Abs. 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft enthaltenen
Begriff der ,Nachahmung im heraldischen Sinn” an.
Diese Regelung steht auch mit Artikel 3 Abs. 2 Buch-
stabe h der Markenrechtsrichtlinie in Einklang.
Absatz 4 Satz 2 und 3 schrénkt die AusschluBgriinde
des Absatzes 2 Nr. 6, 7 und 8 in gleicher Weise ein, wie
diesim geltenden Rechtin § 4 Abs. 4 WZG vorgesehen
ist. Absatz 4 Satz 4 fiigt eine weitere Ausnahme vom
Eintragungsverbot des Absatzes 2 Nr. 8 (Kennzeichen
internationaler zwischenstaatlicher Organisationen)
hinzu, die Artikel 6ter Abs. 1 Buchstabe c Satz 2 der
Pariser Verbandsiibereinkunft entspricht und eine
unbillige Beschrankung eintragungsfdhiger Zeichen-
formen infolge der Kennzeichen internationaler zwi-
schenstaatlicher Organisationen vermeiden soll.

Zu § 9 — Angemeldete oder eingetragene Marken
als relative Schutzhindernisse

§ 9 enthalt die Kollisionstatbestédnde fiir angemeldete
und eingetragene Marken mit dlterem Zeitrang.

Nach Absatz 1 Nr. 1 kann die Eintragung einer Marke
geloscht werden, wenn ihr eine é&ltere identische
Marke entgegensteht, die fiir identische Waren oder
Dienstleistungen eingetragen oder angemeldet wor-
den ist. In diesen Fallen ist der Schutz der &lteren
Marke absolut.

In den iibrigen Féllen — wenn also keine Identitédt von
Marken und Waren oder Dienstleistungen vorliegt —
findet Absatz 1 Nr. 2 Anwendung. Voraussetzung fiir
das Durchgreifen des Schutzhindernisses ist in diesen
Féllen, daB im Hinblick auf die Identitét oder Ahnlich-
keit der Marken und die Identitdt oder Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr
besteht.

Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff der Verwechs-
lungsgefahr. Hierbei handelt es sich um einen Rechts-
begriff. Tatsachlich nachgewiesene Verwechslungs-
falle sind aber jedenfalls ein starkes Indiz fiir das
Bestehen von Verwechslungsgefahr im Rechtssinne.
Die Verwechslungsgefahr ist nicht auf die Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimm-
ten Unternehmen bezogen. Sie schlieBt vielmehr alle
Félle der Gefahr von Verwechslungen ein. Ausdriick-
lich wird auch die Gefahr beriicksichtigt, daB die
jeweiligen Marken miteinander gedanklich in Ver-
bindung gebracht werden. Dem entsprechen die im
deutschen Recht entwickelten Grundsétze zur mittel-
baren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungs-
gefahr im weiteren Sinne, ohne daB hierauf unmittel-
bar zuriickgegriffen werden kénnte.

Bei identischen Waren oder Dienstleistungen und
dhnlichen Marken wird sich die Prifung auf den Grad
der Ahnlichkeit der Marken konzentrieren. Bei iden-
tischen Marken und (nur) &hnlichen Waren oder
Dienstleistungen wird die Entscheidung maBgeblich
von dem Grad der Ahnlichkeit der jeweiligen Waren
oder Dienstleistungen abhéngen. Fehlen sowohl
Identitdt der Marken — sind die Marken also nur
dhnlich — als auch Identitédt der Waren oder Dienst-
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leistungen, so werden beide Aspekte in die Prafung
einzubeziehen sein.

Bei der Beurteilung der , Ahnlichkeit” von Waren und
Dienstleistungen werden dabei alle relevanten
Gesichtspunkte zu beriicksichtigen sein, wie z. B. die
Starke oder Schwiéche der jeweiligen Marken sowie
die Herstellungsbetriebe und auch die Vertriebswege
der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Der
Schutz der Marke reicht immer so weit, wie Verwechs-
lungsgefahr gegeben ist.

Auf den im geltenden Recht entwickelten ,stati-
schen” Gleichartigkeitsbegriff kann kiinftig nicht
zuriickgegriffen werden, da insoweit mit der Wahl
eines neuen Begriffs auch eine Neubestimmung des
Schutzbereichs verbunden sein soll. Es kommt im
ibrigen hinzu, daf der Gleichartigkeitsbegriff des
geltenden Rechts maBgeblich aus der ,Herkunfts-
funktion” der Marke abgeleitet wird, widhrend nach
dem kiinftigen Recht diese Funktion zwar auch aner-
kannt ist, aber z. B. im Begriff der Verwechslungsge-
fahr keinen Ausdruck gefunden hat.

Nach Absatz 1 Nr.3 besteht ein Schutzhindernis
ferner dann, wenn wegen der Ferne der jeweiligen
Waren oder Dienstleistungen voneinander zwar keine
Verwechslungsgefahr im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2
gegeben ist, es sich bei der dlteren Marke aber um
eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der
Marke mit jiingerem Zeitrang die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschdtzung der dlteren Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnut-
zen oder beeintrdachtigen wiirde. Mit diesem zusatzli-
chen Schutzhindernis, das verfahrensrechtlich als
Loschungsgrund (und nicht als Widerspruchsgrund)
ausgestaltet ist (vgl. § 42 einerseits und § 51 anderer-
seits), wird von der Option des Artikels 4 Abs. 4
Buchstabe a der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch
gemacht.

Die maBgeblichen Kriterien fiir das in Absatz 1 Nr. 3
geregelte Schutzhindernis sind,

— daB es sich bei der dlteren Marke um eine im Inland
bekannte Marke handelt und

— daB die Benutzung der jiingeren Marke die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschdtzung der éite-
ren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlau-
terer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen
wiirde.

Der dem geltenden deutschen Warenzeichengesetz
nicht bekannte Begriff der ,bekannten” Marke wurde
in die Markenrechtsrichtlinie aufgenommen, um den
Bedirfnissen der Mitgliedstaaten entgegenzukom-
men, die schon vorher einen {iber den Bereich der
dhnlichen Waren oder Dienstleistungen hinaus rei-
chenden Markenschutz kannten. :

Fiir die ,Bekanntheit” einer Marke im Sinne dieser
Vorschrift wird es sowohl auf quantitative als auch auf
qualitative Kriterien ankommen. In quantitativer Hin-
sicht wird es auf den vor allem durch Verkehrsbefra-
gungen nachweisbaren Grad der Verkehrsbekannt-
heit ankommen. Eine kategorische Abgrenzung der
«bekannten” Marken etwa in dem Sinne, daB die
Bekanntheit tiber der fiir den Schutz nicht von Hause
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aus unterscheidungskraftiger oder freihaltebediirfti-
ger Angaben oder Zeichen geforderten Verkehrs-
durchsetzung liegen muf, wird sich aber nicht treffen
lassen. Hinsichtlich der qualitativen Elemente wird
der Schutz von dem , guten Ruf” der Marke abhéangig
sein. AbschlieBend kann tiber diesen neuen Rechtsbe-
griff nur der Gerichtshof der Europdischen Gemein-
schaften im Rahmen der Auslequng der Marken-
rechtsrichtlinie entscheiden.

Die ,Bekanntheit” allein reicht fiir den Schutz nicht
aus. Vielmehr ist auch eine Beeintrachtigung der
Rechtsposition des Inhabers der dlteren Marke erfor-
derlich. Diese Beeintrachtigung besteht alternativ
darin, daB durch die Benutzung der jiingeren Marke
die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
dlteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlau-
terer Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt wiirde. Die
Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterschei-
dungskraft stellt dabei einen Verwasserungstatbe-
stand dar, die Ausnutzung oder Beeintrachtigung der
Wertschdtzung einen Rufausbeutungstatbestand.
Beide Falle sind nur dann gegeben, wenn die Ausnut-
zung oder Beeintrachtigung sich als unlauter erweist.
Dabei kann auf die in der deutschen Rechtsprechung
zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kennzeichenrechte
entwickelten Grundsdtze zuriickgegriffen werden.
Allerdingsist auch hier zu beriicksichtigen, da8 es sich
bei dem Begriff der ,, Unlauterkeit” insoweit um eine
Norm des Gemeinschaftsrechts handelt.

Durch diesen wettbewerbsrechtlich orientierten
Schutz bekannter Marken wird im Ergebnis der in der
bekannten Marke verkoérperte Goodwill geschiitzt,
ohne daB es auf eine Beeintrachtigung der Herkunfts-
funktion der Marke ankdme. An diesem Tatbestand
zeigt sich in besonders deutlicher Weise die Abkehr
desneuen Markengesetzes von der geltenden Rechts-
lage, nach der im Kern lediglich die Beeintrdchtigung
der Herkunftsfunktion markenrechtlich geschiitzt
wird.

Der auBerhalb des geltenden deutschen Warenzei-
chenrechts entwickelte Schutz ,beriihmter” Marken
gegen die ungerechtfertigte Beeintrdchtigung ihrer
Alleinstellung wird durch das neue Markengesetz,
wie sich aus § 2 ergibt, zwar nicht beseitigt, dieser
Schutz wird aber wohl in den meisten Féllen vom
Schutz der ,bekannten” Marke, deren Voraussetzun-
gen die ,beriihmte” Marke stets erfiillen wird, abge-
deckt sein, so daf der Riickgriff auf auBermarken-
rechtliche Anspriiche zum Schutz beriithmter Marken,
auch wenn theoretisch moglich, in der Praxis an
Bedeutung verlieren wird.

Nach Absatz 2 sind Verfahren, in denen angemeldete
Marken als Schutzhindernisse geltend gemacht wer-
den — sei es im Widerspruchsverfahren, sei es im
Loéschungsverfahren — bis zu deren Eintragung aus-
zusetzen, wenn der Widerspruch oder die Loschungs-
klage durchgreifen wiirde. Ist dies nicht der Fall, so
kann auch ein auf eine angemeldete Marke gestitzter
Widerspruch zuriickgewiesen werden.

Bei einer Gesamtschau der Vorschriften {iber den
sachlichen Schutzumfang von Marken ergibt sich, daf3
das neue Markengesetz einen umfassenden Schutz
gewdhrleistet. Dies steht mit der Markenrechtsricht-
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linie voll in Einklang. Wéhrend der urspriingliche
Vorschlag der EG-Kommission noch vorsah, da8§ ein
Schutz nur bei ,ernsthafter” Verwechslungsgefahr
bestehen sollte, und die Erwagungsgriinde von der
Notwendigkeit ausgingen, den sachlichen Schutzbe-
reich einzuschridnken, ist davon in die verabschiedete
Fassung der Markenrechtsrichtlinie nichts {ibernom-
men worden. Da es sich insoweit um europdische
Normen handelt, kann aber nicht mehr ohne weiteres
an die bisherige deutsche Rechtsprechung ange-
kniipft werden. Es ist vielmehr zu erwarten, daB sich
kinftig eine starkere Abstufung ergeben wird, die
z. B. dazu fiihrt, daB infolge der Liberalisierung der
absoluten Schutzhindernisse kiinftig eintragbaren
Zeichen, die von Hause aus nur eine geringe Unter-
scheidungskraft aufweisen, auch nur ein stark einge-
schréankter Schutzbereich zukommt, wahrend ,star-
ken" Marken auch ein entsprechend weiter Schutz
gewahrt werden wird. Da8 der ,bekannten” Marken
zukommende Schutz insgesamt sehr weit reichen
kann, ergibt sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 3.

Zu berucksichtigen wird auch kinftig sein, daB der
sachliche Schutzumfang sich nicht in allen in Betracht
kommenden Verfahren zur Schutzrechtsdurchset-
zung gleichermafien auswirken kann. In dem auf
rasche Erledigung einer groBen Zahl von Fillen
angelegten Widerspruchsverfahren kénnen auch wei-
terhin wie schon bisher nur ,liquide” Sachverhalte
Beriicksichtigung finden, wéhrend in Léschungsver-
fahren undin Verletzungsverfahren, die beide vor den
ordentlichen Gerichten stattfinden, eine volle Prifung
vorgenommen werden kann. Der {iber den Ahnlich-
keitsbereich von Waren oder Dienstleistungen hin-
ausreichende Schutz ,bekannter” Marken kann von
vornherein nur im Léschungs- oder Verletzungsver-
fahren durchgesetzt werden.

Zu § 10 — Notorisch bekannte Marken

Nach § 10 stellen die in § 4 Nr. 3 geregelten notorisch
bekannten Marken ebenfalls ein ,relatives” Eintra-
gungshindernis dar. Die Vorschrift findet auch dann
Anwendung, wenn fir solche Marken — zusétzlich —
im Inland Markenschutz durch Eintragung besteht.

Mit § 10 wird sowohl Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe d der
Markenrechtsrichtlinie in das deutsche Recht tiber-
nommen als auch den Vorgaben des Artikels 6bis der
Pariser Verbandsilibereinkunft Rechnung getragen.

Der Schutz élterer notorisch bekannter Marken soll
sich im Widerspruchsverfahren, wie sich aus § 42
Abs. 2 Nr. 2 ergibt, auf die Félle der Identitdt von
Marken und Waren oder Dienstleistungen im Sinne
von § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder die Félle der Verwechslungs-
gefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2) beschrdnken. Diese Ein-
schrdnkung soll aber fiir den Léschungsanspruch
nach § 51 Abs. 1 nicht gelten.

Darliber hinaus ist vorgesehen, daB notorisch
bekannte Markenim Rahmen des-§ 9 Abs. 1Nr. 1 oder
Nr. 2 auch von Amts wegen als Eintragungshindernis
beriicksichtigt werden konnen (§ 37 Abs. 1), aber nur

dann, wenn die Notorietit amtsbekannt ist (§ 37
Abs. 4). Damit soll das Patentamt ebenso wie nach
dem geltenden Recht in den Stand versetzt werden,
offenkundigen Féllen der Markenpiraterie entgegen-
zutreten. Auch im Hinblick auf die Lage im Ausland ist
eine solche Bestimmung erforderlich, da deutsche
Unternehmen von ausldndischen Behérden immer
wieder berechtigterweise verlangen, Markenanmel-
dungen zurlickzuweisen, die mit notorisch bekannten
Marken iibereinstimmen.

Zu § 11 — Agentenmarken

Nach § 11 kénnen solche Marken im Register geléscht
werden, die vom Agenten oder Vertreter des Marken-
inhabers eingetragen worden sind. Damit wird den
Vorgaben von Artikel 6septies der Pariser Verbands-
libereinkunft entsprochen. Die Markenrechtsrichtli-
nie enthalt hierzu keine Regelung. Es ergibt sich aber
aus dem letzten Erwagungsgrund, da die Mitglied-
staaten selbstverstandlich Regelungen treffen kon-
nen, mit denen sie ihren Verpflichtungen aus der
Pariser Verbandsiibereinkunft nachkommen.

§ 11 regelt nicht ausdriicklich, wo der dem Markenin-
haber zustehende Markenschutz bestehen muf. Wah-
rend Artikel 6septies der Pariser Verbandsiiberein-
kunft nur konventionsrechtlich geregelte Sachver-
halte erfaBt und daher den Markenschutz in einem
anderen Verbandsland als demjenigen voraussetzt, in
dem der Agent oder Vertreter die Marke angemeldet
hat, enthiélt § 11 keine entsprechende Einschriankung,
so dafB er in geeigneten Féllen auch bei rein inldndi-
schen Sachverhalten (z.B. bei durch Benutzung
erworbenen Marken) Anwendung finden kann.

§ 11 sieht, anders als Artikel 6septies der Pariser
Verbandsubereinkunft, nicht ausdricklich vor, daf
der Agent oder Vertreter sein Handeln rechtfertigen
kann. Eine solche ausdrickliche Vorschrift ist nicht
erforderlich, weil bei gerechtfertigtem Vorgehen
Anspriiche gegen einen Agenten oder Vertreter von
vornherein nicht in Betracht kommen, ohne daB dies
ausdricklich geregelt werden miifSite.

In Ubereinstimmung mit der Regelung in Artikel 6sep-
ties der Pariser Verbandstlibereinkunft sollen von § 11
(und den weiteren Vorschriften in § 17) auch solche
Falle erfaBit werden, in denen der Agent oder Vertreter
nach Beendigung des Vertragsverhdltnisses die
Marke des Geschaftsherren fiir sich eintragen 1aBt,
soweit dies noch als Verstol gegen fortwirkende
Verpflichtungen aus dem fritheren Vertragsverhaltnis
angesehen werden kann. Gleiches gilt, wenn die
Zustimmung vom Geschaftsherren widerrufen wird.

Das geltende Recht regelt den Schutz gegen unge-
treue Agenten oder Vertreterin § 5 Abs. 4 Nr. 2 WZG.
Die geltende Regelung ist allerdings enger gestaltet
als der neue § 11. Weitere Bestimmungen zur Agen-
tenmarke finden sich in § 17 (Anspruch auf Ubertra-
gung sowie Unterlassungs- und Schadensersatzan-
spruch).
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Zu § 12 — Durch Benutzung erworbene Marken
und geschaftliche Bezeichnungen mit
dlterem Zeitrang

In § 12 sind zusammenfassend die nicht eingetrage-
nen Marken und die geschéftlichen Bezeichnungen
als Schutzhindernisse aufgefiihrt. Die Regelung stiitzt
sich auf die fakultative Vorschrift in Artikel 4 Abs. 4
Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie. Im geltenden
Recht sind diese dlteren Rechte zwar auch als Schutz-
hindernisse anerkannt, haben aber keine ausdrickli-
che Regelung im Warenzeichengesetz gefunden.

Ein Schutzhindernis im Sinne des § 12 besteht nur
dann, wenn der Inhaber des dlteren Rechts die Benut-
zung der Marke ,im gesamten Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland” zu untersagen berechtigt ist.
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, daB die
fraglichen Kennzeichenrechte auch in nur geogra-
phisch begrenztem Umfang bestehen kénnen. Ent-
sprechend dem geltenden Recht sollen solche territo-
rial beschrankten Rechte nur (wenn die Vorausset-
zungen dafir gegeben sind) zu einem Benutzungsver-
bot innerhalb des jeweiligen geographischen Gebiets
fihren, nicht jedoch zur Léschung einer jliingeren
eingetragenen Marke.

Zu § 13 — Sonstige &ltere Rechte

In § 13 sind zusammenfassend alle sonstigen é&lteren
Rechte aufgefiihrt, die ein Schutzhindernis darstellen
koénnen.

Das Schutzhindernis liegt jeweils insoweit vor, als
dieses sonstige Recht das Recht verleiht, die Benut-
zung einer jingeren Marke zu untersagen. In geogra-
phischer Hinsicht muB der Anspruch auf Unterlassung
ebenso wie bei § 12 stets fir das gesamte deutsche
Staatsgebiet bestehen.

Die in Betracht kommenden &lteren Rechte sind
beispielhaft in Absatz 2 aufgefiihrt, ohne daB es sich
dabei um eine abschlieBende Aufzéhlung handeln
wirde. Ausdriicklich aufgefiihrt werden in Absatz 2
Nr.4 die Rechte an Sortenbezeichnungen. Diese
Rechte sind im geltenden Recht als Widerspruchs- und
Loschungsgrund ausgestaltet (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 WZG
und § 11 Abs. 1 Nr. 1 b WZGQG). Ferner sind ausdrick-
lich auch die geographischen Herkunftsangaben auf-
gefiihrt (Absatz 2 Nr. 5). Zu den sonstigen gewerbli-
chen Schutzrechten im Sinne von Absatz 2 Nr. 6
gehdren insbesondere auch die Geschmacksmuster-
rechte, die mit eingetragenen Marken kollidieren
kénnen.

Die sonstigen dlteren Rechte sind verfahrensrechtlich
als Nichtigkeitsgriinde (§ 51) ausgestaltet, berechti-
gen also wie auch die in § 12 aufgefiihrten édlteren
Rechte nicht zum Widerspruch.

Mit § 13 wird von der Option in Artikel 4 Abs. 4
Buchstabe ¢ der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch
gemacht.
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¢) Zu Abschnitt 3 — Schutzinhalt;
Rechtsverletzungen

In Abschnitt 3 finden sich in insgesamt sechs Vor- -
schriften (§§ 14 bis 19) die grundlegenden Bestim-
mungen iiber die AusschluBrechte und die zivilrecht-
lichen Anspriiche, die den Inhabern von Marken und
von geschéftlichen Bezeichnungen zustehen.

Zu § 14 — AusschlieBliches Recht des Inhabers
einer Marke; Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

Die Vorschrift regelt das Ausschlufirecht sowie die
Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche, die
dem Inhaber einer Marke zustehen. Die Bestimmung
erfaBt alle Marken im Sinne von § 4. Das Markenge-
setz kennt damit nicht mehr, wie das geltende Recht in
den §§ 24 und 25 WZG, zwei verschiedene Anspruchs-
grundlagen fiir eingetragene und fir nicht eingetra-
gene Marken. Auch die notorisch bekannten Marken
werden einbezogen. Soweit die Bestimmungen des
§ 14 eingetragene Marken betreffen, stehen sie in
Einklang mit der (nach ihrem Artikel 1 nur auf solche
Marken anwendbaren) Markenrechtsrichtlinie, die in
Artikel 5 bindende Vorgaben fiir die Rechte aus der
Marke enthélt.

In Absatz 1 wird herausgestellt, dal dem Inhaber einer
eingetragenen Marke ein ausschlieBliches Recht
zusteht. Die Bestimmung entspricht Artikel 5 Absatz 1
Satz 1 der Markenrechtsrichtlinie.

Das AusschlieBlichkeitsrecht des Inhabers einer ein-
getragenen Marke gilt seiner Natur nach ohne terri-
toriale Beschrankung im gesamten Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland. Es kommt daher nicht dar-
auf an, daB die Verletzungshandlung in einem Gebiet
begangen worden ist (oder begangen zu werden
droht), in dem es, weil die eingetragene Marke dort
benutzt wird, tatsdchlich zu Verwechslungen kom-
men kann. Handelt es sich hingegen bei einem nach
§ 4 Nr. 2 oder 3 begriindeten Markenrecht um ein
territorial begrenztes AusschlieBlichkeitsrecht, etwa
deswegen, weil es sich um eine Marke mit nur
ortlicher oder regionaler Verkehrsgeltung handelt,
bestehen Anspriiche auch nur in einem territorial
begrenzten Gebiet. Die Rechtsprechung und die Pra-
xis kénnen dabei ohne weiteres an die bisherige
Rechtslage bei Anspriichen, die auf § 25 WZG gestitzt
werden, ankniipfen. Da die Praxis zu dem territorialen
Schutzbereich von Marken mit einer nicht im gesam-
ten Bundesgebiet bestehenden Verkehrsgeltung sehr
stark einzelfallbezogen ist und die jeweiligen
Umsténde, zu denen z. B. auch die Ausdehnungsten-
denz gehort, beriicksichtigt, erscheint es wie im gel-
tenden Recht angebracht, von einer ausdriicklichen
gesetzlichen Regelung insoweit auch im neuen Mar-
kengesetz abzusehen.

Absatz 2 regelt die Kollisionstatbestdnde in gleicher
Weise wie § 9, so daB auf die Ausfihrungen zur
Begriindung dieser Vorschrift Bezug genommen wer-
den kann. Im Unterschied zu § 9, der das Zusammen-
treffen von angemeldeten oder eingetragenen Mar-
ken mit unterschiedlichem Zeitrang betrifft, ist der



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

Kollisionstatbestand in § 14 Absatz 2 aber so formu-
liert, daB auf die Benutzung eines Zeichens im
geschéftlichen Verkehr abgestellt wird (und nicht auf
die Anmeldung oder Eintragung einer Marke). In
bezug auf eingetragene Marken entspricht Absatz 2
Nr. 1und 2 der Vorschrift des Artikels 5 Absatz 1 Satz 2
der Markenrechtsrichtlinie. Da § 14 auch fiir andere
Markenkategorien des § 4 gilt, wird fiir diese durch
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 im Falle ihrer ,Bekanntheit” eben-
falls ein erweiterter, iiber den Ahnlichkeitsbereich
von Waren oder Dienstleistungen hinaus reichender
Schutzumfang geschaffen. Ein unterschiedlicher
Schutzumfang fiir ,bekannte” nicht eingetragene
Marken und fiir ,bekannte” eingetragene Marken
erschiene angesichts der grundsatzlichen Gleichwer-
tigkeit des durch Eintragung und des durch Benut-
zung erworbenen Schutzes nicht gerechtfertigt. Glei-
ches gilt fiir notorisch bekannte Marken.

Die Vorschrift ist in den Absétzen 2, 3und 4 — dhnlich
wie die §§ 9 und 10 des Patentgesetzes — als Unter-
sagungstatbestand gefaft. Dies bringt den Charakter
des AusschlieBlichkeitsrechts deutlicher zum Aus-
druck und erlaubt im t{brigen auch eine hieran
ankniipfende Ausgestaltung der Strafvorschrift in
§ 143.

Nach den Absétzen 2 und 3 ist jede Benutzung eines
kollidierenden Zeichens im geschéftlichen Verkehr
untersagt. Die in Absatz 3 aufgefiihrten Beispielfdlle
sind nicht als abschlieBend zu verstehen. Vielmehr
werden nur die in erster Linie in Betracht kommenden
Benutzungshandlungen, die Eingriffe in das Marken-
recht darstellen, aufgefiihrt. Damit unterscheidet sich
die Vorschrift grundsétzlich vom geltenden Recht, das
das AusschluBirecht des Inhabers einer eingetragenen
Marke auf das Recht zur Kennzeichnung, das Recht
zum ersten Inverkehrbringen und das Recht zur
Benutzung in den Geschéftspapieren und in der
Werbung beschrénkt (§ 15 WZG). Im Hinblick auf
eingetragene Marken entspricht Absatz 3 der binden-
den Regelung des Artikels 5 Absatz 3 der Marken-
rechtsrichtlinie.

In Absatz 3 Nr. 1ist, in Ergdnzung zum Richtlinientext,
ausdriicklich auch die Verpackung aufgefiihrt. Damit
soll herausgestellt werden, daB alle Félle der Verpak-
kung, Umhiillung oder Aufmachung, wie z. B. Behél-
ter (Flaschen, Kisten usw.) oder Verpackungsmateria-
lien, wie z. B. Titen, Kartons usw., erfat werden.
Hervorzuheben ist weiter, daB Absatz 3 Nr. 2 tiber das
geltende Recht hinaus den Besitz zum Zwecke des
Anbietens oder des Inverkehrbringens erfaBt. Nach
Absatz 3 Nr. 4 soll ausdriicklich auch die Einfuhr oder
Ausfuhr von Waren eine Verletzungshandlung dar-
stellen, ohne daB es darauf ankdme, dafl die Waren in
den inléndischen Verkehr gelangen. Die Durchfuhrist
in Nummer 4 nicht ausdriicklich aufgenommen wor-
den. Dies beruht nicht etwa darauf, daB in der Durch-
fuhr keine Markenverletzung gesehen werden kann.
Eine solche SchluBfolgerung verbietet sich schon
wegen der nur beispielhaften Auffihrung der Verlet-
zungstatbestdnde in Absatz 3. Bei Durchfuhrtatbe-
stdnden kann vielfach auch der Einfuhr- und Ausfuhr-
tatbestand erfiillt sein. Im tibrigen soll es der Recht-
sprechung tberlassen bleiben zu entscheiden, ob in
bestimmten Durchfuhrféllen (wenn z. B. dem Inhaber

der mit einer Marke versehenen durchgefiihrten
Waren sowohl im Ausfuhrland wie im Bestimmungs-
land Markenschutz zusteht) von dem Vorliegen eines
Verletzungstatbestands nicht gesprochen werden
kann. Nach Absatz 3 Nr. 5 werden alle Formen der
Werbung erfaBt. Damit unterscheidet sich die Rege-
lung vom geltenden Recht, nach dem die miindliche
Werbung keine Verletzung des Markenrechts darstel-
len soll. Die Verwendung der Marke eines Konkurren-
ten in vergleichender Werbung stellt in aller Regel
keine Markenverletzung dar, weil — soweit verglei-
chende Werbung zuldssig ist — iiblicherweise die Mar-
ke nicht fiir die eigenen Waren oder Dienstleistungen
des Werbenden, sondern als Bezugnahme auf die des
Konkurrenten (dem die Marke gehért) benutzt wird.

Nach Absatz 4 ist ferner die Verwendung eines mit der
geschiitzten Marke identischen oder ihr ghnlichen
Zeichens auf Aufmachungen oder Verpackungen
oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten,
Anhéngern, Aufndhern usw. untersagt. Die Verlet-
zungstatbestdnde der §§ 24 und 25 WZG enthalten
keine ausdriickliche Regelung fiir Félle dieser Art und
erfassen sie lediglich mittelbar als Vorbereitungs-
handlungen. Es soll sich kiinftig unmittelbar aus dem
Gesetz ergeben, daB das AusschluBirecht des Marken-
inhabers auch schon eingreift, wenn die Verbindung
der Waren mit dem Kennzeichnungsmittel oder ihrer
Verpackung oder Aufmachung noch nicht stattgefun-
den hat. Danach soll es Dritten untersagt sein, im
geschéftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Mar-
keninhabers Aufmachungen, Verpackungen oder
Kennzeichnungsmittel mit einem identischen oder
dhnlichen Zeichen zu versehen (Nummer 1), solche
Gegenstdnde, auf denen ein derartiges Zeichen
angebracht ist, in den Verkehr zu bringen oder zu
diesem Zweck zu besitzen (Nummer 2) oder derartige
Gegenstinde zu importieren oder zu exportieren
(Nummer 3). Wahrend sich der Begriff der Kennzeich-
nungsmittel aus Absatz 4 Nr. 1 ergibt, hat der Begriff
der Aufmachung oder Verpackung hier dieselbe
Bedeutung wie in Absatz 3 Nr. 1. Das Ausschlufirecht
besteht aber nur dann, wenn die Gefahr besteht, dafl
die Aufmachungen oder Verpackungen oder die
Kennzeichnungsmittel fiir solche Waren oder Dienst-
leistungen verwendet werden, auf die sich das Aus-
schlufirecht des Markeninhabers nach den Regeln des
Absatzes 2 erstreckt.

Nach Absatz 5 stehen dem Markeninhaber bei Ver-
stoBen gegen die Absédtze 2, 3 und 4 Unterlassungs-
anspriiche zu.

Nach Absatz 6 kann der Markeninhaber bei vorsétz-
lich oder fahrldssig begangenen Rechtsverletzungen
Schadensersatzanspriiche geltend machen. Dem ent-
sprechen im geltenden Recht § 24 Abs. 2 und § 25
Abs. 2 WZG. Das neue Markengesetz regelt ebenso-
wenig wie das geltende Recht die Art der Schadens-
berechnung, sondern liberlé8t dies auch weiterhin der
Rechtsprechung. Das Absehen von einer Regelung ist
dabei nicht so zu verstehen, daB die Fortgeltung der
bisherigen Rechtsprechung oder sich abzeichnende
Fortentwicklungen in irgendeiner Weise in Frage
gestellt wiirden.

Entsprechend der fiir den Kennzeichenschutz nach
§ 16 UWG schon heute teilweise geltenden Regelung
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und iiber das geltende Warenzeichengesetz hinaus
soll nach Absatz 7 im neuen Markengesetz eine
Vorschrift Giber die Haftung des Geschéftsherrn (Be-
triebsinhabers) fir von Beauftragten oder Angestell-
ten begangene Verletzungshandlungen vorgesehen
werden. Diese von einem eigenen Verschulden des
Geschaftsherren unabhédngige Erfolgshaftung soll
nichtnur—wie § 13 Abs. 4 UWG — fiir Unterlassungs-
anspriiche, sondern bei schuldhaftem Handeln des
Beauftragten oder Angesteliten auch fiir Schadenser-
satzanspriiche gelten. Die etwa daneben bestehende
Haftung des Beauftragten oder Angestellten selbst
bleibt unberiihrt. Die Haftung des Betriebsinhabers
setzt, wie sich daraus ergibt, daB die Verletzungs-
handlung ,in einem geschéftlichen Betrieb began-
gen" sein muB, voraus, daB der Beauftragte oder
Angestelite die Verletzungshandlung im Rahmen sei-
ner Tatigkeiten in dem Geschaftsbetrieb, also im
Rahmen seiner Aufgaben als Angestellter oder Beauf-
tragter, begangen hat. Eine ungerechtfertigte Aus-
dehnung der Haftung ist damit nicht verbunden, da
das Eingreifen dieser Haftungsnorm in gleicher Weise
wie bei der Haftung fir Erfiilllungsgehilfen nach § 278
BGB zur Voraussetzung hat, daB die Verletzungs-
handlung in einem unmittelbaren inneren Zusam-
menhang mit den Aufgaben stehen muB, die der
Beauftragte oder Angestellte wahrzunehmen hat.

Zu § 15 — AusschlieBliches Recht des Inhabers
einer geschaéftlichen Bezeichnung;
Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

In gleicher Weise wie bei Marken, fir die sich die
Grundtatbestdnde in den §§ 3 und 4 befinden und das
AusschluBrecht mit den in Betracht kommenden
Anspriichen in § 14 geregelt ist, soll in dem neuen
Markengesetz fir geschéftliche Bezeichnungen, fir
die der Grundtatbestand sich aus § 5 ergibt, in § 15 das
Ausschlufrecht mit den sich daraus ergebenden
Anspriichen geregelt werden.

Nach Absatz 1 steht dem Inhaber einer geschéftlichen
Bezeichnung ein Ausschluirecht zu. Damit soll zum
Ausdruck gebracht werden, daB es sich — wie von der
Rechtsprechung anerkannt — auch bei den nach § 5
begriindeten Rechten um Immaterialgiiterrechte han-
delt. Die Abséatze 2 und 3, die den Inhalt des Aus-
schluBrechts bestimmen, sind in gleicher Weise und
aus denselben Grinden wie § 14 Abs. 2 bis 4 als
Untersagungstatbestdnde formuliert.

Nach Absatz 2 ist die unbefugte Benutzung der einem
anderen bereits zustehenden geschaftlichen Bezeich-
nung oder eines dhnlichen Zeichens im geschaftlichen
Verkehr untersagt, wenn die Benutzung geeignet ist,
Verwechslungen mit der geschiitzten Bezeichnung
hervorzurufen. Dies entspricht dem geltenden Recht
(§ 16 Abs. 1 UWG), so daB die Rechtsprechung und die
Praxis auch insoweit nahtlos an die bisherige Rechts-
lage ankniipfen kénnen. Dies gilt auch fir die Frage
nach dem territorialen Schutzbereich und die bei der
Beurteilung des Schutzbereichs im tibrigen zu bertick-
sichtigenden Umstdnde, wie z. B. die Stdrke oder
Schwiche des Kennzeichens, bei Unternehmen die
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Branchenndhe und bei Werktiteln die betroffene
Werkkategorie. Auch daran, daB z.B. aus einer
geschéftlichen Bezeichnung gegen die Benutzung
einer Marke vorgegangen werden kann, dndert sich
nichts.

Nach Absatz 3 soll ,bekannten” geschéftlichen
Bezeichnungen in gleicher Weise wie ,bekannten”
Marken ein erweiterter Schutzbereich zukommen. Es
erscheint nicht gerechtfertigt, ,bekannten” geschaft-
lichen Bezeichnungen, die hdufig auch als Marke
eingetragen sind oder markenrechtlichen Schutz
infolge ihrer Verkehrsgeltung genieBen, einen sol-
chen erweiterten Schutzumfang nicht zu gewdhren
und ihre Inhaber statt dessen auf sonstige Anspriiche,
wie z.B. aus § 1 UWG oder aus § 12 BGB, zu
verweisen. Wahrend § 14 Abs. 2 Nr. 3 den erweiterten
Schutz jenseits des Bereichs der éhnlichen Waren oder
Dienstleistungen eintreten 14Bt, ist fir die ,bekann-
ten” geschéftlichen Bezeichnungen im Hinblick auf
die Formulierung des Absatzes 2 vorgesehen, daB der
erweiterte Schutz gewdhrt wird, auch wenn keine
Verwechslungsgefahr gegeben ist. Die Kriterien fur
den erweiterten Schutz sind dieselben wie fir ,be-
kannte” Marken (Bekanntheit, unlautere Ausnutzung
oder Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder
Wertschétzung), so daB insoweit auf die Begriindung
zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 und zu § 9 Abs. 1 Nr. 3 Bezug
genommen werden kann.

Nach den Absétzen 4 und 5 stehen dem Inhaber einer
geschéftlichen Bezeichnung Unterlassungs- und
Schadensersatzanspriiche zu. Nach Absatz 6 gilt fur
die in den Absétzen 4 und 5 vorgesehenen Anspriiche
in gleicher Weise die Haftung des Betriebsinhabers,
wie dies nach § 14 Abs.7 fir markenrechtliche
Anspriiche vorgesehen ist. Da die Regelungen inso-
weit mit den entsprechenden Vorschriften des § 14
Abs. 5, 6 und 7 Gbereinstimmen, wird auf die Begriin-
dung zu diesen Vorschriften Bezug genommen.

Wahrend insoweit fir eine parallele Ausgestaltung
der AusschluBrechte des Inhabers einer Marke und
des Inhabers einer geschéftlichen Bezeichnung
gesorgt werden soll, erscheint es nicht erforderlich,
das AusschluBrecht des Inhabers einer geschiftlichen
Bezeichnung ausdriicklich auch in den Féllen der
Verwendung der geschéftlichen Bezeichnung oder
eines dhnlichen Zeichens im Zusammenhang mit
Verpackungen oder Aufmachungen oder mit Kenn-
zeichnungsmitteln einzurdumen. Die Tatbestdande des
§ 15 Abs. 2 und 3 sind von vornherein so gefat, daf sie
allgemein die unbefugte Benutzung des anderen
Zeichens im geschaftlichen Verkehr zum Gegenstand
haben, wihrend § 14, wie sich aus dessen Absatz 3
ergibt, als Grundtatbestand von der Benutzung des
anderen Zeichens zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen (und nicht von deren Verpak-
kung, Aufmachung oder Kennzeichnungsmitteln)
ausgeht. Daher konnen die Anbringung eines Zei-
chens auf Verpackungen, Aufmachungen oder Kenn-
zeichnungsmitteln sowie damit im Zusammenhang
stehende Benutzungshandlungen unmittelbar als
Verletzungshandlungen im Sinne des § 15 Abs. 2 und
3 verfolgt werden. Beide Bestimmungen — § 14 und
§ 15 — stimmen darin tiberein, daf die Verletzungs-
handlung .im geschéftlichen Verkehr" stattfinden
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mubB, ohne daB es dafir erforderlich ware, wie sich aus
§ 14 Abs. 3 und 4 ergibt, daB die betroffenen Waren
oder Dienstleistungen oder Verpackungen, Aufma-
chungen oder Kennzeichnungsmittel bereits ,in den
Verkehr" gebracht sein miiiten. Es ist davon auszu-
gehen, daB bei der Auslegung des Begriffs ,im
geschaftlichen Verkehr” in § 15 die zu § 14 ausdriick-
lich ausformulierten Einzelfélle ebenfalls beriicksich-
tigt werden.

Zu § 16 — Wiedergabe einer eingetragenen Marke
in Nachschlagewerken

Nach § 16 Abs. 1 hat der Inhaber einer eingetragen
Marke gegeniiber dem Verleger eines Worterbuchs
oder eines &hnlichen Nachschlagewerks einen An-
spruch darauf, da dann, wenn in einem solchen Werk
eine eingetragene Marke in einer Weise aufgefiihrt
ist, die den Anschein erweckt, daB es sich um eine
Gattungsbezeichnung handelt, der Aufnahme der
Marke ein Hinweis darauf hinzugefiigt wird, daB es
sich um eine eingetragene Marke handelt. Damit soll
der Entwicklung von Marken zu Gattungsbezeich-
nungen entgegengewirkt werden. Ohne den in § 16
eingerdumten Anspruch wiirde der Markeninhaber
jedenfalls keine markenrechtlichen Anspriiche gegen
den Verleger eines solchen Werkes geltend machen
kénnen.

Nach Absatz 2 soll sich der Anspruch bei bereits
erschienenen Werken auf die Aufnahme eines ent-
sprechenden Hinweises bei einer Neuauflage be-
schrénken. Ein Eingriff in bereits erschienene Werke
wiére in diesem Zusammenhang unverhaltnismaBig.
Der Anspruch ist in den Féllen der Absétze 1 und 2
gegen den Verleger gegeben.

Nach Absatz 3 besteht ein entsprechender Anspruch,
wenn das Werk, in dem die Marke in der in Absatz 1
bezeichneten Art und Weise aufgefiihrt ist, in einer
elektronischen Datenbank gespeichert ist. Es soll
allerdings nicht im einzelnen geregelt werden, in
welchen Féllen gegeniiber demjenigen, der die
Datenbank vertreibt oder der ihren Zugang regelt, ein
Anspruch gegeben ist. Dies soll vielmehr der Recht-
sprechung tberlassen bleiben.

§ 16 hat in der Markenrechtsrichtlinie keine Entspre-
chung, stellt aber kein Hindernis fiir einen solchen
Anspruch dar, der auch im geltenden Warenzeichen-
gesetz nicht enthalten ist.

Zu § 17 — Anspriiche gegen Agenten oder
Vertreter

Mit § 17 wird ebenso wie mit § 11 eine dem Arti-
kel 6septies der Pariser Verbandsiibereinkunft ent-
sprechende Regelung in das neue Markengesetz
ibermnommen.

Nach Absatz 1 soll dem Markeninhaber in Féllen der
Anmeldung oder Eintragung einer Marke durch einen
ungetreuen Agenten oder Vertreter ein Anspruch auf
Ubertragung der angemeldeten oder eingetragenen
Marke zustehen. :

Nach Absatz 2 Satz 1 kann der Markeninhaber gegen

einen ungetreuen Agenten oder Vertreter, der die
Marke fiir sich entgegen § 11 hat eintragen lassen,
einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gel-
tend machen. Wie sich aus der Bezugnahme auf § 14
ergibt, richtet sich der Anspruch gegen die Benutzung
der Marke im geschéftlichen Verkehr. Aus der Bezug-
nahme ergibt sich ferner, daBl auch die Vorschriften
des § 14 Abs. 2 bis 4 anzuwenden sind. Insbesondere
kann auch eine Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 in
Betracht kommen, wenn der Agent oder Vertreter sich
eine ,bekannte” Marke seines Geschaftsherrn fir
Waren oder Dienstleistungen auBerhalb des Ahnlich-
keitsbereichs zugeeignet hat und dies nach dem
zugrundeliegenden Rechtsverhaltnis ungerechtfer-
tigt erscheint. Soweit es den Tatbestand des ,unge-
treuen Agenten oder Vertreters” im {ibrigen betrifft,
wird auf die Begrindung zu § 11 Bezug genom-
men.

Nach Absatz 2 Satz 2 sollen dem Markeninhaber in
gleicher Weise wie nach § 14 Abs. 6 bei vorsétzlicher
oder fahrlassiger Rechtsverletzung Anspriiche auf
Schadensersatz zustehen.

Ein Agentur- oder Vertretungsverhdltnis kann nicht
nur mit natiirlichen Personen, sondern auch mit juri-
stischen Personen begriindet werden. Auch natiirli-
che Personen als Agenten oder Vertreter werden
héaufig Inhaber eines Geschéftsbetriebs sein und
Angestellte oder Beauftragte zur Erledigung ihrer
Geschifte einsetzen. Wird die Verletzungshandlung
in solchen Féllen nicht vom Agenten oder Vertreter
selbst, sondern von einem Angestellten oder Beauf-
tragten begangen, soll gemdB Absatz 2 Satz 3 in
gleicher Weise wie nach § 14 Abs. 7 der Unterlas-
sungsanspruch und Schadensersatzanspruch auch
gegen den Betriebsinhaber gegeben sein.

Soweit Dritte von einem ungetreuen Agenten oder
Vertreter rechtswidrig in den Verkehr gebrachte
Waren weitervertreiben, kénnen gegen sie die sich
aus § 14 ergebenden Anspriiche geltend gemacht
werden, wenn der Geschéftsherr Inhaber eines eige-
nen Markenrechts im Sinne des § 4 ist oder — z. B. im
Wege der Ubertragung nach Absatz 1 — geworden
ist.

Zu § 18 — Vernichtungsanspruch

§ 18 regelt den Vernichtungsanspruch des Inhabers
einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung.
Die Vorschrift iibernimmt mit einigen Anderungen die
Regelung des § 25a WZG. Die letztgenannte Bestim-
mung gewdhrt den Vernichtungsanspruchnur ,in den
Féllen der §§ 24 und 25 (WZG)" und ist damit in ihrem
Anwendungsbereich auf Namen, Firmen, Warenzei-
chen und Ausstattungen beschrankt. Nach § 18 soll
der Vernichtungsanspruch kinftig auch in allen Fal-
len der Verletzung von Kennzeichenrechten im Sinne
des § 5 bestehen, weil ein Ausschlufl der bisher nicht
erfaiten Kennzeichenrechte vom Vernichtungsan-
spruch nicht gerechtfertigt erscheint. Die vollstdndige
Einbeziehung der Rechte im Sinne des § 16 UWG in
das Produktpirateriegesetz war seinerzeit im wesent-
lichen nur deshalb unterblieben, weil damit solche
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Anspriiche auch in das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb hétten eingefiihrt werden missen. Diese
systematischen Bedenken stellen sich bei der jetzigen
Regelung im neuen Markengesetz nicht mehr.

Absatz 1 nimmt auf die in den §§ 14, 15 und 17
definierten Verletzungshandlungen Bezug. Der An-
spruch gilt somit auch in den Féllen des § 14 Abs. 4,
ohne daB dies hier ausdrucklich aufgefiihrt werden
mubBte, da der — aus dem geltenden Recht ibernom-
mene — Begriff der ,Gegenstdnde"” von vornherein
Verpackungen, Aufmachungen und Kennzeich-
nungsmittel erfaBt. Der in Absatz 2 vorgesehene
Anspruch auf Vernichtung von Vorrichtungen, die zur
widerrechtlichen Kennzeichnung benutzt oder be-
stimmt sind, folgt der geltenden Bestimmung des
§ 25a Abs. 2 WZG.

Absatz 3 stellt — Giber das geltende Recht hinaus —
klar, daB weitergehende Anspriiche auf Beseitigung
nach anderen Vorschriften unbertihrt bleiben. Dies
kann z.B. fir den Anspruch auf Urteilsveroffentli-
chung zutreffen. Absatz 3 soll — &hnlich wie die im
geltenden Recht zum Auskunftsanspruch enthaltene

Bestimmung (§ 25b Abs. 5 WZG), die sich jetztin § 19 .

Abs. 5 befindet — nur der Vollstdndigkeit halber
aufgenommen werden, da sich schon aus § 2 ergeben
wiirde, daB solche Anspriiche unbertihrt bleiben.

Zu § 19 — Auskunftsanspruch

§ 19 ibernimmt den im geltenden Rechtin § 25b WZG
geregelten Auskunftsanspruch. Aus den gleichen
Griinden wie bei § 18 werden auch hier alle geschaft-
lichen Bezeichnungen in den Anwendungsbereich
der Vorschrift einbezogen. Von dem Auskunftsan-
spruch sollen alle widerrechtlich gekennzeichneten
.Gegenstdnde" erfait werden, wihrend das geltende
Recht nur ,Waren" nennt. Auf diese Weise wird
ebenso wie fiir § 18 erreicht, daBl der Auskunftsan-
spruch auch in den Féllen des § 14 Abs. 4 gegeben
ist.

d) Zu Abschnitt 4 — Schranken des Schutzes

In Abschnitt 4 sind zusammenfassend die Schranken
geregelt, die den in Abschnitt 3 vorgesehenen

Anspriichen entgegenstehen. Als bindende Vorgabe

fir die Schranken des Schutzes der eingetragenen
Marke enthdlt die Markenrechtsrichtlinie Vorschrif-
ten liber die lautere Benutzung von Namen, beschrei-
benden Angaben und im Ersatzteilgeschaft (Arti-
kel 6), tiber die Erschépfung (Artikel 7), die Verwir-
kung (Artikel 9) und tiber die Benutzung der Marke
(Artikel 10ff.). Es bleibt den Mitgliedstaaten tiberlas-
sen, ob sie die mangelnde Benutzung nur im L&-
schungsverfahren als Loschungsgrund im Sinne der
obligatorischen Artikel 11 Abs. 1 und Artikel 12 Abs. 1
der Markenrechtsrichtlinie oder auch als Schutzhin-
dernisse im Eintragungsverfahren und im Verlet-
zungsprozeB ausgestalten (Artikel 11 Abs. 2 und 3).

Das geltende Rechtregelt die Schutzschranken nur fir
die eingetragenen Marken und auch insoweit nur
teilweise. Die nicht markenmdfBige Benutzung von

78

Namen, Firmen und beschreibenden Angaben ist seit
dem ersten Warenzeichengesetz Bestandteil des
Gesetzes (heute § 16 WZG). Die Vorschriften tiber die
Benutzung sind seit 1967 Bestandteil des Gesetzes
(8§ 5, 11 WZG). Die Verjahrung ist seit 1990 Bestand-
teil des Gesetzes (§ 25¢ WZG). Die Verwirkung und
die Erschopfung als Schutzschranken sind nicht
Gegenstand der Regelung im Warenzeichengesetz.
Sie sind vielmehr von der Rechtsprechung entwickelt
worden. Auch fiir durch Benutzung erworbene Mar-
ken im Sinne des § 25 WZG und fiir geschéaftliche
Bezeichnungen im Sinne des § 16 UWG enthalt das
geltende Recht keine Regelung. Die Rechtsprechung
hat insoweit aber solche Schutzschranken analog den
fiir eingetragene Marken geltenden Schutzschranken
entwickelt.

Die Vorschriften des neuen Markengesetzes folgen
der Markenrechtsrichtlinie und enthalten einige wei-
tere Regelungen. Das neue Gesetz regelt dariiber
hinaus zugleich die Schutzschranken fir durch Benut-
zung erworbene Marken und fiur geschaéftliche
Bezeichnungen, soweit diese ihrer Natur nach dafiirin
Betracht kommen. Damit wird die Regelung der
Schutzschranken insgesamt transparent und zu dem
angestrebten Gleichklang der Regelungen zum
Schutz von Kennzeichenrechten beigetragen.

Auf zwei weitere Aspekte soll noch hingewiesen
werden: Im Gesetz braucht nicht ausdriicklich gere-
gelt zu sein, daB Verbietungsanspriiche nicht gegen
die Inhaber élterer Rechte gegeben sind. Dies ergibt
sich unmittelbar aus dem Prioritdtsgrundsatz, der das
gesamte Kennzeichenrecht beherrscht und in § 6 als
Grundsatznorm enthalten ist. Weiter ist zu berilick-
sichtigen, daf3 die in den §§ 20 bis 26 geregelten
Schutzhindernisse keine abschlieBende Regelung
aller in Betracht kommenden Schutzhindernisse dar-
stellen. So sind z. B. die aus entsprechenden vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen den Parteien folgen-
den Schranken auch neben den §§ 20 bis 26 anzuwen-
den. Ebenso sind die Gerichte etwa nach § 21 Abs. 4
nicht daran gehindert, weitere Verwirkungstatbe-
stdnde liber die in § 21 Abs. 1 und 2 ausdricklich
aufgefiihrten Félle hinaus anzuerkennen.

Zu § 20 — Verjahrung

§ 20 Glbernimmt die im geltenden Recht in § 25¢ WZG
enthaltene Vorschrift tiber die Verjdhrung der Verlet-
zungsanspriiche. Der sachliche Anwendungsbereich
der Vorschrift ist aber gréBer als der der auf die
Anspriiche nach dem Warenzeichengesetz be-
schrdnkten Verjdhrungsregelung des § 25¢ WZG,
weil sie die Anspriiche aus den geschéftlichen
Bezeichnungen insgesamt erfafit. Um die Vorschrift
tibersichtlicher zu machen, soll sie — anders als § 25¢
WZG — in drei Absédtze unterteilt werden.

Zu § 21 — Verwirkung von Anspriichen
§ 21 regelt die Verwirkung von Anspriichen im

Einklang mit den Vorgaben des Artikels 9 der Mar-
kenrechtsrichtlinie. Sie bezieht aus den vorstehend
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genannten Griinden auch die Anspriiche der Inhaber
von durch Benutzung erworbenen Marken und von
geschiéftlichen Bezeichnungen ein.

Die Vorschrift regelt in ihrem Absatz 1 Anspriche des
Inhabers einer Marke im Sinne des § 4 oder einer
geschéftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 gegen-
Uber der Benutzung einer prioritatsjiingeren eingetra-
genen Marke und in ihrem Absatz 2 Anspriiche des
Inhabers einer Marke oder einer geschaftlichen
Bezeichnung gegen die Benutzung einer durch
Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2
und 3, einer geschéftlichen Bezeichnung und eines
sonstigen Rechtsim Sinne des § 13. Die Vorschrift setzt
stets das Bestehen eines prioritétsjiingeren Rechts
voraus und erfaBt daher nicht sonstige Kollisionsfalle,
in denen sich der Benutzernicht auf ein eigenesRecht,
sondern nur auf eine bestehende Benutzungslage
berufen kann. Solche Félle konnen aber wie nach dem
bisherigen Recht gelést werden (Absatz 4).

Voraussetzung fiir die Anwendung der Verwirkungs-
regel des Absatzes 1 soll — in Ubereinstimmung mit
Artikel 9 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie — sein,
daB die jiingere Marke fiir Waren oder Dienstleistun-
gen, fiir die sie eingetragenist, benutzt worden ist. Die
Benutzung fiir andere Waren oder Dienstleistungen,
mogen sie auch den eingetragenen &hnlich sein,
reicht nicht aus. Weiter muBl der Inhaber des &lteren
Rechts von der Benutzung wahrend eines ununterbro-
chenen Zeitraums von fiinf Jahren Kenntnis gehabt
und auBerdem die Benutzung wéhrend dieses Zeit-
raums geduldet haben. Auf eine ausdrickliche
Zustimmung kommt es nicht an. Welchen Inhalt der
Begriff ,Duldung” — ein Begriff der Markenrechts-
richtline — im einzelnen hat, wird von der Rechtspre-
chungin Anwendung der Kriterien der Markenrechts-
richtlinie zu entwickeln sein.

Die Verwirkung tritt, wie sich auch aus dem ,soweit"-
Satz ergibt, nur hinsichtlich solcher Waren oder
Dienstleistungen ein, fiir die die jiingere Marke tat-
sdchlich benutzt worden ist. Eine Ausdehnung des
Benutzungsrechts auf andere in der Eintragung auf-
gefiithrte Waren oder Dienstleistungen ist damit nicht
verbunden.

SchlieBlich sieht Absatz 1 eine Ausnahme von dem
Eintreten der Verwirkung fiir solche Félle vor, in
denen der Inhaber der jliingeren Marke die Anmel-
dung ,bésgldaubig” vorgenommen hat. Der Begriff
~Bosgldubigkeit” stammt ebenfalls aus der Marken-
rechtsrichtlinie und bedarf einer Auslegung und
Anwendung, die auf die hier geregelten Félle bezo-
genist, so daB ernicht dieselbe Bedeutung hat wie der
Begriff ,Bésgldubigkeit” in der deutschen Rechtsord-
nung im tibrigen. Derselbe Begriff findet sich auch bei
den Loéschungstatbestdnden (§ 50 Abs. 1 Nr. 4) und
hat dort denselben Inhalt. Dies bedeutet im Ergebnis,
daB der Inhaber einer Marke, die wegen Bosgléubig-
keit geléscht werden kann, sich auf Verwirkung im
Sinne des Absatzes 1 nicht berufen kann.

Nach Absatz 2 gilt die in Absatz 1 vorgesehene
Regelung auchin den Féllen, in denen es sich bei dem
jingeren Recht nicht um eine eingetragene Marke
handelt. Diese Ergénzung der Verwirkungsregel ist
erforderlich, weil andernfalls dem Inhaber einer ein-

getragenen Marke im Ergebnis weniger Rechte zuste-
hen wiirden als dem Inhaber eines nicht durch eine
Eintragung geschitzten Rechts. Auch in den Féllen
des Absatzes 2 kommt es fiir die Verwirkung auf die
tatséchliche Benutzung an. Absatz 2 enthalt schlief3-

lich hinsichtlich der ,Boésglaubigkeit” dieselbe Aus-

nahme wie Absatz 1, wobei es fiir den Zeitpunkt der
~BOsglaubigkeit”, da nicht auf die Anmeldung abge-
stellt werden kann, auf den Zeitpunkt des Rechtser-
werbs ankommen soll.

Die in den Absétzen 1 und 2 vorgesehenen Regelun-
gen gelten auch fir die Anspriiche des Inhabers einer
notorisch bekannten Marke im Sinne des Artikels 6bis
der Pariser Verbandsiibereinkunft. Die Verwirkung
solcher Anspriche ist auch nach der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft méglich, wobei nach Artikel 6bis
Abs. 2 der Pariser Verbandsiibereinkunft fiir den
Léschungsanspruch eine Frist von mindestens fiinf
Jahren vorgeschrieben ist, wéhrend fiir den Unterlas-
sungsanspruch eine solche Mindestfrist nicht gilt.
Auch nach der Pariser Verbandsiibereinkunft miissen
dem Inhaber einer notorisch bekannten Marke
Anspriiche ohne zeitliche Beschrdnkung zustehen,
wenn es sich bei der von ihm angegriffenen Marke um
eine ,bdsglaubig erwirkte Eintragung” handelt (Arti-
kel 6bis Abs. 3 PVU).

GemdB Absatz 3 geht die Verwirkung nicht so weit,
daB dem Inhaber des jiingeren Rechts umgekehrt ein
Anspruch gegen den Inhaber des é&lteren Rechts
zustiinde. Auch diese Regelung istunmittelbar aus der
Markenrechtsrichtlinie (Artikel 9 Abs. 3) libernom-
men worden.

Absatz 4 stellt klar, daB die neue Verwirkungsrege-
lung des Markengesetzes eine Verwirkung aufgrund
allgemeiner Grundsédtze (insbesondere § 242 BGB)
nicht ausschlieft.

Zu § 22 — Ausschlufl von Anspriichen bei
Bestandskraft der Eintragung einer
Marke mit jingerem Zeitrang

Nicht nur im Falle der Verwirkung (§ 21), sondern
auch in einer Reihe weiterer Félle sollen Verletzungs-
anspriiche des Inhabers einer Marke oder einer
geschéftlichen Bezeichnung im Verhéltnis zu einer
eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang ausge-
schlossen sein, weil diese jliingere Marke bestands-
kréftig geworden ist, d. h. durch den Inhaber des
dlteren Kennzeichens nicht zur Loschung gebracht
werden kann. Diese Félle werden durch die Vorschrift
des § 22 geregelt.

Aus der Formulierung des Absatzes 1 ergibt sich das
der Regelung zugrundeliegende Prinzip, némlich daB
Verletzungsanspriiche gegeniiber einerjiingeren ein-
getragenen Marke dann ausscheiden, wenn auch ein
Léschungsanspruch gegeniiber dieser Marke nicht
gegeben ist.

Nach Absatz 1 Nr. 1 bestehen Verletzungsanspriiche
dann nicht, wenn die prioritdtsjlingere Marke auf-
grund einer bekannten Marke oder einer bekannten
geschéftlichen Bezeichnung angegriffen wird, die
zwar absolut prioritétsalter, z. B. frither angemeldet
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worden ist, deren Bekanntheit aber erst nach dem fiir
den Zeitpunkt der jiingeren Eintragung maBgebli-
chen Tag erworben worden ist. In diesen Fallen ist die
Loschung der prioritatsjliingeren Marke nach § 51
Abs. 3 ausgeschlossen. Wie sich aus der Begriindung
zu § 51 Abs. 3 ergibt, ist die dort vorgeschlagene
Regelung zwar nicht unbedingt erforderlich, weil sich
die entsprechende Rechtsfolge auch aus einer Ausle-
gung der §§ 9 bis 13 ergeben wiirde. Um aber
mogliche Unklarheiten zu beseitigen, soll dieser
LéschungsausschluBgrund in § 51 aufgenommen wer-
den. Um klarzustellen, daB in diesen Féllen auch
Verletzungsanspriiche nicht gegeben sind, ist es
erforderlich, diese Fallgestaltung auch in § 22 aus-
driicklich zu regeln.

Nach Absatz 1 Nr. 2 bestehen Anspriiche dann nicht,
wenn die im Verletzungsverfahren geltend gemachte
dltere Marke zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der
Eintragung der jungeren Marke entweder wegen
Verfalls nach § 49 oder wegen absoluter Schutzhin-
dernisse nach § 50 hétte geléscht werden kénnen. In
diesen Fallen ist die Léschung der jungeren Marke
nach § 51 Abs. 4 ausgeschlossen. Die Regelung erfaBt
daher auch Faille, in denen die Eintragung einer
dlteren Marke am Tag der Veréffentlichung der Ein-
tragung der jingeren Marke wegen mangelnder
Benutzung l6schungsreif war.

Nach Absatz 2 stehen in den Fallen, in denen der
Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen
Bezeichnung nach Absatz 1 keine Anspriiche geltend
machen kann, dem Inhaber der jiingeren Marke
seinerseits ebenfalls keine Anspriiche gegen den
Inhaber des &lteren Kennzeichens zu. Die Vorschrift
entspricht § 21 Abs. 3.

Zu § 23 — Benutzung von Namen und
beschreibenden Angaben;
Ersatzteilgeschaft

Die in § 23 vorgesehene Schutzschranke der lauteren
Benutzung von Namen, beschreibenden Angaben
und im Ersatzteilgeschéft entspricht weitgehend woért-
lich Artikel 6 Abs.1 der Markenrechtsrichtlinie,
bezieht aber die Anspriiche der Inhaber von durch
Benutzung erworbenen und notorisch bekannten
Marken sowie von geschéftlichen Bezeichnungen
ebenfalls ein. Im geltenden Recht findet sich in § 16
WZG eine auf Namen, Firmen und beschreibende
Angaben beschrédnkte und lediglich auf Anspriiche
aus eingetragenen Marken anwendbare Regelung.
§ 16 WZG erlaubt die Verwendung von Namen,
Firmen (ohne dies auf solche Firmen zu beschrénken,
die den Nachnamen des Firmeninhabers enthalten)
und beschreibenden Angaben nur unter der Voraus-
setzung, daB die Benutzung nicht ,warenzeichenma-
Big erfolgt”.

Nach Nummer 1 haben Dritte das Recht, ihren Namen

und ihre Anschrift im geschéftlichen Verkehr zu |

benutzen, auch wenn diese mit einer prioritatsalteren
Marke oder geschéaftlichen Bezeichnung libereinstim-
men. Die Regelung weicht von der insoweit inzwi-
schen als verfehlt angesehenen Regelung des § 16
WZG ab, als die ,Firma" nicht einbezogen wird. Der
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Begriff ,Name" ist dabei im Sinne des ,Familienna-
mens"” zu verstehen. Dies bedeutet, daB kiinftig nur
noch solche Firmen, die den Familiennamen (Nachna-
men) ihres Inhabers enthalten, privilegiert sind. Das
Privileg kann auch eingreifen, wenn eine Nachfolge
in der Person des Firmeninhabers eingetreten ist und
der neue Inhaber rechtmabBig die alte Firma mit dem
Namen des urspriinglichen Firmeninhabers fortfiihrt.
Eine ausdriickliche Regelung dieses Falles ist aber vor
allem deswegen unterblieben, weil sich insoweit
kaum allgemein geltende Regeln aufstellen lassen
wiirden. Die Vorschrift bietet vielmehr die Handhabe
zur Fortfihrung der heutigen Rechtsprechung zur
Befugnis zur Namensfiihrung. Denn die Nummer 1 ist
ein Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, dab nie-
mand an der lauteren Fihrung seines Namens im
geschéftlichen Verkehr gehindert werden soll.

Nach Nummer 2 ist die Verwendung eines Zeichens,
das mit einer Marke oder einer geschiftlichen
Bezeichnung identisch oder dieser dhnlich ist, dann
zuldssig, wenn das Zeichen als eine beschreibende
Angabe benutzt wird.

Nach Nummer 3 ist die Verwendung einer Marke oder
einer geschéftlichen Bezeichnung als Hinweis auf die
Bestimmung einer Ware zuldssig, soweit dabei die
Nennung der Marke oder Bezeichnung notwendig ist.
Dies gilt insbesondere fiir das Ersatzteil- oder Zube-
horgeschéft, aber auch fiir Dienstleistungen, die (wie
z. B. Reparaturen) mit Bezug auf Waren oder Dienst-
leistungen erbracht werden, fiir die die Marke oder
die geschaftliche Bezeichnung Schutz genieBt.

Gemeinsame Voraussetzung fiir die drei Fallgruppen
ist, daB die Benutzung nicht gegen die guten Sitten
verst6Bt, also im Einklang mit den Grundsédtzen des
lauteren Wettbewerbs steht. Es kommt daher kiinftig
nicht mehr auf die kennzeichenmdBige oder nicht-
kennzeichenméBige Verwendung an. Auch das Vor-
liegen von Verwechslungsgefahr ist fir sich allein
nicht ausreichend, um die Benutzung als unlauter
erscheinen zu lassen. Es kommt vielmehr auf eine
Wiirdigung aller Umsténde des Einzelfalls an.

§ 23 stellt damit auch eine notwendige Ergdnzung zur
Offnung des Markenregisters fiir Angaben und Zei-
chen dar, die nach geltendem Recht nicht oder nur mit
nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung eingetragen
werden kénnen. Wenn an beschreibende Angaben
angelehnte oder mit ihnen ,wesensgleiche” (aber
nicht identische) Angaben als Marken eingetragen
werden, soll die Eintragung einer solchen Marke in
aller Regel kein Recht geben, die Benutzung der
beschreibenden Angabe selbst zu untersagen, und
zwar auch dann nicht, wenn die beschreibende
Angabe im herkémmlichen Sinne ,markenméaBig"”
benutzt wird.

Zu § 24 — Erschépfung

Die in § 24 geregelte Erschopfung der Rechte aus der
eingetragenen Marke entspricht Artikel 7 der Mar-
kenrechtsrichtlinie. In Ubereinstimmung mit den von
der Rechtsprechung zum geltenden Recht entwickel-
ten Grundsétzen soll die in § 24 enthaltene Regelung
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der Erschépfung jedoch auch fiir die Anspriiche der
Inhaber von sonstigen Marken und von geschaftli-
chen Bezeichnungen gelten. Damit unterliegt das
Eintreten der Erschopfung bei diesen durch Benut-
zung geschiitzten Kennzeichenrechten denselben
Regelungen und Einschrdnkungen wie die Erschép-
fung der Rechte des Inhabers einer eingetragenen
Marke.

Im geltenden Recht findet sich keine entsprechende
Vorschrift. Die Lehre von der Erschépfung der Kenn-
zeichenrechte ist vielmehr von der Rechtsprechung
entwickelt worden. Sie besagt, daBl dem Berechtigten
im Hinblick auf Waren, die er selbst in den Verkehr
gebracht hat oder die mit seiner Zustimmung in den
Verkehr gebracht worden sind, keine markenrechtli-
chen Anspriiche mehr zur Kontrolle des weiteren
Vertriebs dieser Waren und der Werbung fur diese
Waren zustehen. Die deutsche Rechtsprechung hat
auBerdem aus der nach dem Warenzeichengesetz
allein geschiitzten Herkunftsfunktion der Marke
abgeleitet, daB das Inverkehrbringen der Waren im
Ausland ein inléndisches Markenrecht in gleicher
Weise erschopft wie das Inverkehrbringen im Inland.
Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn
die im Ausland in Verkehr gebrachten Waren in ihrer
Beschaffenheit von den entsprechenden inldndischen
Waren abweichen. Dariiber hinaus hat der Gerichts-
hof der Europdischen Gemeinschaften in einer Reihe
von Entscheidungen den Grundsatz der gemein-
schaftsweiten Erschopfung des Markenrechts ent-
wickelt. Nach dieser Rechtsprechung ist nicht nur
der Vertrieb unverdnderter Waren in der gesam-
ten Gemeinschaft zulassig, sondern auch das Um-
packen von Markenwaren ist vom Gerichtshof unter
eng eingegrenzten Voraussetzungen gestattet wor-
den, soweit damit nicht ein Neukennzeichnen (das
stets dem Markeninhaber vorbehalten ist) verbunden
ist.

Nach § 24 Abs. 1 — insoweit wortlich mit Artikel 7
Abs.1 der Markenrechtsrichtlinie {bereinstim-
mend — hat die ,Erschépfung” die Wirkung, daB
Dritte die Marke fiir Waren ,benutzen” kénnen, die
vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in
den Verkehr gebracht worden sind. Ein vollig unein-
geschranktes Benutzungsrecht im Sinne aller dem
Markeninhaber vorbehaltenen Benutzungshandlun-
gen, die § 14 Abs. 3 und 4 beispielhaft auffiihrt, ist
damit natiirlich nicht verbunden. In der Regel wird es
um die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit
dem Weitervertrieb unverdnderter Originalwaren
gehen. Damit ist auch die Verwendung in der Wer-
bung grundsétzlich zuladssig (Ankiindigungsrecht).
Hingegen wird das Kennzeichnungsrecht — dasRecht
zum Anbringen der Marke auf der Ware oder ihrer
Verpackung — in der Regel von der Erschépfung nicht
erfaBt, soweit es sich nicht um verkehrsiibliche Fille
handelt, wie zum Beispiel im Rahmen der Kennzeich-
nung von Waren in Verkaufsgeschaften usw. Dabei ist
es vom Ergebnis her unerheblich, ob diese Neukenn-
zeichnung, wie es zutreffend erscheint, schon tatbe-
standlich keinen Erschépfungstatbestand darstellt
oder ob eine der ,berechtigten Ausnahmen* im Sinne
des Absatzes 2 gegeben ist. Hervorzuheben ist weiter,
daB, anders als im geltenden deutschen Recht, die
Erschopfung nur eintritt, wenn das erste Inverkehr-

bringen im Inland, in einem EG-Mitgliedstaat oder in
einem der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
tiber den Europdischen Wirtschaftsraum stattgefun-
den hat. Danach gibt es kinftig keine im ,klassi-
schen” Sinne internationale Erschépfung mehr. Auch
dies entspricht dem Regelungsgehalt des Artikels 7
Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie, wobei die Einbe-
ziehung der Vertragsstaaten des Abkommens tiber
den Europdischen Wirtschaftsraum nach diesem
Abkommen selbst geboten ist.

Nach Absatz 2 gilt fir das Eintreten der Erschopfung
eine allgemeine Ausnahme, die generalklauselartig
formuliert ist. Wenn ,berechtigte Griinde" vorliegen,
kann sich der Schutzrechtsinhaber der Verwendung
der Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung im
Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren
widersetzen. Hierfiir enthélt die Vorschrift zwei Bei-
spielsfalle: Danach liegen berechtigte Griinde insbe-
sondere dann vor, wenn der Zustand der Waren nach
ihrem Inverkehrbringen veréndert oder verschlech-
tert ist oder wenn die Marke oder die geschéftliche
Bezeichnung in einer Weise oder Erscheinungsform
benutzt wird, die geeignet ist, ihre Wertschétzung in
unlauterer Weise zu beeintrachtigen.

Die erste dieser Ausnahmen — Veranderung oder
Verschlechterung der Waren — ist unmittelbar aus
Artikel 7 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie (ibernom-
men. Die zweite Ausnahme — Benutzung der Marke
oder der geschéftlichen Bezeichnung in einer ihre
Wertschdtzung beeintrachtigenden Weise oder Er-
scheinungsform — hat ebenfalls in der Markenrechts-
richtlinie ihre Grundlage, weil dort die ,berechtigten
Griinde” nicht abschlieBend geregelt sind. Fir den
Schutzrechtsinhaber ist nicht nur dann die Verwen-
dung seines Kennzeichens unzumutbar, wenn die
Waren wegen ihrer Verdnderung oder Verschlechte-
rung nicht mehr ,seine” Originalwaren sind, sondern
auch dann, wenn die von einem Dritten benutzte

. Marke oder Bezeichnung nicht mehr ,sein* Kennzei-

chen ist. Diese Alternative kann insbesondere dann
Anwendung finden, wenn eine Marke verstimmelt
oder sonst im Erscheinungsbild so gegeniber der
ublichen Darstellungsweise verdndert wird, daB dem
Markeninhaber ihre Benutzung fiir ,seine” Waren
nicht zumutbar ist. Auf die Bekanntheit im Sinne des
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 kommt es in
diesem Zusammenhang nicht an.

Mit der Regelung der Erschépfung in Ubereinstim-
mung mit den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie
und insbesondere im Hinblick auf Absatz 2 ist auch
der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Européischen Gemeinschaften, die fiir das noch nicht
harmonisierte nationale Markenrecht der Mitglied-
staaten entwickelt worden ist, der Boden entzogen. Es
wird kunftig far die Auslegung des § 24 und des
gleichlautenden Artikels 7 der Markenrechtsrichtlinie
(far die im Hinblick auf eingetragene Marken letztlich
der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften
zustdndig ist) darauf ankommen, die Grenzen des
Erschopfungsgrundsatzes neu zu bestimmen. Fiir eine
unverdnderte Fortfiihrung der Rechtsprechung zum
Umpacken von Markenwaren (insbesondere von Arz-
neimitteln) besteht daher keine rechtliche Grundlage
mehr.
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Die Ausgestaltung des § 24 ist ein weiterer Beweis fir
die These, daB dem neuen Markengesetz eine grund-
sdtzlich verdnderte Konzeption der Bedeutung des
Markenschutzes zugrundeliegt. Die Herkunftsfunk-
tion, die zwar weiterhin mafigeblich ist, wird kiinftig
durch eine Reihe weiterer Markenfunktionen ergdnzt,
wie insbesondere die Qualitdtsfunktion und die Wer-
befunktion.

Zu § 25 — AusschluB von Anspriichen bei
mangelnder Benutzung

Zu den inzwischen traditionell gewordenen Schran-
ken des Markenschutzes gehort, daBl eingetragene
Marken ihrer Funktion entsprechend im geschaftli-
chen Verkehr benutzt werden miissen, um aufrecht-
erhalten werden zu koénnen oder um gegen die
Entstehung oder den Bestand von kollidierenden
Rechten durchgesetzt werden zu kénnen.

Die Markenrechtsrichtlinie enthdlt hierzu in Arti-
kel 10 eine Grundsatznorm, in Artikel 11 eine Rege-
lung fiir die Beriicksichtigung der mangelnden Benut-
zung im Nichtigkeits-, Loschungs- und Verletzungs-
verfahren und in Artikel 12 Abs. 1 eine Regelung, die
einen Loschungsanspruch bei mangelnder Benutzung
begriindet. Die Bestimmungen in Artikel 10, Arti-
kel 11 Abs. 1 und Artikel 12 Abs. 1 der Markenrechts-
richtlinie sind fur alle Mitgliedstaaten bindend, wah-
rend die Beriicksichtigung mangeinder Benutzung im
Eintragungsverfahren (Artikel 11 Abs. 2) und im Ver-
letzungsverfahren (Artikel 11 Abs. 3) den Mitglied-
staaten freigestellt ist.

Das geltende Recht enthélt eine insgesamt wenig
tibersichtliche und im iibrigen auch unvollstandige
Regelung: Fir das Widerspruchsverfahren gilt, daB
nur solche Marken durchgesetzt werden koénnen,
deren Benutzung glaubhaft gemacht wird (§ 5 Abs. 7
WZG). Ferner kénnen Marken wegen mangelnder
Benutzung geloscht werden (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG).
§ 11 Abs. 5 WZG enthaélt eine komplizierte Vorschrift
uber die Heilung der wegen mangelnder Benutzung
eingetretenen Loschungsreife. § 11 Abs. 6 WZG sieht
vor, daB eingetragene Marken aufgrund einer alteren
Marke nicht geléscht werden kénnen, wenn die dltere
Marke im Zeitpunkt der Bekanntmachung der jiinge-
ren Marke loschungsreif war. Der Einwand der
Loschungsreife wegen mangelnder Benutzung im
Verletzungsverfahren ist im Gesetz nicht ausdriick-
lich geregelt, von der Rechtsprechung aber anerkannt
worden. Gleiches gilt dafiir, da8 Inhabern von Mar-
ken, die in Anwendung der Vorschriftendes § 11 WZG
nicht geléscht werden kénnen, gegeneinander keine
Verbietungsrechte zustehen.

Das neue Markengesetz tibernimmt die bindenden
Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie und enthdlt an
den jeweils in Betracht kommenden Stellen Vorschrif-
ten tiber die Benutzung. § 26 enthélt die Bestimmung
dariiber, was als Benutzung anzusehen ist, und ent-
spricht damit Artikel 10 der Markenrechtsrichtlinie.
§ 25 regelt den Ausschlul von Anspriichen bei man-
gelnder Benutzung und entspricht damit Artikel 11
Abs. 3 der Markenrechtsrichtlinie. § 43 Abs. 1 regelt
die Geltendmachung mangelnder Benutzung im
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Widerspruchsverfahren und entspricht damit Arti-
kel 11 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie. § 49 Abs. 1
regelt den Verfall des Markenrechts bei mangelnder
Benutzung und entspricht damit dem — bindenden —
Artikel 12 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie. § 55
Abs.3 regelt die Geltendmachung mangelnder
Benutzung im Loéschungsverfahren und entspricht
damit dem — ebenfalls bindenden — Artikel 11 Abs. 1
der Markenrechtsrichtlinie.

§ 25 regelt den AusschluB von Anspriichen parallel zu
den sonstigen Schutzschranken. Nach Absatz 1 kon-
nen die auf die §§ 14, 18 und 19 gestiitzten Anspriiche
des Inhabers einer eingetragenen Marke nicht gel-
tend gemacht werden, wenn die Marke innerhalb der
letzten finf Jahre vor der Geltendmachung des
Anspruchs fur die in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen nicht in einer den Anforderungen
des neuen Markengesetzes entsprechenden Weise
(§ 26) benutzt worden ist. Aus § 26 ergibt sich, daB
auch die gerechtfertigte Nichtbenutzung zu beriick-
sichtigen ist. Das Benutzungserfordernis gilt natiirlich,
wie der letzte Halbsatz des Absatzes 1 klarstellt, nur,
wenn die Marke im maBgeblichen Zeitpunkt seit
mindestens fiinf Jahren eingetragen ist. Eine Einbe-
ziehung der Anspriiche nach § 16 (Nachschlage-
werke) und nach § 17 (ungetreue Agenten oder
Vertreter) ist nicht erforderlich, weil der Anspruch
nach § 16 ohnehin nur bei verkehrsbekannten Mar-
ken praktisch werden wird, die stets benutzt sein
werden, und § 17 in Féllen der Markeninhaberschaft
im Ausland von vornherein nicht eingreifen kann und
im ibrigen von § 17 in der Praxis im wesentlichen nur
Fille erfaBt werden, in denen es sich bei der Marke
des Markeninhabers (Geschdftsherrn) um eine nicht
durch Eintragung geschiitzte Marke handelt.

Fir den Fall, daB die mangelnde Benutzung im
Rahmen eines Prozesses geltend gemacht wird, ent-
hilt Absatz 2 ndhere Bestimmungen. In Absatz 2
Satz 1 wird Kklargestellt, daB der AusschluB von
Anspriichen wegen mangelnder Benutzung nicht von
Amts wegen, sondern nur auf Einrede des Beklagten
beachtet wird. Wird die Einrede im ProzeB erhoben,
muB der Kldger die ausreichende Benutzung (im
Sinne des § 26) fir den Zeitraum der letzten fiinf Jahre
vor Klageerhebung nachweisen. Nach Absatz 2 Satz 2
greift die Einrede aber auch dann durch, wenn der
flinfjdhrige Zeitraum der mangelnden Benutzung erst
wéhrend des Prozesses, gegebenenfalls auch erst
wéhrend des Berufungsverfahrens, vollendet wird.
Der Klager muBl ndmlich nach Satz 2 auf Einrede des
Beklagten auch nachweisen, daB er die Marke inner-
halb der letzten finf Jahre vor der letzten miindlichen
Verhandlung hinreichend benutzt hat. Diese Rege-
lung bedeutet im tibrigen auch, daB eine nach Kla-
geerhebung erstmals oder wieder aufgenommene
Benutzung nach Ablauf eines Zeitraums fiinfjahriger
Nichtbenutzung immer unberiicksichtigt bleibt, wenn
der Klager die Marke bereits wéhrend der letzten fiinf
Jahre vor der Klageerhebung nicht ausreichend
benutzt hat und daher den Nachweis nach Satz 1 nicht
erbringen kann. War die Marke zum Zeitpunkt der
Klageerhebung noch nicht fiinf Jahre eingetragen
oder war ein Zeitraum von fiinf Jahren der Nichtbe-
nutzung noch nicht abgelaufen, so fiihrt die innerhalb
der funfjahrigen Schonfrist erstmals oder erneut auf-
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genommene Benutzung dazu, daBl der Markeninha-
ber alle Rechte aus der Marke geltend machen kann,
weil die Marke nicht ,verfallen” ist. Lauft die Fiinf-
jahresfrist nach Klageerhebung ab und wird die
Benutzung erst danach wéahrend des Prozesses erst-
mals oder wieder aufgenommen, so kann die man-
gelnde Benutzung in dem Verfahren nicht erfolgreich
eingewendet werden, da keiner der in Satz 1 und
Satz 2 geregelten Félle der Nichtbenutzung gegeben
ist und die Wiederaufnahme der Benutzung grund-
satzlich zur Heilung geeignet ist. In diesen in der
Praxis kaum vorkommenden Faéllen bleibt der
Beklagte darauf verwiesen, die Léschung der Klage-
marke nach den §§ 49, 53 oder 55 zu betreiben.

Die Regelung in Absatz 2 wird, ohne da8 dies aus-
dricklich vorgeschrieben werden miiBite, mit umge-
kehrter Parteienrolle auch im Feststellungsverfahren
anzuwenden sein. Im Verfahren des einstweiligen
Rechtschutzes wird an die Stelle des in Absatz 2
vorgesehenen Nachweises die Glaubhaftmachung
treten.

Diein Absatz 2 vorgesehene Regelung findet sich, auf
die jeweilige Verfahrensart zugeschnitten, auch im
Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs.1) und im L6-
schungsverfahren (§ 55 Abs. 3).

§ 25 ist auf die fakultative Vorschrift des Artikels 11
Abs. 3 der Markenrechtsrichtlinie gestiitzt. Im gelten-
den Recht findet sich keine ausdriickliche Vorschrift
dieser Art.

Zu § 26 — Benutzung der Marke

Wie in der Begrindung zu § 25 schon ausgefiihrt,
enthalt § 26 fir alle Vorschriften dieses Gesetzes, nach
denen es auf die Benutzung der Marke ankommt, eine
einheitliche Definition des Begriffs der Benutzung.
§ 26 entspricht damit Artikel 10 der Markenrechts-
richtlinie. Daher ist bei der Auslegung des § 26 zu
beachten, daB es sich um Richtlinienkriterien, also um
«europaische” Normen handelt.

Die maBgeblichen Kriterien ergeben sich aus Absatz 1
in Verbindung mit den Absédtzen 2 bis 4.

— Die Marke muf} als Marke benutzt werden. Dies
erfordert nicht notwendig, daB die Marke auf
Waren angebracht worden sein muB. Notwendig
und ausreichend ist eine funktionsgerechte Ver-
wendung der Marke. Hierfiir kann, je nach den
Umstédnden, auch die Benutzung auf Geschéftspa-
pieren, in Katalogen oder insbesondere in der
Werbung ausreichen, wie dies der Rechtslage in
einer Reihe von Mitgliedstaaten entspricht. Fir
eine Fortsetzung der strengen deutschen Recht-
sprechung, dieim Grundsatz jedenfalls bei Waren-
marken eine Benutzung auf der Ware verlangt,
besteht kinftig keine Grundlage mehr, weil der

Begriff der Benutzung in Auslegung der Richtlinie |

neu bestimmt werden mus8.

— Die Marke muB grundsétzlich in der Form, in der
sie eingetragen worden ist, benutzt werden. Dies
gilt allerdings nur als Grundsatz, weil solche
Abweichungen, die den kennzeichnenden Cha-

rakter der Marke unverédndert lassen, nach Absatz
3 unschédlich sind. Dies steht im Einklang mit
Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe a der Markenrechts-
richtlinie und Artikel 5 C Abs. 2 der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft. Hier soll der Begriff ,kenn-
zeichnender Charakter” an die Stelle des mafigeb-
lichen Begriffs der Markenrechtsrichtlinie (,, Unter-
scheidungskraft”) gesetzt werden, weil der Begriff
der ,Unterscheidungskraft” aus der insoweit nicht
ganz zutreffenden deutschen Fassung der Pariser
Verbandstibereinkunft ibernommen worden ist,
deren Regelungsgehalt treffender mit , kennzeich-
nender Charakter” wiedergegeben wird. Fir die
Riickkehr zu der frither gelegentlich sehr strengen
deutschen Rechtsprechung bei der Anerkennung
abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhal-
tend besteht kiinftig keine Grundlage, da — anders
als im geltenden Recht — das neue Markengesetz
ausdriicklich anerkennt, dafl abgewandelte Benut-
zungsformen berticksichtigt werden miissen. Ab-
satz 3 Satz 2 stellt zusdtzlich klar, daB dieser
Grundsatz auch dann gilt, wenn die Marke in der
abgewandelten Form, die benutzt wird, ebenfalls
eingetragen ist. Damit wird der insoweit strengen
deutschen Praxis, die in diesen Fédllen grundsétz-
lich von einer Benutzungszurechnung absieht, der
Boden entzogen. Auf diese Weise wird zugleich ein
Beitrag zur Entlastung des Registers geleistet, weil
der gegenwaértig gegebene ,Zwang” zur Anmel-
dung aller in Betracht kommenden Abwandlungen
kiinftig nicht mehr gegeben sein wird.

Die Marke muB fiir die Waren oder Dienstleistun-
gen, fiir die sie eingetragen worden ist, benutzt
werden. Im Hinblick darauf, daB die deutsche
Rechtslage bei der Beurteilung der Benutzung nur
fiir einen Teil der eingetragenen Waren oder fiir
eine Ware, die unter einen eingetragenen Oberbe-
griff fallt, zu insgesamt ausgewogenen Ergebnis-
sen gelangt ist, diirfte keine Veranlassung beste-
hen, insoweit kiinftig strengere Grundsédtze zu
entwickeln.

Die Marke muf im Inland benutzt werden. Nach
Absatz 4 gilt als Inlandsbenutzung auch die
Anbringung der Marke auf Exportwaren. Hinsicht-
lich der Benutzung im Inland ist weiter zu bertick-
sichtigen, daB volkerrechtliche Vereinbarungen,
die die Benutzung im Ausland der Benutzung im
Inland gleichstellen, selbstverstdndlich unberihrt
bleiben. Dies gilt gegenwartig nach Artikel 5 des
Ubereinkommens zwischen dem Deutschen Reich
und der Schweiz betreffend den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April
1892 (RGBL. 1894 S.511) in der Fassung des
Abkommens vom 26.Mai 1902 (RGBlL 1903
S. 1819) nur im Verhdltnis zur Schweiz.

Es muB sich um eine ernsthafte Benutzung han-
deln. Damitsind ebenso wie nach geltendem Recht
und wie nach den vergleichbaren Regelungen in
anderen Ldndern insbesondere ,Scheinbenut-
zungshandlungen” unerheblich.

Die Marke mufB} von ihrem Inhaber benutzt wer-
den. Der Benutzung durch den Inhaber wird nach
Absatz 2 die Benutzung mit seiner Zustimmung
gleichgestellt.
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— Die Nichtbenutzung kann, wenn berechtigte
Griinde dafiir vorliegen, gerechtfertigt werden.
Fiir die Rechtfertigung, die auch in der Pariser
Verbandsiibereinkunft vorgesehen ist, wird es wie
bisher auf die Umstande des Einzelfalls ankom-
men, so daB weiteres zu der voraussichtlichen
Anwendung dieser Vorschrift zundchst nicht
gesagt werden kann. Die bisherige Praxis des
deutschen Rechts, die eine ausreichende Benut-
zung auch in solchen Féllen angenommen hat, in
denen die Marke im Zulassungsverfahren fiir noch
nicht zugelassene Arzneimittel angegeben wor-
den ist, soll auch kiinftig fortgefiihrt werden. Hier-
bei macht es keinen entscheidungserheblichen
Unterschied, ob bei noch ausstehender Zulassung
die Verwendung der Marke in den Zulassungsun-
terlagen als Benutzung qualifiziert wird oder ob in
diesen Féllen die Nichtbenutzung gerechtfertigt
ist. Dies wird auch in den verschiedenen Verfahren
deswegen keine Rolle mehr spielen, weil kiinftig
auch schon im Widerspruchsverfahren die Recht-
fertigung der Nichtbenutzung moglich sein wird.

Absatz 5 enthélt schlieBlich eine Regelung, die wegen
des ,nachgeschalteten” Widerspruchsverfahrens er-
forderlich ist. Solange das Widerspruchsverfahren
noch nicht abgeschlossen ist, ist dem Inhaber der
bereits eingetragenen Marke nicht zuzumuten, die
Marke schon zu benutzen. Deshalb lauft die fiinfjah-
rige Benutzungsschonfrist in diesen Fallen erst vom
AbschluB des Widerspruchsverfahrens an. Das gel-
tende Recht kennt in § 5 Abs. 7 Satz 4 WZG eine
entsprechende Regelung fir nach § 6a WZG
beschleunigt eingetragene Marken.

e) Zu Abschnitt 5 — Marken als Gegenstand
des Vermégens

Zu § 27 — Rechtsiibergang

Die Markenrechtsrichtlinie enthélt zur Ubertragung
des durch die Anmeldung oder Eintragung einer
Marke begriindeten Rechts keine Vorschriften. Das
geltende Recht sieht seit dem 1. Mai 1992 die Uber-
tragbarkeit des Markenrechts auch ohne den Uber-
gang des Geschéftsbetriebs vor. § 27 iibernimmt diese
im geltenden Recht in § 8 Abs. 1 WZG enthaltene
Vorschrift in etwas anderer Gestalt. Auerdem wer-
den die anderen Markenkategorien des § 4 — die
aufgrund Benutzung mit Verkehrsgeltung oder auf-
grund notorischer Bekanntheit geschiitzten Mar-
ken — in die Regelung einbezogen, da es zu unver-
standlichen Ergebnissen fithren wiirde, wenn nur
eingetragene, nicht aber durch Benutzung erworbene
Markenrechte ohne einen Geschéftsbetrieb, zu dem
sie gehoren, libertragen werden koénnten. Das neue
Markengesetz sieht aber von einer Regelung der
Ubertragung von geschéfilichen Bezeichnungen im
Sinne des § 5 ab. Insoweit soll das geltende Recht nicht
verdndert werden.

Aus den Absétzen 1 und 2 ergibt sich, daB nach § 4
begriindete AusschlieBlichkeitsrechte auch ohne den
Geschaftsbetrieb oder den Teil des Geschaftsbetriebs,
zu dem die Marke gehort, auf andere iibertragen
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werden oder iibergehen. Uber das geltende Recht
hinaus soll kiinftig auch eine Teiliibertragung méglich
sein. Nach Absatz 2 wird im Zweifel das nach § 4
begriindete AusschlieBlichkeitsrecht von der Ubertra-
gung oder dem Ubergang des Geschéftsbetriebs oder
des Teils des Geschaftsbetriebs, zu dem die Marke
gehort, erfaBt. Markenanmeldungen werden nach
§ 31 einbezogen.

Nach Absatz 3 wird der Rechtsiibergang im Falle einer
eingetragenen Marke auf Antrag eines Beteiligten in
das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt
nachgewiesen wird. Hierfiir wird anders alsim gelten-
den Recht keine Umschreibungsgebiihr mehr erho-
ben, weil die tatsdachliche Richtigkeit der Registeran-
gaben iiber Person, Namen, Sitz usw. des Markenin-
habers auch im 6ffentlichen Interesse liegt. Die ande-
ren Gebiihren sind so bemessen, daB der entstehende
Ausfall an Einnahmen ausgeglichen wird.

Da nach Absatz 1 auch eine Teiliibertragung — fiir
einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstlei-
stungen — zuldssig sein soll, bedarf es einer ergan-
zenden Bestimmung iiber die in solchen Féllen gel-
tenden Verfahrensregelungen. Absatz 4 sieht daher
vor, daB bei einer solchen Teiliibertragung die Vor-
schriftdes § 46 (Teilung der Eintragung) entsprechend
anzuwenden ist. Dies hat insbesondere zur Folge, daB
fur die Teiliibertragung einer eingetragenen Marke
wegen des damit verbundenen Aufwands — Anle-
gung neuer Akten, Zuteilung neuer Nummern usw, —
auch eine Gebiihr zu zahlen sein wird, wie diesin § 46
Abs. 3 vorgesehen ist. Im Hinblick darauf, daB nach
§ 31 in Verbindung mit Absatz 1 von § 27 auch die
Teiliibertragung einer Anmeldung moglich ist, wird
im Falle einer solchen Teiltibertragung die Vorschrift
iiber die Teilung von Anmeldungen (§ 40) entspre-
chend anzuwenden sein. Dies ergibt sich aus § 31, der
von einer ,entsprechenden Anwendung” der Vor-
schriften iiber eingetragene Marken auf angemeldete
Marken ausgeht. Dies hat insbesondere auch zur
Folge, daB im Falle der Teiliibertragung einer Anmel-
dung eine Teilungsgebiihr zu zahlen sein wird. Wei-
tere Einzelheiten des Teilungsverfahrens, das wegen
der unterschiedlichen Sachlage nicht vollstdndig dem
Verfahren der Teilung von Anmeldungen und Eintra-
gungen nach den §§ 40 und 46 entsprechen kann,
sollen in den nach § 65 zu erlassenden Durchfih-
rungsbestimmungen geregelt werden.

Zu § 28 — Vermutung der Rechtsinhaberschaft;
Zustellungen an den Inhaber

§ 28 regelt in Absatz 1 die Legitimationswirkung der
Eintragung, in Absatz 2 die Geltendmachung von
Rechten durch Rechtsnachfolger und deren Beteili-
gung an patentamtlichen Verfahren sowie Rechtsmit-
telverfahren und in Absatz 3 die Zustellungen durch
das Patentamt an den Markeninhaber und an Rechts-
nachfolger. Die Vorschrift des § 28 gilt, wie sich aus
§ 31 ergibt, entsprechend in Verfahren, die sich noch
im Anmeldestadium befinden.

Das geltende Recht sieht in § 8 Abs. 2 WZG vor, daB
der Rechtsnachfolger des eingetragenen Markenin-
habers das durch die Eintragung der Marke begriin-
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dete Recht erst geltend machen kann, wenn er in das
Register eingetragen worden ist. Diese Regelung fiihrt
dazu, daB im Falle eines Rechtsiibergangs vor der
Eintragung des Rechtsnachfolgers das Recht aus der
Marke vom bisherigen Inhaber mangels materieller
Berechtigung, vom Rechtsnachfolger mangels formel-
ler Berechtigung nicht geltend gemacht werden kann.
Diese Rechtslage ist unbefriedigend, da bis zur Ein-
tragung des Inhaberwechsels niemand zur Geltend-
machung des Markenrechts — weder im Verletzungs-
verfahren noch in den Verfahren vor dem Patent-
amt — berechtigt ist. § 28 enthdlt daher eine vom
geltenden Recht in mehrfacher Hinsicht abweichende
Regelung.

Nach Absatz 1 besteht kiinftig eine Vermutung dahin-
gehend, daB dem als Inhaber Eingetragenen das
durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht
zusteht. Diese Regelung gilt fiir alle Verfahren. Sie
wird lediglich fir die patentamtlichen Verfahren und
darauffolgende Rechtsmittelverfahren vor dem Pa-
tentgericht und dem Bundesgerichtshof durch Ab-
satz 2 erganzt.

Absatz 1 hat daher Bedeutung insbesondere fir Ver-
letzungsverfahren und sonstige Verfahren, in denen
der Markeninhaber Rechte aus der Eintragung in
Anspruch nimmt. Diese Rechte stehen jeweils dem
Inhaber zu, wie sich flir das Verletzungsverfahren
insbesondere aus den §§ 14 ff. und fiir die Lé6schungs-
klage aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 ergibt. Eine Eintragung in
das Register ist fur die Aktivlegitimation nicht erfor-
derlich. Die Vermutungswirkung des Absatzes 1
bedeutet aber, daB im Regelfall in diesen Verfahren
die Vorlage der Registereintragung zum Nachweis
der Berechtigung ausreicht. Nur dann, wenn der
Gegner die Vermutungswirkung entkréftet, muB die
Rechtsinhaberschaft — z. B. infolge einer Ubertra-
gung — nachgewiesen werden. Entsprechendes gilt
fir Anspriiche, die gegen den Markeninhaber geltend
gemacht werden. Insoweit sind allerdings die — auch
schon im geltenden Recht in § 11 Abs. 2 und 3 WZG
enthaltenen — besonderen Bestimmungen fiir L6-
schungsklagen zu beriicksichtigen: Nach § 55 Abs. 1
kann die Loschungsklage sowohl gegen den als Inha-
ber Eingetragenen als auch gegen den Rechtsnachfol-
ger gerichtet werden. Loschungsurteile, die gegen
den Rechtsvorganger erstritten worden sind, sind
nach § 55 Abs. 4 auch gegen den Rechtsnachfolger
wirksam.

Tritt eine Rechtsnachfolge wahrend eines anhéngigen
Verfahrens ein, gelten die Vorschriften der Zivilpro-
zeBordnung (§§ 265, 325 ZPO). Der Rechtsnachfolger
kann gegebenenfalls Partei des Verfahrens werden
oder als Nebenintervenient auftreten. Eine Eintra-
gung des Rechtsnachfolgers in das Register ist da-
far nicht erforderlich, da die Rechtsinhaberschaft
auch ohne die Eintragung nachgewiesen werden
kann.

Absatz 2 ergdnzt die in Absatz 1 enthaltene Vermu-
tungsregel fiir Verfahren vor dem Patentamt sowie
Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren. Da-
nach soll der Rechtsnachfolger vor seiner Eintragung
in das Register den Anspruch auf Schutz einer einge-
tragenen Marke und die Rechte aus der Eintragung
nur geltend machen sowie an sonstigen Verfahren vor

dem Patentamt nur dann mitwirken kénnen, wenn der
Antrag auf Eintragung der Rechtsnachfolge dem
Patentamt zugegangen ist.

Diese Regelung bedeutet fiir die in der Praxis beson-
ders bedeutsamen Widerspruchsverfahren folgendes:
Der Rechtsnachfolger kann selbsténdig Widerspruch
erheben, sobald ein Antrag auf Umschreibung der
Marke beim Patentamt eingegangen ist. Der Rechts-
nachfolger muB, soweit die Rechtsnachfolge dem
Patentamt im Zusammenhang mit dem Umschrei-
bungsantrag nicht bereits nachgewiesen ist, seine
Legitimation — also seine Rechtsinhaberschaft, die
Voraussetzung flir das Widerspruchsrecht ist (§ 42
Abs. 1) — glaubhaft machen. Nach dem Ubergang des
durch die Eintragung einer Marke begriindeten
Rechts kann der Rechtsvorgénger — da er nicht mehr
materieller Inhaber der Marke ist — Widerspruch
nicht mehr erheben. Tritt die Rechtsnachfolge nach
Erhebung des Widerspruchs ein, gelten die Vorschrif-
ten der ZivilprozeBordnung tliber die Wirkung einer
Rechtsnachfolge auf anhéngige Verfahren (§§ 265,
325, 66ff. ZPO) entsprechend. Ist die Marke, gegen
deren Eintragung Widerspruch erhoben worden ist,
ubertragen worden, so ist ,richtiger” Verfahrensbe-
teiligter der wahre Inhaber des Markenrechts. Die
Vermutungswirkung der Eintragung (Absatz 1) gilt
allerdings auch in diesen Verfahren. Der Rechtsnach-
folger kann sich an dem Verfahren erst ab dem
Zeitpunkt beteiligen, zu dem ein Antrag auf
Umschreibung beim Patentamt zugegangen ist. Auch
hier gelten die Vorschriften der ZivilprozeBordnung
uber die Folgen eines Inhaberwechsels wihrend eines
anhangigen Verfahrens entsprechend. Der Wider-
sprechende wird in aller Regel in solchen Fillen
keine Einwendung gegen einen Parteiwechsel erhe-
ben.

Absatz 2 gilt auBer fiir Widerspruchsverfahren auch
fur alle anderen Verfahren vor dem Patentamt, in
denen es um die Rechte oder Anspriiche von Marken-
inhabern geht, und dariber hinaus auch fiir alle
sonstigen Verfahren, von denen hier nur beispielhaft
die Teilung, der Verzicht, die Akteneinsicht und die
Wiedereinsetzung genannt werden sollen. Jenach Art
der Verfahren wird der Rechtsnachfolger seine
Rechtsinhaberschaft, soweit ernochnicht eingetragen
ist, glaubhaft machen oder nachweisen miissen.

Die Rechismittelverfahren (Beschwerde und Rechts-
beschwerde) sind in diese Regelung einbezogen wor-
den, weil es sich um die Fortfiihrung der vor dem
Patentamt begonnenen Verfahren handeit.

Die praktische Bedeutung des Absatzes 2 wird vor
allem darin liegen, daB fristgebundene Erklarungen,
wie z. B. Widerspriiche oder auch Beschwerden, auch
vom Rechtsnachfolger abgegeben werden koénnen,
ohne daB er bereits im Register eingetragen sein muB.
Die Bedeutung des Absatzes 2 wird im tbrigen
weitgehend davon abhangen, ob es dem Patent-
amt gelingt, Umschreibungsantrage ziligig zu erledi-
gen. :

Absatz 3 erganzt die Bestimmung in Absatz 2. Nach
Satz 1 sind Verfigungen und Beschliisse des Patent-
amts, die der Zustellung an den Markeninhaber be-
dirfen, dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen.

85



Drucksache 12/6581

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 8 Abs. 3 Satz 1
WZG). Diese Bestimmung wird durch Satz 2 ergédnzt.
Danach sind solche Verfligungen und Beschliisse,
sobald dem Patentamt ein Antrag auf Umschreibung
zugegangen ist, auch dem Rechtsnachfolger zuzustel-
len. Damit sollen die Rechtsnachfolger in den Stand
versetzt werden, die ihnen nach Absatz 2 zustehenden
Rechte auch geltend machen zu kénnen. Satz 2 stellt
daher eine notwendige Ergdnzung des Absatzes 2 dar.
Fur die Beibehaltung der Vorschrift des § 8 Abs. 3
Satz 2 WZG iberdie Zustellung an Erben des Marken-
inhabers besteht kein Bedirfnis. Vielmehr gelten
auch insoweit die allgemeinen Regelungen (Zustel-
lung an den als Inhaber Eingetragenen oder an den
Rechtsnachfolger, sobald ein Umschreibungsantrag
zugegangen ist).

Soweit sich dies als erforderlich erweisen sollie, kon-
nen im tbrigen in den nach § 65 zu erlassenden
Durchfithrungsvorschriften n&here Bestimmungen
zur Ausfillung der Absédtze 2 und 3 getroffen wer-
den.

Zu § 29 — Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung;
Konkursverfahren

§ 29 enthdlt Regelungen tiber die Marke als Gegen-
stand dinglicher Rechte oder von Mafinahmen der
Zwangsvollstreckung. Das geltende Recht regelt die
von § 29 erfaBten Félle nicht ausdricklich.

Nach Absatz 1 kann das durch die Eintragung, die
Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer
Marke erworbene Recht (Anmeldungen werden von
§ 31 erfaBt) als solches Gegenstand von dinglichen
Rechten (Absatz 1 Nr. 1) und von Mafinahmen der
Zwangsvollstreckung (Absatz 1 Nr. 2) sein. Dies folgt
aus der nach § 27 Abs. 1 gegebenen Mdéglichkeit der
.freien” Ubertragung von Markenrechten. Etwaige
Schranken fir die Zwangsvollstreckung in Marken-
rechte — z. B. in den Fallen, in denen die Marke
zugleich der Name des Inhabers des Unternehmens ist
oder in denen die Zwangsvollstreckung gerade in die
Marke aus anderen Griinden unverhaltnisméBig
wire — koénnen auch ohne ausdriickliche Regelung
im Markengesetz nach den allgemein geltenden Vor-
schriften durchgesetzt werden.

Nach Absatz 2 ist im Falle eingetragener Marken die
Eintragung von dinglichen Rechten und Mafinahmen
der Zwangsvollstreckung im Register vorgesehen,
ohne dafl dazu allerdings eine Verpflichtung besteht.
Der Antrag ist nicht gebtlihrenpflichtig.

Das durch die Eintragung einer Marke begriindete
Recht wird auch vom Konkurs des Markeninhabers
erfaBt. Um in diesen Fallen fiir eine Unterrichtung der
interessierten Offentlichkeit zu sorgen, sieht Absatz 3
vor, daB die entsprechenden Tatsachen in das Register
eingetragen werden kénnen. Auch dieser Antrag ist
nicht geblihrenpflichtig. Soweit dabei in Absatz 3 der
Begriff Konkurs verwendet wird, gilt dies entspre-
chend auch fiir das Gesamtvollstreckungsverfahren
des Beitrittsgebiets (§ 1 Abs. 4 Satz 2 Gesamtvollstrek-
kungsordnung — GesO).
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Zu § 30 — Lizenzen

Die Markenrechtsrichtlinie regelt das materielle
Lizenzvertragsrecht in Artikel 8. Das geltende Recht
enthélt keine Regelung der Markenlizenz. Sie ist von
der Rechtsprechung anerkannt, soll aber ausschlief3-
lich schuldrechtliche Wirkung haben. Das neue Mar-
kengesetz tibernimmt die bindenden Regelungen der
Markenrechtsrichtlinie und unterstellt diesen auch
die Lizenzen an nicht durch Eintragung erworbenen
Marken. Von einer Einbeziehung der Lizenzen an
geschdftlichen Bezeichnungen wird abgesehen, weil
die Rechtslage hierzu von der fiir Markenlizenzen
gegenwirtig teilweise abweicht. Eine Aussage dahin-
gehend, daB Lizenzen an geschéftlichen Bezeichnun-
gen, die weit verbreitet sind, kiinftig unzulassig waren
oder auch kiinftig ausschliefllich schuldrechtlicher
Natur sein mifBiten, ist damit nicht verbunden.

Nach Absatz 1 kénnen Markenlizenzen ausschliefli-
cher oder nicht ausschlieflicher Art sein. Sie kénnen
fur das gesamte Inland oder nur fiir einen Teil des
Inlands vereinbart werden. Sie kénnen auch nur fiir
einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fur die
die Marke Schutz geniefit, vereinbart werden. In der
Formulierung folgt Absatz 1 weitgehend § 15 Abs. 2
des Patentgesetzes.

In Ubereinstimmung mit Artikel 8 Abs. 2 der Marken-
rechtsrichtlinie kénnen VerstéBe gegen vertragliche
Vereinbarungen, soweit sie zu den in Absatz 2 aufge-
fahrten Féllen gehoren, vom Markeninhaber gegen
den Lizenznehmer auch mit der Markenverletzungs-
klage verfolgt werden. Werden solche Waren von
Dritten weitervertrieben, so stehen dem Markeninha-
ber die Anspriiche aus den §§ 14ff. unmittelbar zu;
§ 24 findet in diesen Féllen keine Anwendung. Aus
Absatz 2 ergibt sich ebenso wie aus verschiedenen
anderen Vorschriften des neuen Markengesetzes in
besonders deutlicher Weise, dal die Marke kiinftig
nicht nur in ihrer Herkunftsfunktion, sondern auch in
ihrer Qualitdtsfunktion markenrechtlichen Schutz
geniefen soll.

Nach Absatz 3 kann ein Lizenznehmer Verletzungs-
klage nur mit Zustimmung des Markeninhabers erhe-
ben. Der Lizenzvertrag oder eine sonstige Vereinba-
rung zwischen Markeninhaber und Lizenznehmer
kénnen dies aber abweichend regeln. Absatz 3 gilt
auch fir den Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz.

Nach Absatz 4 kann der Lizenznehmer einer vom
Markeninhaber erhobenen Verletzungsklage beitre-
ten, um seinen eigenen Schaden geltend zu machen.
Ob dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzan-
spruch zusteht, ist nicht Gegenstand der Regelung.
Dies wird von den Umstdnden der Fallgestaltung
abhdngen, wobei jedenfalls davon auszugehen ist,
daB dem Inhaber einer ausschliefilichen Lizenz ein
solcher eigener Schadensersatzanspruch zukommt.
Ob und unter welchen Voraussetzungen dies auch in
anderen Féllen der Lizenzgewéhrung gilt, wird sich
nicht abstrakt im vorhinein festlegen lassen, so daf die
Zuerkennung eines eigenen Schadensersatzanspru-
ches wie schon im geltenden Recht der Rechtspre-
chung tiberlassen bleiben soll. Auch im Patentrechtist
die Frage des eigenen Schadensersatzanspruches
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eines Lizenznehmers nicht Gegenstand der gesetzli-
chen Regelung.

Absatz 5 stellt klar, daB eine Ubertragung der Marke
oder die Erteilung einer weiteren Lizenz nicht die
Rechte eines friheren Lizenznehmers bertihrt. Diese
Vorschrift entspricht der Regelung in § 15 Abs. 3 des
Patentgesetzes und schitzt den Lizenznehmer vor
dem Verlust seiner Benutzungsberechtigung infolge
der Ubertragung des Markenrechts oder der Gewéh-
rung einer ausschlieBlichen Lizenz an einen Dritten.
Die Vorschriften des biirgerlichen Rechts tiber den
Schuldnerschutz im Falle der Abtretung von Rechten
(§§ 404ff. BGB), etwa in Féllen der Zahlung von
Lizenzgebiihren an den urspriinglichen Markeninha-
ber, wenn der Lizenznehmer von der Ubertragung
keine Kenntnis hatte, bleiben von Absatz 5 unbe-
rithrt.

Zu § 31 — Angemeldete Marken

Nach § 31 gelten die §§ 27 bis 30 fiir Markenanmel-
dungen entsprechend. Soweit es sich um Rechtsvor-
génge handelt, die bei eingetragenen Marken in das
Register eingetragen werden koénnen, wird an die
Stelle der Eintragung ein entsprechender Vermerk in
den Akten der Anmeldung treten, der dann im Falle
der spéteren Eintragung zum Bestandteil des Regi-
sters wird. Die Einzelheiten sollen, soweit sich dies als
erforderlich erweist, in den nach § 65 zu erlassenden
Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden.

3. Zu Teil 3 — Verfahren in
Markenangelegenheiten

Teil 3 (§§ 32 bis 96) enthélt, gegliedert in sieben
Abschnitte, die Vorschriften tiber die Verfahren in
Markenangelegenheiten,

Die ersten drei Abschnitte haben die verschiedenen
Verfahren in Markenangelegenheiten zum Gegen-
stand: Am Anfang stehen die Bestimmungen tiber das
Eintragungsverfahren (Abschnitt 1). In Abschnitt 2
werden neben der Berichtigung fehlerhafter Register-
eintragungen oder Verdffentlichungen und der Tei-
lung einer Eintragung die Dauer des Schutzes der
eingetragenen Marke und die Verldngerung der
Schutzdauer geregelt. Abschnitt 3 befaBt sich mit der
Léschung der Marke: Neben den Loschungsgriinden
(Verzicht, Verfall, Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse oder Bestehens &lterer Rechte)
werden auch die Léschungsverfahren (vor dem
Patentamt oder den ordentlichen Gerichten) gere-
gelt.

Die tibrigen vier Abschnitte enthalten allgemeine
Verfahrensvorschriften. Abschnitt 4 umfaBt die allge-
meinen Vorschriften fiir das Verfahren vor dem
Patentamt, Abschnitt 5 diejenigen fiir das Verfahren
vor dem Patentgericht und Abschnitt 6 die im Rechts-
beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof
geltenden Vorschriften. Abschnitt 7 enthélt , Gemein-
same Vorschriften”, die sowohl fiir das Patentamt als
auch fir das Patentgericht gelten.

Hinzuweisen ist darauf, daB sich auch auBerhalb von
Teil 3im Gesetz Verfahrensvorschriften finden, die fiir
den Schutz der eingetragenen Marke von Bedeutung
sind. Zu nennen sind hier vor allem die Vorschriften
uber die internationalen Registrierungen in Teil 5
(§§ 107 bis 125), iiber das Verfahren in Kennzeichen-
streitsachen in Teil 7 (§§ 140 bis 142) und iber die
Beschlagnahme in Teil 8 (Abschnitt 3, §§ 146 bis 151).
Teil 3 bildet jedoch in verfahrensrechtlicher Hinsicht
den Schwerpunkt des neuen Gesetzes.

Die Markenrechtsrichtlinie enthélt keine verfahrens-
rechtlichen Vorgaben. Im geltenden Recht sind die
verschiedenen Verfahren nur unvollstindig geregelt.
Soweit keine besondere Regelung getroffen ist, finden
nach der globalen Verweisung in § 12 Abs. 1 WZG die
entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes tiber
die Verfahrenin Patentangelegenheiten Anwendung.
Auch das Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfah-
ren istim wesentlichen durch eine Verweisung auf die
entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes ge-
regelt. Im neuen Markengesetz soll demgegentiiber
auf Verweisungen auf die Verfahrensvorschriften des
Patentgesetzes durchweg verzichtet werden.

a) Zu Abschnitt 1 — Eintragungsverfahren

Abschnitt 1 (§§ 32 bis 44) enthélt die Vorschriften tiber
das Verfahren der Eintragung und des Wider-
spruchs.

Um dem Bediirfnis der Praxis nach méglichst rascher
Erlangung des Markenschutzes Rechnung zu tragen,
ist der Ablauf des Verfahrens der Eintragung und des
Widerspruchs grundlegend neugestaltet worden: An
die Stelle der Bekanntmachung der Anmeldung und
des sich anschlieBenden Widerspruchsverfahrens soll
jetzt die Eintragung der Marke bereits nach AbschluB
der Priifung auf formelle und absolute Schutzvoraus-
setzungen treten (§ 41). Das Widerspruchsverfahren
schlieBt sich erst an die Eintragung an und fiihrt im
Falle des Erfolgs des Widersprechenden zur Léschung
der Eintragung (§ 43 Abs. 2). Die Léschung hat die-
selbe Wirkung wie die Léschung im Nichtigkeitsver-
fahren (ex tunc — § 43 Abs. 4). Neben der ,normalen”
Prifung soll es aber auch kiinftig eine ,beschleu-
nigte” Prifung gegen Zahlung einer zuséatzlichen
Gebiihr geben (§ 38).

Diese Neugestaltung des Verfahrens bietet dem
Anmelder einer Marke den Vorteil, daBl er in vielen
Féllen wesentlich zlgiger als nach geltendem Recht,
némlich bereits nach AbschluBl der Prifung auf for-
melle und absolute Schutzhindernisse, den vollen
Schutz der eingetragenen Marke, insbesondere den
Unterlassungsanspruch, erlangen kann. Zwar tragt er
das Risiko, da8f das Zeichen als Ergebnis eines nach-
folgenden Widerspruchsverfahrens riickwirkend ge-
16scht wird. Dafiir kann die Entstehung der vollen
Schutzwirkungen nicht mehr, wie nach dem gelten-
den Recht, durch einen Widerspruch lange verzégert
werden. Dies bedeutet besonders bei Marken, die
kurzfristig entwickelt und eingefiihrt werden, einen
betréchtlichen Vorteil. Der Anmelder wird weiterhin
vor ,Nachbeanstandungen” seiner Anmeldung we-
gen absoluter Schutzhindernisse bewahrt, die sich fir
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ihn besonders in einem fortgeschrittenen Verfahrens-
stadium, in dem er vielleicht bereits unter finanziellem
Aufwand mit bestimmten Widersprechenden Abgren-
zungsvereinbarungen getroffen hat, als miBlich
erweisen koénnen.

SchlieBlich beseitigt die generelle ,Nachschaltung”
des Widerspruchs mogliche Nachteile deutscher
Anmelderim Verhéltnis zu den Inhabern international
registrierter Marken und bewirkt eine Verfahrensver-
einheitlichung, da der Ablauf des Verfahrens kiinftig,
anders als im geltenden Recht, im ,normalen” und im
«beschleunigten” Eintragungsverfahren der gleiche
ist. '

Gegenwartig werden von den jahrlich etwa 45 000
Markenanmeldungen etwa 25% mit Widerspruch
angegriffen. Dies bedeutet, daB die vorgeschlagene
Umgestaltung des Widerspruchsverfahrens fiir die
groBe Mehrheit der Anmeldungen dazu fihrt, daB
kiinftig der Schutz mit der Eintragung nach Abschlull
der Prifung von Amts wegen und nicht erst nach
Ablauf der Widerspruchsfrist eintritt. Neben dem
Zeitgewinn von mehr als drei Monaten ergibt sich
auBerdem der Wegfall der bisher in diesen Fallen
erforderlichen zweiten Veréffentlichung. Dies bringt
eine wesentliche Arbeitserleichterung fiir das Patent-
amt mit sich und fahrt auBerdem zu erheblichen
Einsparungen (ca. 1,3 Mio. DM im Jahr). Fir die
eingetragenen Marken, die mit Widerspriichen ange-
griffen werden, ergibt sich im Vergleich zum gelten-
den Recht im wesentlichen nur die ,formale* Ande-
rung, daB der erfolgreiche Widerspruch nun nicht
mehr zur Zuriickweisung der Anmeldung, sondern
zur Léschung der Eintragung fiihrt.

Zu § 32 — Erfordernisse der Anmeldung

§ 32 betrifft die fiir Anmeldungen von Marken gelten-
den formellen Erfordernisse.

Nach Absatz 1 ist die Anmeldung beim Patentamt
einzureichen. Die Form der Anmeldung — schriftlich
oder durch elektronische Datentibermittlung — oder
auch die Verwendung von Formbléttern sollen in den
Durchfiihrungsbestimmungen (§ 65) geregelt wer-
den.

Nach Absatz 2 muB die Anmeldung, um einen Anmel-
detag (§ 33 Abs. 1) zu erhalten, Angaben zum Anmel-
der (Absatz 1 Nr. 1), eine Wiedergabe der Marke
(Absatz 2 Nr. 2) und ein Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen enthalten, fiir die die Eintragung
beantragt wird (Absatz 2 Nr. 3).

Durch Absatz 3 wird klargestellt, daB die Anmeldung
auch den weiteren Anmeldungserfordernissen genii-
gen muB, die sich aus den gemdB § 65 Abs. 1 Nr. 2
erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen ergeben.
Auch diese Anmeldungserfordernisse miissen erfiillt
sein, um einen Anspruch auf Eintragung gema8 § 33
Abs. 2 zu begriinden.

Nach Absatz 4 Satz 1 ist fiir die Anmeldung und
Eintragung der Marke eine einheitliche Gebiihr zu
zahlen. Die Gebiihr deckt gleichzeitig drei Waren-
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oder Dienstleistungsklassen ab. Erst von der vierten
Klasse an ist nach Absatz 4 Satz 2 eine Klassengebiihr
zu zahlen. Im geltenden Recht fdllt hingegen bereits
flir die erste Klasse eine Klassengebiihr an. Von der
neuen Regelung der Grund- und der Klassengebiih-
ren ist eine erhebliche Verfahrensvereinfachung zu
erwarten, weil sich erffahrungsgemdB nur eine geringe
Anzahl von Markenanmeldungen auf mehr als drei
Klassen bezieht. In der groBen Mehrzahl der Verfah-
ren braucht damit kiinftig keine gesonderte Klassen-
gebiihr mehr bezahit zu werden. Zugleich wird eine
Angleichung an entsprechende Regelungen bei inter-
national registrierten Marken (vgl. Artikel 8 Abs. 2
Buchstabe b des Madrider Markenabkommens und
Artikel 8 Abs. 2 Nr. ii des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen) erreicht.

Die Klasseneinteilung selbst soll — anders als im
geltenden Recht, in dem sie als Anlage zum Waren-
zeichengesetz ausgestaltet ist (§ 2 Abs.3 Satz 1
WZG) — kinftig in den nach § 65 zu erlassenden
Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden.

Zu § 33 — Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung

Nach Absatz 1 ist der Anmeldetag einer Marke der
Tag, an dem dem Patentamt die Unterlagen mit den
nach § 32 Abs. 2 erforderlichen Angaben zugegangen
sind. Die Frage, wie sich etwaige Mangel dieser
Angaben auf den Anmeldetag auswirken, wird ergén-
zend durch § 36 Abs. 2 geregelt. Die Zahlung der
Anmeldungsgebiihristnach § 33 Abs. 1 keine Voraus-
setzung, um einen Anmeldetag zu erhalten; hierzu
enthélt § 36 Abs. 3 eine besondere Regelung. Wird
keine Prioritdt nach § 34 oder § 35 in Anspruch
genommen, so entscheidet der Anmeldetag im Kolli-
sionsfall tber den Zeitrang von Rechten (§ 6
Abs. 2).

Nach Absatz 2 begriindet die Anmeldung einer
Marke, deren Anmeldetag feststeht, einen Anspruch
auf Eintragung. Dem ordnungsgeméB gestellten
Antrag ist stattzugeben, soweit nicht formelle oder
absolute Eintragungshindernisse bestehen.

Zu § 34 — Ausldndische Prioritét

Das geltende Warenzeichengesetz enthélt keine Vor-
schrift iber das Prioritatsrecht selbst. Auch § 41 des
Patentgesetzes, der lber § 12 WZG Anwendung
findet, enthélt in seiner geltenden Fassung nur Ver-
fahrensbestimmungen. Das Prioritatsrecht ergibt sich
vielmehr unmittelbar aus den anzuwendenden Staats-
vertrdgen, insbesondere den verschiedenen Fassun-
gen der Pariser Verbandsiibereinkunft. In § 35 Abs. 4
WZG findet sich eine Bestimmung tiber die Anerken-
nung der Prioritdt bei der Anmeldung von Dienstlei-
stungsmarken auf der Basis der Gegenseitigkeit.
Diese Regelung wurde getroffen, weil das Prioritéts-
recht nach der Pariser Verbandsiibereinkunft fir
Dienstleistungsmarken nicht unmittelbar gilt.

Fur das neue Markengesetz istin § 34 eine eigenstdn-
dige Regelung des Prioritdtsrechts vorgesehen, die
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von dem geltenden Recht in einigen Punkten
abweicht und es ergdnzt.

Absatz 1 bestimmt, daB sich die Inanspruchnahme der
Prioritét einer fritheren Anmeldung nach den entspre-
chenden Staatsvertrdgen richtet. Uber das geltende
Recht hinaus soll allerdings kiinftig die Inanspruch-
nahme der Prioritdt nach der Pariser Verbandsiiber-
einkunft fiir Dienstleistungen unmittelbar maglich
sein, ohne daB es insoweit auf die Gegenseitigkeit
ankommen soll. Das neue Markengesetz enthalt
daher nicht mehr eine dem § 35 Abs. 4 WZG entspre-
chende Vorschrift.

Nach Absatz 2 kann, ebenfalls {iber das geltende
Recht hinaus, auch die Prioritdt einer fritheren Anmel-
dung in einem Staat in Anspruch genommen werden,
mit dem keine staatsvertraglichen Beziehungen liber
die Anerkennung der Prioritét bestehen, soweit dieser
Staat nach einer Bekanntmachung des Bundesmini-
steriums der Justiz im Bundesgesetzblatt beim Patent-
amt eingereichten Anmeldungen ein dem Prioritats-
recht nach der Pariser Verbandsiibereinkunft ver-
gleichbares Prioritdtsrecht gewéhrt. Damit werden die
Voraussetzungen dafiir geschaffen, daf§ in solchen
Staaten, die der Pariser Verbandsiibereinkunft nicht
angehoren und auch sonst nicht staatsvertraglich zur
Prioritdtsgewédhrung verpflichtet sind, dieaber auf der
Basis der Gegenseitigkeit die Prioritdat einer deut-
schen Voranmeldung anerkennen, die Inanspruch-
nahme der Prioritdt auf der Basis einer deutschen
Anmeldung ermdglicht wird. Sollte der andere Staat
nur eingeschréankt zur Prioritdtsgewdhrung bereit
sein, z. B. nur fiir Anmeldungen deutscher Staatsan-
gehoriger, wiirde die vorgesehene Gegenseitigkeits-
bekanntmachung eine ebensolche Einschrankung fiir
Anmeldungen enthalten, die die Prioritdt einer Vor-
anmeldung in diesem Staat in Anspruch nehmen. Die
Basis hierfir ergibt sich aus dem ,soweit”-Satz. Glei-
ches wurde z. B. gelten, wenn der andere Staat die
Prioritét fiir Dienstleistungen nicht anerkennt.

Besonders hinzuweisen ist darauf, daB Artikel 13 eine
Anderung des Patentgesetzes und des Geschmacks-
mustergesetzes vorsieht, durch die eine § 34 Abs. 2
des Markengesetzes entsprechende Regelung in
diese Gesetze eingefiigt wird.

Absatz 3 enthalt Verfahrensregelungen, die denen
des § 41 des Patentgesetzes (kiinftig § 41 Abs. 1 des
Patentgesetzes) entsprechen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang weiter,

daB § 91 Abs. 1 Satz 2 nur noch die Frist zur Erhebung |

des Widerspruchs und zur Zahlung der Widerspruchs-
geblihr von der Wiedereinsetzung ausnimmt. Dies
bedeutet, daB, anders als im geltenden Recht (§ 123
Abs. 1 Satz 2 PatG) vorgesehen, kiinftig auch die
Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung von
Anmeldungen, fir die eine Prioritdt in Anspruch
genommen werden kann, mdglich ist.

Das Prioritdtsrecht hat die Wirkung, daB fir die
Bestimmung des Zeitrangs nicht der Anmeldetag im
Sinne des § 33 Abs. 1, sondern der Prioritdtstag
malfgeblich ist (§ 6 Abs. 2).

Zu § 35 — Ausstellungsprioritat

Nach § 35 soll auBer einer ausldndischen Prioritét auch
die Prioritdt einer Zurschaustellung von Waren oder
Dienstleistungen auf einer internationalen Ausstel-
lung (Absatz 1 Nr. 1) oder auf einer im Einzelfall
bestimmten sonstigen inldndischen oder ausléandi-
schen Ausstellung (Absatz 1 Nr. 2) ein Prioritétsrecht
im Sinne des § 34 begrinden. Die internationalen
Ausstellungen im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 sollen vom
Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt
bekanntgemacht werden. Dies entspricht der Rege-
lung in § 3 Abs. 4 Satz 3 des Patentgesetzes. Die unter
Absatz 1 Nr. 2 fallenden Ausstellungen werden im
Einzelfall in Bekanntmachungen des Bundesministe-
riums der Justiz bestimmt.

Fiir das weitere Verfahren sieht Absatz 4 eine Rege-
lung vor, die derjenigen in § 34 Abs. 3 entspricht.

Im geltenden Recht ergibt sich der sogenannte , Aus-
stellungsschutz” aus dem Ausstellungsschutzgeseiz
von 1904 (Gesetz iber den Schutz von Mustern und
Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. Mérz 1904,
BGBLl. 1II, Gliederungsnr. 424-2-1, gedndert durch
Gesetz vom 21. Juni 1976, BGBI. 197611 S. 649). Dieses
Gesetz soll, soweit es Marken betrifft, durch § 35
abgelost werden. Die entsprechenden Anderungen
des Ausstellungsschutzgesetzes ergeben sich aus
Artikel 17 des vorliegenden Gesetzes.

Zu § 36 — Prifung der Anmeldungserfordernisse

§ 36 enthdlt die Vorschriften iiber die Prifung der
Anmeldungserfordernisse.

Nach Absatz 1 hat das Patentamt Anmeldungen auf
die fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages notwen-
digen Erfordernisse (Nummer 1), die weiteren, sich
insbesondere aus den nach § 65 erlassenen Durchfiih-
rungsbestimmungen ergebenden Anmeldungserfor-
dernisse (Nummer 2) und die Bezahlung der Gebiih-
ren (Nummer 3) zu prifen. Zu der Formalpriifung soll
auch gehéren, ob der Anmelder geméaB § 7 Inhaber
einer Marke sein kann (Nummer 4).

Die Absédtze 2 bis 5 regeln ndher, wie sich Méngel
dieser verschiedenen Anmeldungserfordernisse aus-
wirken.

Nach Absatz 2 konnen Méngel, die die Erfordernisse
far die Zuerkennung des Anmeldetages nach § 33
Abs. 1 betreffen, innerhalb einer vom Patentamt zu
bestimmenden Frist nur unter Verlust des Anmeldeta-
ges beseitigt werden — die Méngelbeseitigung fiihrt

.zu der Zuerkennung eines spdteren Anmeldetages.

Nach Absatz 3 geht der Anmeldetag hingegen nicht
verloren, wenn der Anmelder versdumt, bei der
Anmeldung die erforderlichen Gebiihren zu zahlen.
In diesem Fall ibersendet ihm das Patentamt zuné&chst
eine Mitteilung, die den Anmelder darauf hinweist,
daB seine Anmeldung als zurlickgenommen gilt,
wenn er nicht binnen eines Monats nach Zustellung
der Mitteilung die Gebilihren mit einem Zuschlag
entrichtet. Der Anmelder kann den Zeitrang der von
ihm angemeldeten Marke also durch eine nachtrédgli-
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che, jedoch um den Zuschlag erh6hte Gebiihrenzah-
lung wahren. Absatz 3 Satz 2 und 3 enthalten eine
spezielle Regelung der Félle, in denen zwar die
Grundgebtihr und der Zuschlag, nicht aber anfallende
Klassengebiihren bezahlt werden. Die vom Patentamt
Gblicherweise bestimmte Leitklasse bildet den
Schwerpunkt der mit der Anmeldung beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen. Absatz 3 Satz 3 sieht
vor, daB3 im Zweifel zunéchst diese Leitklasse beriick-
sichtigt werden soll, damit wenigstens der Schwer-
punkt der Anmeldung erhalten bleiben kann.

Nach Absatz 4 konnen Miéngel sonstiger Anmel-
dungserfordernisse ebenfalls ohne Verlust des An-
meldetages behoben werden. Auch hier setzt das
Patentamt dem Anmelder zunéchst eine Frist fir die
Beseitigung des Mangels. Erst wenn diese Frist vom
Anmelder nicht genutzt wird, wird die Anmeldung
zuriickgewiesen.

Besitzt der Anmelder gemaB § 7 nicht die Fahigkeit,
Inhaber einer Marke zu sein, so wird seine Anmel-
dung vom Patentamt nach § 36 Abs. 5 zuriickgewie-
sen. Eine Zurlickweisung wird insbesondere dann in
Betracht kommen, wenn der Anmelder keine natiirli-
che oder juristische Person ist, z. B. wenn die Marke
von einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts angemel-
det worden ist.

Zu § 37 — Priifung auf absolute Schutzhindernisse

§ 37 regelt die Prifung auf von Amts wegen zu
berticksichtigende Eintragungshindernisse.

Nach Absatz 1 werden alle angemeldeten Marken
vom Patentamt auf ihre Schutzfdhigkeit im Sinne des
§ 3, auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse im
Sinne des § 8 und auf das Bestehen &lterer notorisch
bekannter Marken im Sinne des § 10 gepriift.

Das Eintragungshindernis muB8 im Zeitpunkt der Ein-
tragung gegeben sein. Féllt es zwischen Anmeldung
und Eintragung fort, so ist die Marke eintragbar. Fallt
das Schutzhindernis beispielsweise erst nach der (die
Anmeldung zuriickweisenden) Entscheidung des
Patentamtes wahrend eines Rechtsmittelverfahrens
fort, so entfdllt damit der Grund fir die Zuriickwei-
sung, und die Marke wird mit dem urspringlichen
Anmeldetag eingetragen. Dies entspricht auch dem
geltenden Recht, soweit es die aus Grinden des
offentlichen Interesses zu berticksichtigenden Eintra-
gungserfordernisse betrifft.

Der Grundsatz, daB es fiir die Beurteilung der Schutz-
hindernisse nur auf den Zeitpunkt der Eintragung
ankommt, gilt aber nicht fiir die Félle des § 8 Abs. 2
Nr. 1 bis 3. Wie § 8 Abs. 3 zu entnehmen ist, soll das
Eintragungshindernis auch in diesen Fillen — feh-
lende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 1, Freihaltebediirfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2
und iblich gewordene Zeichen im Sinne des § 8 Abs. 2
Nr. 3 — dadurch ausgerdumt werden, daB sich das
Zeichen vor der Entscheidung tiber die Eintragung im
Verkehr als Marke durchsetzt. Dies soll aber dann nur
eingeschrédnkt gelten, wenn die Verkehrsdurchset-
zung erst nach der Anmeldung erfolgt. Ergibt die
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Prifung des Patentamtes nach § 37 Abs. 1 in Sachver-
halten dieser Art, daB zwar am Anmeldetag eines der
genannten Schutzhindernisse gegeben war, daB die-
ses aber nach der Anmeldung infolge einer Durchset-
zung der Marke im Verkehr weggefallen ist, so kann
der Anmelder geméf § 37 Abs. 2 nur erreichen, daB
der Marke der Tag als fiir die Bestimmung des
Zeitrangs maBgeblicher Tag zuerkannt wird, an dem
das Schutzhindernis .-weggefallen ist. Mit einer sol-
chen ,Verschiebung” des Zeitrangs muB er sich
einverstanden erklaren. Erteilt er sein Einverstdndnis
mit der , Verschiebung* nicht, so wird die Anmeldung
zurtickgewiesen. Absatz 2 gilt auch in den Verfahren
vor dem Patentgericht, nicht aber vor dem Bundesge-
richtshof, da im Rechtsbeschwerdeverfahren neues
tatsdchliches Vorbringen nicht zuldssig ist. Diese
«Verschiebung” des Zeitrangs ist erforderlich, weil
anderenfalls AusschluBrechte zu einem Zeitpunkt
begrindet werden wiirden, zu dem eine ,Marke”
noch nicht vorlag. Damit sich diese Regelung nicht
zum Nachteil von Anmeldern im Verkehr durchge-
setzter Marken erweist, soll das Patentamt davon nur
in den Féllen Gebrauch machen, in denen es sich
— trotz nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung —
zweifelsfrei ergibt, daB die Verkehrsdurchsetzung am
Anmeldetag noch nicht gegeben war. Weitere Einzel-
heiten sollen in den nach § 65 zu erlassenden Durch-
fihrungsbestimmungen geregelt werden.

Insgesamt soll mit dieser Regelung fiir die Félle des § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 sowohl den Interessen der Anmelder
— sie brauchen keine neue Anmeldung einzurei-
chen— als auch der Allgemeinheit und der Mitbewer-
ber — der fiir den Vorrang von Rechten maBgebliche
Zeitpunkt wird auf einen spateren Zeitpunkt verscho-
ben, in der Zwischenzeit erworbene Rechte bleiben
vorrangig — Rechnung getragen werden.

In diesem Zusammenhang ist weiter darauf hinzuwei-
sen, daB nach § 50 Abs. 2 eine Loéschung nicht in
Betracht kommt, wenn die Eintragung an sich nicht
héitte gewdhrt werden dirfen, die Verkehrsdurchset-
zung aber nach der Eintragung erreicht worden ist.
Allerdings findet in diesen Konstellationen keine
Prioritdtsverschiebung statt, die zu einem Vorrang
von ,Zwischenrechten” fithren wirde. Die ,Zwi-
schenrechte” kénnen aber ihrerseits nicht geléscht
werden (§ 51 Abs. 4 Nr. 2); ihre Benutzung kann nicht
untersagt werden (§ 22 Abs. 1 Nr. 2).

Eine weitere Einschrankung der Priifung auf absolute
Schutzhindernisse ergibt sich aus Absatz 3. Danach ist
das Patentamt nur dann berechtigt, eine Marke auf
Grund von § 8 Abs. 2 Nr. 4 zurlickzuweisen, wenn die
Eignung zur Tduschung ersichtlich ist. Die entspre-
chende Regelung des geltenden Rechts (§ 4 Abs. 2
Nr. 3 WZGQG) hat sich in der Praxis sehr bewéhrt. Sie soll
allerdings nicht fiir das Léschungsverfahren gelten, da
insoweit nach der Markenrechtsrichtlinie eine Ein-
schrédnkung auf ,ersichtliche” Félle nicht vorgesehen
ist und die Mitgliedstaaten daher, wenn schon nicht
im Eintragungsverfahren, so doch im Léschungsver-
fahren eine volle Priifung vorsehen miissen. Eine
Beeintrachtigung der Interessen der Allgemeinheit ist
damit nicht verbunden, da die Benutzung irrefithren-
der Marken stets aufgrund von § 3 UWG untersagt
werden kann. Fiir Marken, die gegen ein Benutzungs-
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verbot im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 9 verstoBen, ergibt
sich der gleiche PriifungsmabBstab (der ,Ersichtlich-
keit") bereits aus der Formulierung dieser Bestim-
mung selbst. Da die Markenrechtsrichtlinie insoweit
keine Vorgaben enthélt, gilt dieser Mafistab damit
auch fir das Loschungsverfahren.

Nach Absatz 4 kann eine angemeldete Marke auf-
grund einer notorisch bekannten élteren Marke nur
zuriickgewiesen werden, wenn die Notorietdt amts-
bekannt ist.

Zu § 38 — Beschleunigte Priifung

Zwar werden nach dem neuen Markengesetz alle
Anmeldungen nach dem Verfahrensablauf, den es
bisher nur im Rahmen des § 6a WZG gab (d. h.
«Nachschaltung” des Widerspruchsverfahrens nach
vorheriger Eintragung), rasch der Entscheidung tiber
die Eintragung zugefiihrt. Dennoch besteht weiterhin,
besonders im Hinblick auf die sechsmonatige Priori-
tatsfrist der Pariser Verbandsiibereinkunft, die in der
Praxis vor allem fiir internationale Registrierungen
nach dem Madrider Markenabkommen von Bedeu-
tung ist, ein Bediirfnis, eine — im Vergleich zur
durchschnittlichen Verfahrensdauer — beschleunigte
Priiffung einer Anmeldung erreichen zu kénnen.

Ahnlich wie das geltende Recht (§ 6a WZG) sieht
daher auch das neue Markengesetz in § 38 ein
beschleunigtes Eintragungsverfahren vor. Seine
Durchfiihrung ist lediglich von einem entsprechenden
Antrag und der Zahlung einer zuséatzlichen Gebiihr,
nicht aber — wie im geltenden Recht — von einem
besonderen Interesse an dem beschleunigten Verfah-
ren abhdngig.

Zu § 39 — Zuriicknahme, Einschrankung und
Berichtigung der Anmeldung

§ 39 regelt die vollstdndige oder teilweise Zuriick-
nahme der Anmeldung sowie die Korrektur von in der
Anmeldung enthaltenen Fehlern.

Nach Absatz 1 hat der Anmelder die Méglichkeit, die
Anmeldung jederzeit zurtickzunehmen oder das Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen einzu-
schrénken.

Mit Absatz 2, der im geltenden Recht keine ausdriick-
liche Entsprechung hat, soll eine eindeutige Rechts-
grundlage zur Korrektur von Fehlern geschaffen wer-
den, die in der Anmeldung enthalten sind. Solche
Korrekturen sollen nur zuléssig sein, um sprachliche
Fehler, Schreibfehler oder sonstige offensichtliche
Unrichtigkeiten zu beseitigen.

Zu § 40 — Teilung der Anmeldung

Das geltende Recht gestattet zwar die teilweise
Zurticknahme der Anmeldung durch die Einschran-

kung des Verzeichnisses der Waren und Dienstlei-
stungen, nicht aber die Teilung der Anmeldung.
Hierfir besteht aber ein erhebliches praktisches
Bediirfnis. Haufig werden Marken aus absoluten
Griinden nur fiir einen Teil der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen beanstandet. In diesen Fallen
muB der Anmelder nach dem geltenden Recht bis zum
AbschluB des Verfahrens warten, bis die Marke dann
(ganz oder teilweise) eingetragen wird, obwohl fiir die
nicht beanstandeten Waren oder Dienstleistungen
zweifelsfrei kein Schutzhindernis besteht. Um in die-
sen Féllen oder auch in sonstigen Féllen, in denen der
Anmelder eine Teilung fiir zweckmaBig halt, die
«Aufspaltung” der Markenanmeldung zu ermégli-
chen, sieht § 40 ein Teilungsrecht vor.

Nach Absatz 1 Satz 1 bedarf es dafiir einer Teilungs-
erklarung des Anmelders. Fir jede der resultierenden
Teilanmeldungen bleibt der urspriingliche Zeitrang
gewahrt.

Absatz 2 regelt das Teilungsverfahren in seinen
Grundziugen. Danach missen innerhalb von drei
Monaten neue Anmeldungsunterlagen fiir die abge-
trennte Anmeldung eingereicht und eine Gebiihr
gezahlt werden (Absatz 2 Satz 1 und 2). Reicht der
Anmelder nicht die fiir die Teilung erforderlichen
Unterlagen ein oder zahit er nicht die hierfiir anfal-
lende Gebiihr, so soll dies nach Absatz 2 Satz 3 als
Ricknahme des abgetrennten Teils der Anmeldung
gelten. Die Vorschrift weicht von der entsprechenden
Regelung des § 39 Abs.3 PatG ab, nach der die
Teilungserklarung, wenn die erforderlichen Unterla-
gen nicht innerhalb von drei Monaten eingereicht
oder die Teilungsgebihr in dieser Frist nicht bezahlt
wird, lediglich als nicht abgegeben gilt. Die Erfahrun-
genim Patentbereich haben jedoch gezeigt, daB diese
Regelung die Gefahr von Verfahrensverzégerungen
mit sich bringt, weil bei jeder — auch wiederholt
moglichen — Teilungserklarung abgewartet werden
muB, ob die Voraussetzungen fiir eine endgiltig
wirksame Teilung innerhalb der Dreimonatsfrist
geschaffen werden oder ob die Teilungserklarung
schlieBlich als nicht abgegeben gilt und der abge-
trennte Teil in die Stammanmeldung zurtckfallt. Um
dhnliche Verzégerungen des Verfahrens vor dem
Patentamt oder dem Patentgericht bei der Teilung von
Markenanmeldungen zu vermeiden, sieht Absatz 2
Satz 3 vor, daB der abgetrennte Teil der Anmeldung
als zurtickgenommen gilt, wenn der Anmelder zwar
die Teilung erklért, aber nicht die fiir ihre Wirksam-
keit erforderlichen Verfahrenshandlungen vornimmt.
Diese Konsequenz, die fir den Anmelder zwar ungin-
stiger als die in § 39 Abs. 3 PatG vorgesehene Rechts-
folge sein mag, ist fiir ihn gleichwohl zumutbar, weil er
das Schicksal des abgetrennten Teils der Anmeldung
selbst in der Hand hat. Da die Teilung eine endgiiltige
Loslésung des abgetrennten Teils von der Stamman-
meldung zur Folge haben soll, ist in Absatz 2 Satz 4
ferner vorgesehen, daB die Teilung nicht mehr rick-
gangig gemacht werden kann. Der Widerruf der
Teilungserklarung wird deshalb ausdriicklich ausge-
schlossen. Weitere Einzelheiten des Teilungsverfah-
rens kénnen, soweit erforderlich, in der Rechtsverord-
nung nach § 65 geregelt werden.
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Zu § 41 — Eintragung

Wenn die Prifung der Anmeldungserfordernisse
(§ 36) und der absoluten Schutzhindernisse (§ 37)
keinen Grund fiir eine Zuriickweisung der Anmel-
dung ergeben hat, wird die Marke nach § 41 in das
vom Patentamt gefiihrte Register (im geltenden Recht
«Zeichenrolle”) eingetragen (Satz 1). Die Eintragung
ist zu veréffentlichen (Satz 2). Die Einzelheiten tiber
den Inhalt des Registers und die Verdffentlichung
sollen in der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt
werden.

Zu § 42 — Widerspruch

Wie auch die Reihenfolge der Vorschriften im Gesetz
verdeutlicht, folgt im neuen Recht das in § 42 gere-
gelte Widerspruchsverfahren, auch wenn esnoch zum
Eintragungsverfahren gehort, der Eintragung stets
nach. GemdB Absatz 1 betrégt die Frist zur Erhebung
des Widerspruchs ebenso wie im geltenden Recht drei
Monate. Die Dreimonatsfrist (in die nach § 91 Abs. 1
Satz 2 Wiedereinsetzung nicht méglich ist) beginnt mit
der Veroffentlichung der Eintragung nach § 41
Satz 2.

Nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 kann der Widerspruch nur
auf angemeldete oder eingetragene Marken mit &lte-
rem Zeitrang, auf &ltere notorisch bekannte Marken
im Sinne des § 10 und auf bestehende Marken im Falle
der Anmeldung einer Marke durch einen Agenten
oder Vertreter gestiitzt werden. Fir §ltere angemel-
dete und eingetragene Marken und fiir notorisch
bekannte Marken konnen zudem als Widerspruchs-
grund nur die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 aufgefiithrten
Félle, also Identitdt oder Verwechslungsgefahr, nicht
hingegen der Eingriff in eine dltere bekannte Marke
im Sinne von § 9 Abs.1 Nr. 3 geltend gemacht
werden. Diese Beschréankung der Widerspruchs-
griinde folgt ebenso wie im geltenden Recht daraus,
daB es sich beim Widerspruchsverfahren um ein
summarisches, auf die Erledigung einer groien Zahl
von Fallen zugeschnittenes Verfahren handelt, das
sich nicht dafiir eignet, komplizierte Sachverhalte zu
kldren. Eine unzumutbare Beeintrachtigung der
Rechte der Inhaber édlterer Marken ist damit nicht
verbunden, weil ihnen die Moglichkeit bleibt, die
Léschung einer eingetragenen Marke herbeizufiih-
ren. Ein méglicherweise erfolgloses Widerspruchsver-
fahren steht im iibrigen einer spateren Léschungs-
klage nicht entgegen.

Nach Absatz 3 ist innerhalb der Widerspruchsfrist
auch die Widerspruchsgebiihr zu zahlen. Versaumt
der Widersprechende die fristgeméBe Entrichtung der
Gebiihr, so gilt sein Widerspruch als nicht erhoben.

Um die gebotene Transparenz zu gewahrleisten und
fir eine umfassende Unterrichtung zu sorgen, ist
vorgesehen, daB sowohl die Tatsache, daB kein
Widerspruch eingelegt worden ist, als auch der
Abschlufl etwaiger Widerspruchsverfahren mit den
sich daraus ergebenden Konsequenzen fiir die einge-
tragene Marke (z. B. Teilloschung) nicht nur in das
Register eingetragen, sondern auch veré6ffentlicht
werden. In den Féllen, in denen sich das Verzeichnis

92

der Waren oder Dienstleistungen im Widerspruchs-
verfahren geéndert hat, soll die Marke — solange im
Markenbereich noch keine EDV-Anlage in Betrieb
genommen ist — nach AbschluBl des Verfahrens noch
einmal vollstdndig veréffentlicht werden. Die Einzel-
heiten sollen aber nicht im Gesetz selbst, sondern in
den Durchfiithrungsbestimmungen (§ 65 Abs. 1 Nr. 6)
geregelt werden.

Zu § 43 — Einrede mangelnder Benutzung;
Entscheidung tiber den Widerspruch

§ 43 Abs. 1 regelt die Geltendmachung der mangeln-
den Benutzung im Widerspruchsverfahren. Danach
hat der Widersprechende auf Verlangen des Inhabers
der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen, daB er
die eingetragene Marke, auf der sein Widerspruch
beruht, innerhalb der letzten finf Jahre vor der
Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke gemaéB § 26 benutzt hat. Diese Regelung ist auf
Artikel 11 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie gesttitzt.
Im geltenden Recht entspricht ihr § 5 Abs. 7 WZG. Die
Vorschrift geht tiber § 5 Abs. 7 WZG allerdings
insoweit hinaus, als der Widersprechende auch
berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung bereits im
Widerspruchsverfahren vorbringen kann.

Eine im Vergleich zum geltenden Recht neue Rege-
lung enthé&lt Absatz 1 Satz 2 fiir die Félle, in denen der
Zeitraum von finf Jahren der Nichtbenutzung der
Widerspruchsmarke erst nach der Veréffentlichung
der Eintragung der angegriffenen Marke, also wih-
rend der Widerspruchsfrist oder im Verlauf des Wider-
spruchsverfahrens, ablauft. Bisher war der Anmelder
einer angegriffenen Marke in diesem Fall auf die
Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage (§ 6
Abs. 2 WZG) oder der Léschungsklage wegen man-
gelnder Benutzung verwiesen. Fur das neue Marken-
gesetz ist vorgesehen, daB der Inhaber des angegrif-
fenen Zeichens den Widerspruch auch dann abweh-
ren kann, wenn der fiinfijdhrige Zeitraum der Nicht-
benutzung nach der Veréffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke ablauft. Die Regelung ent-
spricht der fur das Verletzungsverfahren vorgesehe-
nen Vorschrift (§ 25 Abs. 2), so daB auf die dortige
Begriindung Bezug genommen werden kann. Eine
vergleichbare Regelung gilt auch fiir das Léschungs-
verfahren (§ 55 Abs. 3).

Zu bericksichtigen ist, daB fiir die finfjéhrige ,Benut-
zungsschonfrist” ab Eintragung eine besondere Rege-
lung fir die Félle gilt, in denen die dltere Marke mit
Widerspruch angegriffen worden war. In diesen Fal-
len soll, wie sich aus § 26 Abs. 5 ergibt, die Benut-
zungsschonfrist erst ab dem Zeitpunkt des Abschlus-
ses des Widerspruchsverfahrens zu laufen begin-
nen.

Ist der Widerspruch erfolgreich, so wird die angegrif-
fene Marke gemdB Absatz 2 Satz 1 geldscht. Im
geltenden Recht hat diese Bestimmung eine Entspre-
chung in § 6a Abs. 4 Satz 2 WZG. Der erfolglose
Widerspruch wird geméafl Absatz 2 Satz 2 zuriickge-
wiesen.
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Nach Absatz 3 soll das Patentamt ebenso wie nach
dem geltenden Recht (§ 6 Abs. 3 WZG) die Entschei-
dung iiber weitere Widerspriiche aussetzen kénnen,
wenn es bereits einem Widerspruch oder mehreren
Widerspriichen stattgegeben hat. Die Regelung
bedeutet nicht, daB nur in den in Absatz 3 aufgefiihr-
ten Féllen eine Aussetzung méglich wire. Eine Aus-
setzung kommt insbesondere auch dann in Betracht,
wenn gegen die Widerspruchsmarke ein Léschungs-
verfahren anhéngig ist. Auch dann, wenn einem auf
eine angemeldete Marke gestiitzten Widerspruch
stattzugeben wiére, wird auszusetzen sein. Dies ergibt
sich aus § 9 Abs. 2. Soweit erforderlich, kénnten
weitere Félle sowie Einzelheiten des Aussetzungsver-
fahrens in den Durchfiihrungsbestimmungen nach
§ 65 geregelt werden.

Die Loschung nach Absatz 2 Satz 1 wirkt auf den
Zeitpunkt der Eintragung zurtick. Dies ergibt sich aus
der Verweisung des Absatzes 4 auf § 52 Abs. 2. Es ist
sachgerecht, daB eine Loschung infolge eines Wider-
spruches die gleiche Rechtsfolge hat wie die Léschung
einer Marke infolge einer Léschungsklage, mit der
erfolgreich die Nichtigkeit der Marke geltend
gemacht worden ist. § 43 Abs. 4 bezieht durch die
Verweisung auf § 52 Abs. 3 auch die dort geregelten
Einschrankungen der Riickwirkung in die Rechtsfol-
gen einer Léschung infolge des Widerspruchsverfah-
rens ein.

Zu § 44 — Eintragungsbewilligungsklage

§ 44 regelt die sogenannte Eintragungsbewilligungs-
klage sachlich in gleicher Weise wie das geltende
Recht (§ 6 Abs. 2 Satz 2 bis 4 WZG). Abweichend vom
geltenden Rechtist fiir die Erhebung der Eintragungs-
bewilligungsklage eine Frist von sechs Monaten
— statt einem Jahr — vorgesehen (§ 44 Abs. 2). Diese
Frist erscheint zur Beriicksichtigung der Interessen
des im Widerspruchsverfahren unterlegenen Anmel-
ders und der erfolgreichen Widersprechenden ausrei-
chend und verringert fiir Dritte das Risiko, da8 infolge
einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage
Markenrechte mit weit zuriickliegender Prioritét ent-
stehen, deren Bestand vor dem Abschlufl des Verfah-
rens iiber die Eintragungsbewilligungsklage durch
Recherchen in aller Regel nicht zu ermitteln sein
wird.

b) Zu Abschnitt 2 — Berichtigung; Teilung;
Schutzdauer und
Verldngerung

Zu § 45 — Berichtigung des Registers und von
Verdéffentlichungen

Nach dem Grundsatz der Unverdnderlichkeit einer
Marke kann eine Eintragung im Register nachtraglich
grundsétzlich nicht mehr gedndert werden. Soweit
Waren oder Dienstleistungen aus dem Verzeichnis
herausgenommen werden sollen, bedarf es dafir
eines Teilverzichts (§ 48). Allerdings soll die Berichti-
gung der Eintragung der Marke nach Absatz 1 in

gleicher Weise méglich sein, wie dies bei angemelde-
ten Marken der Fall ist (§ 39 Abs. 2). Auch hier soll die
Berichtigung nur zuldssig sein, wenn sprachliche
Fehler, Schreibfehler oder sonstige offensichtliche
Unrichtigkeiten vorliegen. Nach Absatz 2 soll dies
entsprechend gelten, wenn die Veréffentlichung
einer Eintragung solche Fehler aufweist.

Zu § 46 — Teilung der Eintragung

Nach § 46 sollen kiinftig auch eingetragene Marken
ebenso wie Markenanmeldungen, deren Teilung in
§ 40 geregeltist, jederzeit geteilt werden kénnen. Der
Grundsatz der Teilbarkeit ergibt sich aus Absatz 1.

Nach Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung erst nach
Ablauf der Widerspruchsfrist erkldart werden. Die
Erkladrung ist gemdfl Absatz 2 Satz 2 nur zuldssig,
wenn die Teilung dazu fihrt, dafl ein Widerspruchs-
oder Loschungsverfahren, das im Zeitpunkt der Tei-
lungserkldrung anhédngig ist, sich nur noch gegen
einen der Teile der urspriinglichen Eintragung richtet.
Diese — geringfiigigen — Einschrdnkungen des
freien Teilungsrechtes sind geboten, um den Interes-
sen des Widersprechenden oder Léschungskldagers
Rechnung zu tragen.

Nach Absatz 3 Satz 1 und 2 sind die erforderlichen
Unterlagen einzureichen und aulerdem die Gebiihr
fir die Teilung zu zahlen. Geschieht dies nicht inner-
halb von drei Monaten, soll dies als Verzicht auf den
abgeteilten Teil der Eintragung gelten (Absatz 3
Satz 3). Wie bei der Teilung von Markenanmeldungen
ist auch hier eine Verbindung von Teilen, die einmal
wirksam abgetrennt worden ‘sind, ausgeschlossen

- (Absatz 3 Satz 4).

Weitere Einzelheiten, wie z. B. die Eintragungsnum-
mer der abgetrennten Eintragung, sollen in der
Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden.

Zu § 47 — Schutzdauer und Verldngerung

§ 47 enthdlt — wie bisher § 9 WZG — sowohl die
Regelungen tber die Dauer des Schutzes (Absatz 1)
als auch tiber die Verldngerung der Schutzdauer
(Absétze 2 bis 6). In wesentlichen Punkten folgt die
Bestimmung dem geltenden Recht; sie enthélt aber
auch einige Neuerungen.

Nach Absatz 1 soll der Schutz eingetragener Marken
wie im geltenden Recht (§ 9 Abs. 1 WZG) zehn Jahre
betragen. Die Schutzdauer soll allerdings anders als
im geltenden Recht stets nach Ablauf von zehn Jahren
nach dem letzten Tag des Monats enden, in den der
Anmeldetag fallt. Hierdurch wird die Fristberechnung
vereinfacht, weil der Zeitpunkt, in dem die Verldnge-
rungsgebihren fallig werden, jetzt auf denletzten Tag
der Schutzdauer féllt (Absatz 3 Satz 2).

Nach Absatz 2 ist die Verlangerung der Schutzdauer
um jeweils zehn Jahre méglich. Die Bestimmung
entspricht § 9 Abs. 2 Satz 1 WZG.

Absatz 3 regelt die Einzelheiten der Verldngerung in
dem geltenden Recht vergleichbarer Weise. Im Inter-
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esse der Vereinfachung des Verfahrens weicht die
Vorschrift aber in einigen Punkten vom geltenden
Recht ab. Nach Satz 1 wird die Verldngerung wie
bisher durch Zahlung der Verldngerungsgebihr
bewirkt. Die Grundgebiihr fiir die Verldngerung
umfaBt — ebenso wie die Anmeldegebiihr — zugleich
die Gebihr fiir drei Klassen. Eine Klassengebiihr soll
kinftig ab der vierten Klasse féllig werden. Die
Verlangerungsgebiihren, die am letzten Tag der
Schutzdauer féllig sind (Satz 2), konnen allerdings wie
bisher innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor
Félligkeit gezahlt werden (Satz 3). Werden die
Gebtlihren nicht bis zum Zeitpunkt der Falligkeit
entrichtet, so wird die Marke — wie im geltenden
Recht — erst nach einem vorherigen Loschungsvorbe-
scheid des Patentamtes geloscht (Satz 4). Nach Zustel-
lung des Loschungsvorbescheides stehen dem Mar-
keninhaber weitere sechs Monate zur Verfiigung, um
die Gebiihren zu bezahlen. Um die Verldngerung der
Schutzdauer zu erwirken, mufl er allerdings einen
Zuschlag nach dem Tarif entrichten. Dieser Zuschlag
muB immer dann gezahlt werden, wenn die Gebiihren
erst nach Falligkeit entrichtet werden. Die Zustellung
des Loschungsvorbescheides ist dafiir nicht erforder-
lich. Dies ergibt sich, auch wenn das Gesetz es nicht
ausdriicklich hinzufiigt, aus den Vorschriften des
Absatzes 3 Satz 3 und 4 (und dem Fehlen einer
Bestimmung iber eine ,zuschlagsfreie Nachfrist”,
wie sie das geltende Recht in § 9 Abs. 2 Satz 4 WZG
enthalt).

Nach Absatz 4 Satz 1 ist auch eine teilweise Verlan-
gerung moglich. Absatz 4 enthdlt in den Satzen 2 bis 4
eine Regelung fiir den Fall, in dem der Markeninhaber
nur eine Teilzahlung leistet, aber dem Patentamt nicht
mitteilt, auf welchen Teil der Waren oder Dienstlei-
stungen, fur die die Marke eingetragen ist, sich seine
Teilzahlung bezieht. Zahlt der Markeninhaber bis
zum Falligkeitszeitpunkt nur einen Teilbetrag, ohne
den Zweck seiner Zahlung nédher zu bestimmen, so
kann das Patentamt die Verlangerung der Schutz-
dauver nicht in das Register eintragen, weil nicht
eindeutig ist, fiir welche Waren oder Dienstleistungen
die Verldngerung eintreten soll. Haufig wird fiir das
Patentamt nicht einmal erkennbar sein, ob nicht
vielleicht nur versehentlich eine unvollstindige Zah-
lung geleistet wurde. Es muB dem Markeninhaber
daher einen Léschungsvorbescheid gemdB Absatz 3
Satz 4 dbermitteln. Dies hat zur Folge, daB der
Markeninhaber, der die Gebiihren ohne eindeutige
Zweckbestimmung geméaB Absatz 4 Satz 1 unvollstan-
dig entrichtet hat, nunmebhr fiir den Gesamtbetrag der
Verlangerungsgebithr die ganze Zuschlaggebiihr
zahlen muB. Dies ist nach der Rechtsprechung auchim
geltenden Recht nicht anders. Der Markeninhaber
kann seine Nachzahlung innerhalb der Sechsmonats-
frist nach dem Loschungsvorbescheid mit einer ein-
deutigen Erkldrung verbinden, fiir welche Waren oder
Dienstleistungen eine partielle Verlangerung eintre-
ten soll. Verzichtet er auf eine solche Erkldarung, so
wird — sofern das Patentamt fiir den Schwerpunkt der
Anmeldung eine Leitklasse bestimmt hat — nach
Absatz 4 Satz 3 zunéchst die Leitklasse beriicksichtigt.
Im Gibrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der
Klasseneinteilung berticksichtigt (Satz 4).
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Nach Absatz 5 wird die Verldngerung der Schutz-
dauer, die am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer
wirksam wird, in das Register eingetragen und ver6f-
fentlicht.

Wird die Schutzdauer nicht verldngert, so wird die
Eintragung der Marke nach Absatz 6 im Register
geloscht. Die Loschung der Eintragung erfolgt ,mit
Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer.” Es ist also
unerheblich, zu welchem Zeitpunkt die Léschung im
Register vermerkt wird.

Die im geltenden Recht in § 9 Abs.3 bis 5§ WZG
vorgesehene Regelung iiber bestimmte Vergiinsti-
gungen bei der Zahlung der Verldngerungsgebiihr
hat in der Praxis keine Bedeutung. Ihrer Ubernahme
in das neue Markengesetz bedarf es nicht.

¢) Zu Abschnitt 3 — Verzicht, Verfall und
Nichtigkeit;
Ldschungsverfahren

Zu § 48 — Verzicht

Nach § 48 Abs. 1 kann der Inhaber einer eingetrage-
nen Marke jederzeit auf die Eintragung insgesamt
oder auf einen Teil der eingetragenen Waren oder
Dienstleistungen verzichten. Hierzu bedarf es eines
Antrags, der gebiihrenfrei ist. Wird eine Verzichtser-
kldrung in einem anhdngigen Widerspruchs- oder
Loschungsverfahren abgegeben, soll die Erklarung
im Einklang mit der gegenwaértigen Praxis in Verfah-
ren, die nach § 6a WZG beschleunigt eingetragene
Marken betreffen, unmittelbar wirksam werden. Ein-
zelheiten des Verfahrens bei Verzichtserkldrungen
konnen, soweit sich dies als erforderlich erweist, in
den nach § 65 zu erlassenden Durchfithrungsbestim-
mungen geregelt werden.

Die Eintragung eines Verzichts setzt die Zustimmung
von im Register eingetragenen Inhabern von Rechten
an der Marke voraus (Absatz 2).

Zu § 49 — Verfall

§ 49 regelt die nach der Eintragung eintretenden
Griinde fiir den Verlust des Markenrechts — , Verfall“
genannt — in Ubereinstimmung mit den bindenden
Vorgaben des Artikels 12 der Markenrechtsrichtli-
nie.

Nach Absatz 1 kann eine Marke auf Antrag wegen
Verfalls geloscht werden, wenn sie innerhalb von finf
Jahren seit ihrer Eintragung nicht gemas § 26 benutzt
worden ist. Fiir den Beginn des Zeitraums von finf
Jahren ist auf die Vorschrift des § 26 Abs. 5 hinzuwei-
sen: War die Eintragung der Marke mit einem Wider-
spruch angegriffen worden, so beginnt der fiinfjahrige
Zeitraum erst mit dem AbschluB des Widerspruchs-
verfahrens. Dies ist eine Konsequenz der im Vergleich
zum geltenden Recht neuen ,Nachschaltung” des
Widerspruchs (vgl. dazu oben Begriindung unter
A.IIL 6. und vor § 32).
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Allerdings kann eine einmal eingetretene Léschungs-
reife durch Aufnahme oder Wiederaufnahme der
Benutzung vor der Stellung des Léschungsantrags
geheilt werden (Absatz 1 Satz 2). Eine Benutzung, die
innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des
Loschungsantrags aufgenommen worden ist, bleibt
aber unberiicksichtigt — fiihrt also nicht zur Heilung
der Loschungsreife —, wenn die Vorbereitungen fir
die Aufnahme der Benutzung erst stattgefunden
haben, nachdem der Markeninhaber von einem még-
lichen Léschungsantrag Kenntnis erhalten hat (Ab-
satz 1 Satz 3).

Die Regelung entspricht nahezu woértlich den Vorga-
ben von Artikel 12 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie.
Sie ersetzt die Regelung in § 11 Abs. 5 Nr. 1 WZG,
nach der es auf die Androhung des Léschungsantrags
ankommt (und nicht auf die Kenntnis von einem
moglichen Léschungsantrag). Das geltende Recht ent-
hélt auBerdemin § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG eine kompli-
zierte Regelung iiber die Léschung aufgrund von
Marken, die im Zeitpunkt der Léschungsreife einer
dlteren Marke bekanntgemacht worden sind. Eine
entsprechende Regelung enthélt das neue Markenge-
setz im Einklang mit den Vorgaben der Markenrechts-
richtlinie nicht.

Absatz 1 Satz 4 enthélt eine ergénzende Regelung, die
im Hinblick darauf vorgesehenist, da der Loschungs-
antrag nach § 53 zundchst beim Patentamt gestellt
werden kann. Widerspricht der Inhaber der Marke der
Léschung, so teilt das Patentamt dies dem Antragstel-
ler mit und unterrichtet ihn dartiber, daB er sein
Loschungsbegehren durch Klage vor den ordentli-
chen Gerichten geltend machen muB (§ 53 Abs. 4).
Erhebt der Antragsteller die Léschungsklage inner-
halb von drei Monaten nach der Zustellung dieser
Mitteilung des Patentamtes, so bleibt gemaB § 49
Abs. 1 Satz 4 fur die Berechnung der Frist von drei
Monaten nach Satz 3 dieser Bestimmung der Antrag
beim Patentamt maBgeblich. Es bleibt also (sofern die
weiteren Voraussetzungen des Satzes 3 vorliegen) bei
der Unerheblichkeit von Benutzungshandlungen, die
erst in den letzten drei Monaten vor dem Léschungs-
antrag beim Patentamt (oder nach diesem Antrag)
vorgenommen worden sind. Mit dieser Regelung wird
erreicht, daB kiinftig nicht dariiber gestritten zu wer-
den braucht, ob bestimmte Fristen fiir die Klageerhe-
bung gelten.

Nach Absatz 2 Nr. 1, der wortlich der bindenden
Vorschrift in Artikel 12 Abs. 2 Buchstabe a der Mar-
kenrechtsrichtlinie entspricht, kann eine Marke fer-
ner auf Antrag wegen Verfalls geloscht werden, wenn
sie sich nach ihrer Eintragung zur Gattungsbezeich-
nung entwickelt hat. Diese Entwicklung muB sich
aufgrund des Verhaltens oder der Untétigkeit des
Markeninhabers ergeben haben, ohne daB es dafiir
auf ein ,Verschulden” ankommt. Das geltende Recht
enthdlt keine entsprechende Regelung. Die Ent-
wicklung zur Gattungsbezeichnung ist aber von der
Rechtsprechung als Loschungsgrund anerkannt wor-
den.

Nach Absatz 2 Nr. 2 soll eine eingetragene Marke
auBerdem auf Antrag wegen Verfalls geléscht werden
kénnen, wenn sie sich nach ihrer Eintragung zu einer
inhaltlich tduschenden Marke entwickelt hat. Die

Tduschung mubB sich aus der Benutzung der Marke
durch ihren Inhaber oder mit seiner Zustimmung
— z. B. durch Lizenznehmer — ergeben. Mit Absatz 2
Nr. 2 wird die ebenfalls bindende Vorschrift des
Artikels 12 Abs. 2 Buchstabe b der Markenrechtsricht-
linie nahezu wortgleich in das neue Markengesetz
iibernommen. Allerdings wird anstelle des in der
Markenrechtsrichtlinie gewdhlten Begriffs der ,Irre-
fahrung” der auch in § 8 Abs. 2 Nr. 4 enthaltene
Begriff der ,Tduschung” verwendet, ohne daf damit
eine inhaltliche Anderung verbunden ware. Das gel-
tende Recht enthdlt einen entsprechenden L&-
schungstatbestand in § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG.

Nach Absatz 2 Nr. 3 kann eine eingetragene Marke
auf Antrag wegen Verfalls schlieflich auch dann
geldscht werden, wenn der Inhaber nicht mehr die in
§ 7 geforderten Voraussetzungen erfiillt, z. B. wennim
Falle der Eintragung fiir eine juristische Person diese
ihre Rechtsfahigkeit verloren hat. Diese Félle werden
auBerordentlich selten sein, zumal das neue Marken-
gesetz die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit nicht
mehr enthédlt. Die Markenrechtsrichtlinie enthalt
keine entsprechende Regelung.

Absatz 3 stellt klar, daB auch eine teilweise Léschung
einer eingetragenen Marke wegen Verfalls moglich
ist.

Zu § 50 — Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse

Die Vorschrift des § 50, die die Loschung einer

‘eingetragenen Marke infolge absoluter Schutzhinder-

nisse betrifft, hat in der Markenrechtsrichtlinie keine
Entsprechung, da die verfahrensrechtliche Ausgestal-
tung des Markenschutzes nicht Gegenstand der Richt-
linie ist.

Gemad&B Absatz 1 Nr.1 bis 3 kann eine Marke auf
Antrag geléscht werden, wenn sie entgegen den §§ 3,
7 oder 8 eingetragen worden ist. Insoweit wird auf die
Begriindung zu diesen Vorschriften Bezug genom-
men.

Nach Absatz 1 Nr. 4 besteht ein Nichtigkeitsgrund
ferner dann, wenn der Anmelder bei der Anmeldung
bésglaubig war. Dieser Nichtigkeitsgrund kann nur
mit einem Loéschungsantrag geltend gemacht werden.
Er ist daher auch nicht in die ,absoluten” Schutzhin-
dernisse im Sinne des § 8 aufgenommen worden. Mit
dieser Regelung wird von der Option in Artikel 3
Abs. 2 Buchstabe d der Markenrechtsrichtlinie Ge-
brauch gemacht. Aus diesem Grund ist auch auf die
Wahl eines anderen Begriffs, wie z. B. der ,sittenwid-
rigen” oder ,rechtsmiBbréuchlichen” Anmeldung,
verzichtet worden, weil auf diese Weise die Verkniip-
fung mit der Markenrechtsrichtlinie gewahrt wird.
Hinsichtlich der Auslegung dieses Begriffs wird auch
auf die Begriindung zu § 21 Abs. 1 Bezug genommen.
Mit diesem Nichtigkeitsgrund steht ein markenrecht-
licher Anspruch zur Verfiigung, um z. B. rechtsmif}-
bréuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen
zur Léschung zu bringen. Dieser Anspruch stellt damit
auch ein geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfor-
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dernisses eines Geschéftsbetriebs als Eintragungsvor-
aussetzung dar. Teilweise kénnen damit auch Faélle
der Markenpiraterie gelost werden.

Nach Absatz 2 soll eine Marke nicht mehr gel6scht
werden konnen, wenn das Schutzhindernis vor der
Entscheidung liber den Antrag auf Léschung wegge-
fallen ist. Dies gilt nicht nur fir die nachtrégliche
Verkehrsdurchsetzung, sondern fiir alle absoluten
Schutzhindernisse des § 8. Weiterhin kann eine
Loschung unter Berufung auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 (feh-
lende Unterscheidungskraft), Nr. 2 (Freihaltebediirf-
nis) oder Nr. 3 (liblich gewordene Bezeichnung) nur
innerhalb von zehn Jahren nach dem Zeitpunkt der
Eintragung beantragt werden. Damit wird neben der
Verwirkung gegeniiber édlteren Rechten zusétzlich
eine Unanfechtbarkeit aus absoluten Griinden einge-
fiihrt. Die zeitliche Beschrankung der Loschung eines
Zeichens gemd&B Absatz 2 Satz 2 erscheint auch im
Hinblick auf die neuere Rechtsprechung angemessen,
nach der nur aufgrund konkreter Feststellungen tiber
die Auffassung des Verkehrs, iiber Herstellungs- und
Werbegewohnheiten usw. der SchluB auf eine feh-
lende Unterscheidungskraft gezogen werden darf und
nach der zudem nachprifbare Tatsachen vorliegen
miissen, um ein relevantes Freihaltebediirfnis anneh-
men zu kénnen. Derartige Feststellungen kénnen in
den meisten Féllen nach einem Zeitraum von zehn
Jahren nicht mehr zuverléssig auf die Vergangenheit
bezogen getroffen werden. Nachdem aus diesen
Erwagungen heraus ein auf die Loschung einer seit
langerer Zeit eingetragenen Marke gerichtetes
Begehren ohnehin kaum Erfolgsaussichten hat,
erscheint es im Interesse der Rechtssicherheit und zur
Vermeidung unnétigen Verwaltungsaufwands sach-
gerecht, die Méglichkeit entsprechender L6schungs-
verfahren zeitlich zu begrenzen. Als Korrektiv stehtim
ubrigen die Regelung zur Verfligung, nach der eine
eingetragene Marke aufgrund einer &dlteren Marke
nicht geléscht werden kann, wenn die dltere Markeim
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der
jingeren Marke aus absoluten Grinden hétte
geloscht werden kénnen (§ 51 Abs. 4 Nr. 2).

AuBer der Loschung auf Antrag (Absatz 1) soll nach
Absatz 3 auch eine Léschung von Amts wegen moég-
lich sein, wenn eine Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4
bis 9, also unter AuBerachtlassung von Eintragungs-
hindernissen eingetragen worden ist, die mit der
offentlichen Ordnung zusammenhédngen. Damit wird
das Patentamt in den Stand versetzt, ersichtliche
Fehleintragungen zu korrigieren, deren Bestand aus
Griinden des 6ffentlichen Interesses nicht hingenom-
men werden kann. Dieses Ldschungsverfahren von
Amts wegen soll aber nur innerhalb der ersten zwei
Jahre nach der Eintragung zuléssig sein (Absatz 3
Nr. 1) und nur dann zur Léschung fiihren, wenn die
Eintragung ersichtlich entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9
vorgenommen worden ist (Absatz 3 Nr. 3). Schliefllich
soll auch hier gelten, daB ein Wegfall des Schutzhin-
dernisses vor der Entscheidung iiber die Léschung
bewirkt, daB die Marke nicht geloscht werden kann
(Absatz 3 Nr. 2). Das geltende Recht sieht Amtsl6-
schungsverfahren ohne jede inhaltliche oder zeitliche
Begrenzung vor.
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Nach Absatz 4 ist auch eine Teilldschung moglich,
wenn der Nichtigkeitsgrund nur einen Teil der einge-
tragenen Waren oder Dienstleistungen betrifft.

Zu § 51 — Nichtigkeit wegen des Bestehens &lterer
Rechte

§ 51 enthalt die sogenannten ,relativen” Nichtigkeits-
grinde, also die Léschungsgriinde, die sich aus dem
Bestehen &lterer Rechte ergeben und die (nur) durch
Klage geltend gemacht werden koénnen. Nach
Absatz 1 kann Klage auf Loschung einer eingetrage-
nen Marke erhoben werden, wenn der Marke eines
derinden §§ 9 bis 13 aufgefiihrten Rechte mit dlterem
Zeitrang entgegensteht. Die Absétze 2 bis 4 enthalten
eine Reihe von Einschrinkungen dieses Grundtatbe-
standes. Absatz 5 betrifft die Teilnichtigkeit.

Nach Absatz 2 Satz 1 ist die Loschung aufgrund einer
eingetragenen Marke mit &lterem Zeitrang ausge-
schlossen, wenn der Inhaber der dlteren Marke die
Benutzung der jungeren Marke funf Jahre lang gedul-
det hat. In diesen Féllen tritt die sogenannte , Verwir-
kung” ein. Damit wird die bindende Vorschrift des
Artikels 9 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie in das
neue Markengesetz tibernommen. Hinsichtlich der
einzelnen Elemente dieser Regelung wird auf die
Begriindung zu § 21 Abs. 1 Bezug genommen.

Nach Absatz 2 Satz 2 gilt die , Verwirkung” entspre-
chend fiir Inhaber von durch Benutzung erworbenen
Marken im Sinne des § 4 Nr. 2, von notorisch bekann-
ten Marken im Sinne des § 4 Nr. 3, von geschéftlichen
Bezeichnungen im Sinne des § 5 oder von Sortenbe-
zeichnungen im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4, die einen
alteren Zeitrang als die angegriffene Marke haben.
Diese Einbeziehung ist erforderlich, weil sich sonst
ergeben konnte, daB eine Marke aus einem sonstigen
dlteren Recht geloscht werden kann, obwohl sie im
Verhéltnis zu einer damit tibereinstimmenden einge-
tragenen Marke wegen der langjahrigen Duldung
unanfechtbar geworden ist. Mit Absatz 2 Satz 2 wird
von der nach Artikel 9 Abs. 2 der Markenrechtsricht-
linie eingeraumten Moglichkeit Gebrauch gemacht.

SchlieBllich ist nach Absatz 2 Satz 3 die Loschung
ausgeschlossen, wenn der Inhaber des Rechts mit
dlterem Zeitrang der Eintragung zugestimmt hat.

Eine weitere Einschrdnkung des Loschungsrechts
ergibt sich aus Absatz 3. Danach kann eine jlingere
Marke auf Grund einer bekannten dlteren Marke oder
einer bekannten édlteren geschéftlichen Bezeichnung
dann nicht geléscht werden, wenn zu dem fir den
Zeitrang der angegriffenen Eintragung mafigeblichen
Tag das dltere Kennzeichenrecht noch nicht die nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder § 15 Abs. 3 fir
den erweiterten Schutz erforderliche Bekanntheit
besaB. Diese Einschrankung beruht darauf, daB der
Inhaber des &dlteren Kennzeichenrechts zu diesem
Zeitpunkt, der fir die Bestimmung des Vorrangs
entscheidend ist, noch keine Rechte {iber den Bereich
des ,normalen” Schutzumfangs hinaus geltend
machen konnte. Ein erst nach Begriindung des kon-
kurrierenden jiingeren Rechts entstandener ,Rechts-
zuwachs” soll sich nicht zum Nachteil eines recht-
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mdéBig begrindeten Markenrechts auswirken. Auch

wenn dieses Ergebnis sich auch ohne gesetzliche
Regelung aus einer ,verninftigen” Auslegung des
Prioritatsgrundsatzes ergeben hétte, erscheint es
zweckmadBig, diese Fallkonstellation so eindeutig zu
regeln, daB hieriiber spater keine — unnétigen —
Prozesse gefiihrt zu werden brauchen.

Nach Absatz 4 Nr.1 scheidet eine Loschung einer
jingeren Marke auBlerdem aus, wenn am Tag der
Verdffentlichung der Eintragung der Marke mit jiin-
gerem Zeitrang die dltere Marke selbst wegen Ver-
falls 16schungsreif war. Absatz 4 Nr. 1 erfafitinsbeson-
dere auch die Lodschungsreife wegen mangelnder
Benutzung (§ 49 Abs. 1) und entspricht damit insoweit
der bindenden Vorgabe des Artikels 11 Abs. 1 der
Markenrechtsrichtlinie. Verfahrensrechtlich ist die
Loschungsreife wegen mangelnder Benutzung
ebenso wie im VerletzungsprozeB (§ 25 Abs. 2) als
Einrede ausgestaltet (§ 55 Abs. 3 Satz 3).

GemadB Absatz 4 Nr. 2 kommt eine Léschung aufgrund
einer dlteren Marke schlieflich dann nicht in Betracht,
wenn die dltere Marke im Zeitpunkt der Veréffentli-
chung der Eintragung der Marke mit jingerem Zeit-
rang selbst wegen des Bestehens absoluter Schutzhin-
dernisse nach § 50 hétte geloscht werden kénnen. Mit
dieser Vorschrift wird ein Korrektiv daflir geschaffen,
daB eine Marke nur eingeschrdankt aus absoluten
Griinden geléscht werden kann.

Nach Absatz 5 kommt eine Teilldschung in Betracht,
wenn der Loschungsgrund nur fiir einen Teil der
eingetragenen Waren oder Dienstleistungen gegeben
ist.

Zu § 52 — Wirkungen der Léschung wegen Verfalls
oder Nichtigkeit

§ 52 regelt die Wirkungen der Léschung einer einge-
tragenen Marke.

Nach Absatz 1 sollen in den Féllen, in denen eine
Marke wegen Verfalls geloéscht wird, also wegen erst
nach der Eintragung eingetretener Umstdnde, die
Wirkungen der Eintragung vom Zeitpunkt der Stel-
lung des Antrags auf Loschung an entfallen. Aller-
dings soll nach Absatz 1 Satz 2 auf Antrag einer Partei
auch ein fritherer Zeitpunkt, zu dem einer der Ver-
fallsgriinde vorgelegen hat, in der Entscheidung fest-
gesetzt werden konnen.

Nach Absatz 2 wirkt eine Nichtigkeitsentscheidung,
also eine Entscheidung, die auf ,absolute” oder ,re-
lative” Schutzhindernisse gestiitzt ist, auf den Zeit-
punkt der Eintragung zurtick.

Absatz 3 enthélt Vorschriften, die erforderlich sind,
um die ,Rickwirkung” von Léschungsentscheidun-
gen zu mildern. Danach werden — vorbehaltlich von
Schadensersatzanspriichen oder Anspriichen wegen
ungerechtfertiger Bereicherung — rechtskréftig ab-
geschlossene Verletzungsverfahren (Absatz 3 Nr. 1)
und erfiillte Vertrdge (Absatz 3 Nr. 2) grundsatzlich
nicht beriihrt.

Zu § 53 — Loschung durch das Patentamt wegen
Verfalls

Nach § 53 soll die Méglichkeit bestehen, unbeschadet
der Moglichkeit, jederzeit Klage auf Ldéschung zu
erheben (§ 55), den Antrag auf Léschung wegen
Verfalls auch beim Patentamt zu stellen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht, soweit es den
Loéschungsgrund der mangelnden Benutzung betrifft,
§ 11 Abs. 4 WZG. In Erganzung dazu sind auch die
ubrigen Verfallsgriinde einbezogen, die in der Praxis
nur eine sehr geringe Rolle spielen werden.

Wird ein solcher Loschungsantrag nach Absatz 1
wegen Verfalls beim Patentamt gestellt, so unterrich-
tet dieses gemaB Absatz 2 den Inhaber der eingetra-
genen Marke. Die Eintragung der Marke wird nur
dann geldscht, wenn der Markeninhaber nicht inner-
halb von zwei Monaten, nachdem ihm die Mitteilung
des Patentamts zugestellt worden ist, der Léschung
widerspricht (Absatz 3). Dies entspricht § 11 Abs. 4
Satz 3 WZG, wo allerdings eine Frist von nur einem
Monat vorgesehen ist. Widerspricht der Markeninha-
ber der Léschung, bleibt der Antragsteller darauf
verwiesen, die Léschungsklage vor den ordentlichen
Gerichten zu erheben. Hierauf weist ihn das Patent-

"amt hin (Absatz 4). Im Hinblick auf eine erstmalige

oder erneute Aufnahme der Benutzung der angegrif-
fenen Marke kurz vor oder nach dem Léschungsan-
trag hat der Antragsteller, wie sich aus § 49 Abs. 1
Satz 4 ergibt, keinen Nachteil, wenn er die L6schungs-
klage binnen drei Monaten nach der Zustellung der
Mitteilung des Patentamts nach Absatz 4 erhebt.

Zu § 54 — Loschungsverfahren vor dem Patentamt
wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 54 regelt die Loéschungsverfahren vor dem Patent-
amt wegen absoluter Schutzhindernisse. Antragsbe-
fugt ist jeder Dritte (Absatz 1 Satz 2).

Nach Absatz 2 ist mit dem Antrag eine Gebiihr nach
dem Tarif zu bezahlen. Ohne Zahlung der Gebiihr gilt
der Antrag als nicht gestellt.

Absatz 3 regelt weitere Einzelheiten des Léschungs-
verfahrens dhnlich wie das geltende Recht (§ 10 Abs. 3
Satz 1 bis 3 WZG). Abweichend von der bisherigen
Regelung wird dem Markeninhaber fir den Wider-
spruch gegen die Léschung jedoch eine Frist von zwei
Monaten eingerdumt, da sich gezeigt hat, daBl nach
der bisherigen einmonatigen Frist der dem Empféan-
ger zur Erhebung des Widerspruchs tatsdchlich ver-
bleibende Zeitraum hédufig nicht ausreicht. Aus der
Sicht des Ldschungsantragstellers erscheint ein
Zuwarten von zwei Monaten vertretbar.

Zu § 55 — Loschungsverfahren vor den
ordentlichen Gerichten

GemadB § 55 Abs. 1 sind die ordentlichen Gerichte flir
die Entscheidung tiber Klagen auf Loschung wegen
Verfalls (§ 49) und wegen des Bestehens A&lterer
Rechte (§ 51), also wegen ,relativer” Schutzhinder-
nisse, zustdndig.
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Nach Absatz 2 Nr. 1 handelt es sich bei der Klage auf
Léschung wegen Verfalls um eine Popularklage. Zur
Erhebung der Klage ist jede Person befugt. Nach
Absatz 2 Nr. 2 sind in den Féllen der auf dltere Rechte
gestitzten Ldéschungsklage die jeweiligen Inhaber
der alteren Rechte klagebefugt. Einer ausdriicklichen
Regelung dazu, daB auch Lizenznehmer oder andere
Personen klagebefugt sein kénnen, die vom originédr
Klageberechtigten hierzu ausdriicklich ermachtigt
worden sind, bedarf es nicht. Eine Léschungsklage
nach Absatz 1 kann schlieBlich auch auf das Bestehen
einer &lteren geographischen Herkunftsangabe ge-
stiitzt werden. Da es bei geographischen Herkunfts-
angaben keinen Rechtsinhaber gibt, bedarf es fiir die
Klagebefugnis einer von der im tibrigen fiir altere
Rechte geltenden Regelung (Absatz 2 Nr. 2) abwei-
chenden Ausgestaltung. Daher sieht Absatz 2 Nr. 3
insoweit vor, daB die Klagebefugnis in diesen Féllen
den Personen zustehen soll, dienach § 13 Abs. 2UWG
klagebefugt sind. Diese Regelung entspricht auch der
in § 128 Abs. 1 fiir die Geltendmachung von Unterlas-
sungsansprichen vorgesehenen Regelung.

Nach Absatz 3 muB der Inhaber einer eingetragenen
Marke, der unter Berufung auf diese Marke Léschun-
gsklage erhoben hat, auf Einrede des Beklagten den
Nachweis erbringen, daB er die Marke gemaB § 26
benutzt hat. Dies ist nach Satz 1 fir den Zeitraum von
finf Jahren vor der Erhebung der Léschungsklage
und, wenn die Zeitspanne von fiinf Jahren der Nicht-
benutzung erst nach diesem Zeitpunkt endet, nach
Satz 2 fiir die letzten fiinf Jahre vor dem SchluBl der
miindlichen Verhandlung nachzuweisen. War die
dltere Marke am Tag der Veréffentlichung der Eintra-
gung der jiingeren Marke bereits mindestens finf
Jahre eingetragen, so hat der Kldger auf Einrede auch
nachzuweisen, daB die Marke zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke nicht wegen mangelnder Benutzung nach § 49
hétte geldscht werden kénnen (Satz 3). Die Regelung
entspricht der fiir die Einrede mangelnder Benutzung
im VerletzungsprozeB8 geltenden Regelung (§ 25
Abs. 2).

Absatz 4 — Wirkung des Léschungsurteils gegen
Rechtsnachfolger — entspricht der Regelung im gel-
tenden Recht (§ .11 Abs. 3 WZG).

d) Zu Abschnitt 4 — Allgemeine Vorschriften
fur das Verfahren vor dem
Patentamt

Abschnitt 4 (§§ 56 bis 65) enthalt die allgemeinen
Vorschriften fir das Verfahren vor dem Patentamt.
Weitere allgemeine Verfahrensvorschriften, die so-
wohl das Patentamt als auch das Patentgericht betref-
fen, sind in einem eigenen Abschnitt tiber ,Gemein-
same Vorschriften” enthalten (Abschnitt 7).

An der Spitze des Abschnitts 4 steht die Regelung der
Zusténdigkeiten im Patentamt (§ 56), dieim geltenden
Recht in § 12 Abs. 2 bis 4 WZG ihren Platz hat. Das
Warenzeichengesetz enthdlt im {brigen jedoch
nahezu keine allgemeinen Verfahrensvorschriften,
sondern beschrankt sich in § 12 Abs. 1 WZG auf eine
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globale Verweisung auf die Vorschriften iber das
Verfahren in Patentsachen.

Das neue Markengesetz soll hingegen ohne Verwei-
sungen auf das Patentgesetz ausgestaltet werden.
Dies macht es erforderlich, nicht nur die einzelnen
markenrechtlichen Verfahren (Eintragung, Wider-
spruch, Léschung, Verwaltung von Markenrechten)
zuregeln, sondern auch allgemeine Vorschriften tiber
das Verfahren in das neue Markengesetz aufzuneh-
men. Die Vorbilder hierfiir entstammen zum Teil dem
Patentgesetz.

Zu § 56 — Zustdndigkeiten im Patentamt

In § 56 werden die Zustdndigkeiten der einzelnen
Stellen im Patentamt fiir die Behandlung von Marken-
angelegenheiten in weitgehender Ubereinstimmung
mit dem geltenden Recht (§ 12 Abs. 2 bis 4 WZQG)
geregelt.

In Absatz 1 wird in allgemeiner Weise gesetzlich
vorgeschrieben, welche Spruchkérper im Patentamt
zu bilden sind. Es handelt sich um Markenstellen, die
nach dem bisherigen Recht ,Priifungsstelien” heiBen,
und um Markenabteilungen, die das Warenzeichen-
gesetz als ,Warenzeichenabteilungen” bezeichnet.
Absatz 2 Satz 1 enthdlt die gesetzliche Kompetenzab-
grenzung fiir die Markenstellen. Sie sind fiir die
Prifung von angemeldeten Marken und fiir die
BeschluBfassung im Eintragungsverfahren zustéandig.
Hinzuweisen ist darauf, daB das Eintragungsverfah-
ren, das im Abschnitt 1 geregelt ist, nach der Syste-
matik des neuen Gesetzes nicht nur bis zur Eintragung
der angemeldeten Marke gemaéB § 41 reicht, sondern
auch die Entscheidung liber den Widerspruch geméas
§ 43 umfaBt. Dies deckt sich mit dem bisherigen
Kompetenzumfang der Prifungsstellen geméB § 12
Abs. 2Nr. 1 WZG. Absatz 2 Satz 2 bis 4 entspricht § 12
Abs. 3 WZG. Absatz 3 entspricht, von geringfiigigen
Abweichungen im Wortlaut abgesehen, der Bestim-
mung in § 12 Abs. 4 WZG. Die bisher in § 12 Abs. 5
WZG vorgesehene Erméchtigung zur Ubertragung
von Aufgaben auf Beamte des gehobenen oder mitt-
leren Dienstes ist jetzt in § 65 enthalten.

Es soll auch nach dem neuen Markengesetz dabei
bleiben, daB ebenso wie nach dem geltenden Recht
alle ,Mitglieder" des Patentamts im Sinne des § 26 des
Patentgesetzes als Priifer die Aufgaben einer Marken-
stelle wahrnehmen oder in einer Markenabteilung
mitwirken kénnen. Die damit auch weiterhin gege-
bene Maéglichkeit, ,technische" Mitglieder mit sol-
chen Aufgaben zu betrauen, soll, auch wenn diese
«technischen” Mitglieder in aller Regel fiir Marken-
angelegenheiten keine ausreichende Sachkunde ha-
ben moégen, gleichwohl beibehalten werden, um in
besonderen Situationen auch im Markenrecht sach-
kundige ,technische” Mitglieder einsetzen zu kon-
nen. So werden gegenwartig Patentpriifer des ehema-
ligen DDR-Patentamts zu Erinnerungspriifern ausge-
bildet. Ihre Verwendung ist nur méglich, wenn das
Gesetz auch weiterhin den Einsatz von Mitgliedern
des Patentamts im Markenbereich gestattet, die keine
juristische Ausbildung haben. Eine Betrauung von
~technischen” Mitgliedern mit den Aufgaben einer
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Markenstelle wird sich allenfalls bei besonderen
Kenntnissen im Markenbereich ergeben, weil zu
beriicksichtigen ist, daB Entscheidungen der Marken-
stellen, die von einem Beamten des hoheren Dienstes
— einem ,Mitglied” des Patentamts — getroffen
werden, unmittelbar mit der Beschwerde zum Bun-
despatentgericht angefochten werden kénnen, also
nicht mehr einer Uberpriifung in einem Erinnerungs-
verfahren unterliegen.

Soweit es die Besetzung der Markenstellen betrifft, ist
auch weiterhin grundséatzlich vorgesehen, da8 diese
— auller von ,Mitgliedern” des Patentamts — mit
Beamten des gehobenen Dienstes besetzt werden. Die
Regelung fir die Ubertragung von Aufgaben der
Markenabteilungen an Beamte des gehobenen
Dienstes (und gegebenenfalls auch des mittle-
ren Dienstes) findet sich jetzt in § 65 Abs. 1 Nr. 11
und 12.

In Ergénzung zum geltenden Recht sieht § 56 Abs. 2
Satz 3 (ebenso wie § 65 Abs. 1 Nr. 11 und 12) vor, daB
fir die Aufgaben, die bisher nur von Beamten des
gehobenen (oder des mittleren Dienstes) wahrgenom-
men werden kénnen, kiinftig auch diesen Beamten
»vergleichbare” Angestellte eingesetzt werden kon-
nen. Damit wird fiir den Markenbereich nachvollzo-
gen, was im Patentbereich mit dem Gesetz zur Ande-
rung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom
23. Méarz 1993 (BGBL I S. 366) bereits verwirklicht
worden ist. Von einer Einbeziehung der fiir den
Markenbereich zustdndigen Dienststellen in dieses
Gesetz war im Hinblick auf die bevorstehende Mar-
kenrechtsreform abgesehen worden. Die neue Rege-
lung im Patentgesetz dient dabei nur insoweit als
Vorbild, als Uiberhaupt ,vergleichbare” Angestellte
eingesetzt werden kénnen. Die Lage ist im Marken-
bereich etwas anders als im Patentbereich, weil die
Beamten des gehobenen Dienstes als Priifer im Mar-
kenbereich nicht nur Aufgaben wahrnehmen, die
»Kkeine” rechtlichen Schwierigkeiten bieten. Soweit
es daher um die Beauftragung ,vergleichbarer”
Angestellter geht, wird dies nur dann in Betracht
kommen, wenn diese nach Vorbildung, Ausbildung
und Fahigkeiten den Beamten des gehobenen
Dienstes vergleichbar sind. Auch insoweit kommen
bei der gegebenen Lage insbesondere friithere
Bedienstete des ehemaligen DDR-Patentamts, die im
Markenbereich sachkundig sind, die aber nicht mehr
Beamte werden kénnen, als Priifer in Betracht.

Zu § 57 — AusschlieBung und Ablehnung

§ 57 regelt die AusschlieBung und Ablehnung von
Patentamtsbediensteten in gleicher Weise wie das
geltende Recht.

Absatz 1 entspricht § 12 Abs. 6 Satz 1 und 2 WZG.
Absatz 2 entspricht der Regelung, die im geltenden
Recht in § 12 Abs. 6 Satz 3 WZG durch eine Verwei-
sung auf das Patentgesetz (,§ 27 Abs. 6 Satz 3 des
Patentgesetzes gilt entsprechend”) getroffen worden
ist.

Zu § 58 — Gutachten

§ 58 regelt die Abgabe von Gutachten inhaitlich in
gleicher Weise wie das geltende Recht (§ 14 WZG).

Zu § 59 — Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches
Gehor

Das Patentamt wird — abgesehen von den seltenen
Féllen der Amtsléschung — zwar nur auf Antrag tétig,
ermittelt aber den Sachverhalt grundsdtzlich von
Amts wegen.

Im geltenden Recht hat dieser Grundsatz, soweit er
das patentamtliche Verfahren betrifft, zwar keinen
unmittelbaren gesetzlichen Ausdruck gefunden (an-
ders fiir das Verfahren vor dem Patentgericht: § 87
Abs. 1 PatG), seine Geltung ist aber seit jeher — wie
auch sonst fiir Verwaltungsverfahren — anerkannt.
Das neue Markengesetz enthélt mit § 59 Abs. 1 eine
Vorschrift, die den Amtsermittlungsgrundsatz — dem
Wortlaut des § 87 Abs. 1 PatG folgend — auch fiir das
patentamtliche Verfahren ausdriicklich festschreibt.
Auch das Amisverfahren in Markensachen ist
dadurch beschrankt, da das Patentamt nicht tiber
den durch die Anmeldung (Antrag) gesteckten Rah-
men hinausgehen kann. Fiir die Ermittlung des Sach-
verhalts ist das Amt an das Vorbringen und' die
Beweisantrdge der Beteiligten jedoch nicht gebun-
den.

Absatz 2 enthédlt den Grundsatz des rechtlichen
Gehors, der als rechtsstaatliches Prinzip mit Verfas-
sungsrang fiur alle Verfahren vor dem Patentamt

gilt.

Zu § 60 — Ermittlungen; Anhérungen; Niederschrift

Die in § 60 vorgesehene Regelung fiir die Ermittlun-
gen des Patentamts, die im Rahmen des § 59 stattfin-
den, folgt § 46 PatG, der im geltenden Recht iiber § 12
Abs. 1 WZG Anwendung findet.

"Die Absétze 1 und 3 entsprechen § 46 Abs. 1 und 3

PatG.

Absatz 2 regelt die miindliche Anhérung in den
Verfahren vor dem Patentamt und unterscheidet sich
damit von § 59 Abs. 1, der die allgemeine Verpflich-
tung zur Gewdhrung rechtlichen Gehérs enthilt, der
auch im schriftlichen Verfahren entsprochen werden
kann. Absatz 2 ist so gestaltet, daB er von vornherein
fiir alle patentamtlichen Verfahren gilt, wihrend sich
im geltenden Recht die Anwendung des § 46 Abs. 2
PatG auf miindliche Verhandlungen in Widerspruchs-

.verfahren erst tiber § 12 Abs. 1 WZG und § 59 Abs. 3

PatG ergibt.

Zu § 61 — Beschliisse; Rechtsmittelbelehrung

§ 61 tibernimmt nahezu wortgleich § 47 PatG, der im
geltenden Rechtnach § 12 Abs. 1 WZG entsprechend
in markenrechtlichen Verfahren Anwendung findet.
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Absatz 1 ist ebenso wie § 60 Abs. 2 so formuliert, daB er
fiir alle Verfahren (und nicht nur fir das Eintragungs-
verfahren) gilt.

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 47 Abs. 2 PatG und hat
lediglich an einigen Stellen einen etwas anderen
Wortlaut. So ist die Bestimmung z.B. auf alle in
Betracht kommenden Rechtsbehelfe — einschlieBlich
der Erinnerung (Satz 5) — anzuwenden, nicht nur auf
die Beschwerde zum Patentgericht.

Zu § 62 — Akteneinsicht; Registereinsicht

Die Vorschrift in § 62 regelt die Einsicht in die Akten
angemeldeter oder eingetragener Marken (Absétze 1
und 2) sowie die Einsicht in das Register (Absatz 3).

GemaB Absatz 1 wird schon vor der Eintragung der
Marke Einsicht in die Akten gewdéhrt, wenn und
soweit ein berechtigtes Interesse geltend gemacht
wird. Dies entspricht der geltenden Rechtslage (vgl.
§ 3 Abs. 2 Satz 2 WZG). Nach den Erfahrungen der
Praxis besteht an einer Akteneinsicht in diesem fri-
hen Verfahrensabschnitt seitens der beteiligten
Kreise ein erheblicher Bedarf. So kann beispielsweise
der Inhaber einer eingetragenen Marke ein wesentli-
ches Interesse an der Einsicht in die Akten einer
Anmeldung mit &lterem Zeitrang haben, auf die ein
Widerspruch gegen die eingetragene Marke gesttitzt
wird. Ebenso kann etwa ein Bediirfnis der Mitbewer-
ber bestehen, durch Einsichtin die Akten einer gemas
§ 8 zuriickgewiesenen Markenanmeldung Klarheit zu
erlangen, ob es sich bei der fraglichen Marke um eine
nunmehr frei verwendbare beschreibende Angabe
handelt. Vor der Eintragung der Marke ist das Inter-
esse an der Akteneinsicht regelmdfig gegen die
schutzwiirdigen Belange des Anmelders abzuwa-
gen.

GemaibB Absatz 2 unterliegt die Akteneinsichtnach der
Eintragung der Marke keinen einschrankenden Vor-
aussetzungen mehr. Das geltende Recht macht die
Akteneinsicht hingegen auch nach der Bekanntma-
chung der Anmeldung und der Eintragung von der
Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses
abhangig (§ 3 Abs. 2 Satz 2 WZG). Fiir eine Beschran-
kung der Akteneinsicht auf Félle berechtigten Inter-
esses besteht aber nach der Eintragung kein Bediirf-
nis.

Néhere Einzelheiten des Akteneinsichtsverfahrens
sollen in den Durchfithrungsbestimmungen nach § 65
geregelt werden.

Nach Absatz 3 soll die Einsicht in das Register jedem
ohne Einschrdankung freistehen. Das geltende Recht
regelt die freie Einsicht in das Register (,Zeichen-
rolle”) in § 3 Abs. 2 Satz 1 WZG.

Zu § 63 — Kosten des Verfahrens

Das geltende Recht enthdlt an verschiedenen Stellen
Regelungen tiber die Verteilung der Kosten in den
verschiedenen markenrechtlichen Verfahren: Fiir das
Widerspruchsverfahren gilt nach § 5 Abs. 6 Satz 2
WZG die Bestimmung des § 62 PatG entsprechend mit
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der MaBgabe, daB auch die ,sonstigen Kosten” in die
Kostenverteilung mit einbezogen werden koénnen. § 5
Abs. 6 WZG gilt entsprechend bei Widerspriichen
gegen beschleunigt eingetragene Marken (§ 6a
Abs. 3 Satz 3 WZQG). Fir auf Antrag eingeleitete
Loschungsverfahren gilt nach § 10 Abs. 3 Satz 4 WZG
die Bestimmung des § 62 PatG entsprechend, aber nur
fir durch eine Anhérung oder Beweisaufnahme ver-
ursachte Kosten. Fir das neue Markengesetzistin § 63
eine Regelung vorgesehen, die weitgehend § 62 PatG
(Kosten im Einspruchsverfahren) entspricht und fir
alle Verfahren mit mehreren Beteiligten gelten soll.

Nach Absatz 1 hat das Patentamt die Befugnis, einem
Beteiligten die Kosten des Verfahrens ganz oder
teilweise aufzuerlegen. Wéhrend nach § 62 Abs. 1
Satz 1 PatG die Méglichkeit der Kostenverteilung nur
fur die durch eine Anhérung oder eine Beweisauf-
nahme verursachten Kosten gilt (einschlieBlich der
den Beteiligten erwachsenen Kosten), soll fiir die
Verfahren in Markensachen mit mehreren Beteiligten
(ebenso wie im geltenden Recht fiir Widerspruchsver-
fahren, § 5 Abs. 6 Satz 2 WZG) von vornherein die
Moglichkeit bestehen, alle Kosten (und nicht nur die
durch eine Anhorung oder Beweisaufnahme verur-
sachten Kosten) in die Kostenverteilung aufzuneh-
men. Zu den zu beriicksichtigenden Kosten gehéren
auch die Auslagen des Patentamts und die den Betei-
ligten erwachsenen Kosten (so das geltende Recht in
§ 62 Abs. 2 Satz 1 PatG). Nach Absatz 1 Satz 2 soll eine
Kostenentscheidung auch dann moglich sein, wenn
das Verfahren nicht durch eine Entscheidung abge-
schlossen wird, sondern durch eine Zuriicknahme des
entsprechenden Antrags oder durch eine Loschung
der eingetragenen Marke, z. B. wegen Nichtverldnge-
rung oder wegen Verzichts.

Nach Absatz 1 Satz 3 trdgt jeder Beteiligte seine
Kosten selbst, soweit eine Bestimmung tber die
Kosten nicht getroffen wird. Durch diese Vorschrift
wird der gegenwdrtig als regelmdBige Kostenent-
scheidung in zweiseitigen Verfahren vor dem Patent-
amt ergehende formelhafte Ausspruch uberflussig,
daB von einer Kostenauferlegung abgesehen werde.
AuBerdem wird damit die noch nicht abschlieBend
gekldrte Frage entschieden, ob bei Fehlen eines
ausdricklichen Kostenausspruchs von einer ,kraft
Gesetzes"” eintretenden Kostenteilung auszugehen ist
oder ob dieses Unterlassen eine bewuBte und gewollte
Entscheidung darstellt, von einer Kostenauferlegung
abzusehen.

Nach Absatz 2 soll das Patentamt die Befugnis haben,
die vollstandige oder teilweise Erstattung der gezahi-
ten Widerspruchs- oder Loschungsgebiihr anzuord-
nen. Im geltenden Recht ist dies fiir die Widerspruchs-
gebiihr nicht moglich, da fir den Einspruch (bislang)
keine Gebiihr zu zahlen ist und somit wegen der
Verweisung auf § 62 PatG in § 5 Abs. 6 Satz 2 WZG
keine entsprechende Regelung besteht. Fir die
Loschungsgebtihr sieht § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 WZG
eine Bestimmung Uber die Erstattung oder Auferle-
gung der Loschungsantragsgebiihr vor. Absatz 2
regelt nur die Erstattung der Gebiihr, wahrend es nach
Absatz 1 moglich ist, die Gebiihren einem Verfahrens-
beteiligten aufzuerlegen.
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Die Ausgestaltung der Absétze 1 und 2 dient zugleich
als Vorbild fiir die weitgehend iibereinstimmenden
Vorschriften iber die Kostenverteilung im Beschwer-
deverfahren (§ 71) und im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren (§ 90).

Absatz 3 entspricht § 62 Abs. 2 Satz 2 bis 5 PatG. Zur
Klarstellung wird hinzugefiigt, daB die Beschwerde
gegen Kostenfestsetzungsbeschliisse — wie auch
nach sonst geltendem Recht — gebiihrenfrei ist.

Zu § 64 — Erinnerung

Das Warenzeichengesetz enthélt seit dem sogenann-
ten ,Vorabgesetz" vom 4. September 1967 (BGBI. I
S. 953) die Erinnerung als Rechtsbehelf gegen Ent-
scheidungen der Beamten des gehobenen Dienstes.
Dieses zweistufige Verfahren im Patentamt hat sich
nach Auffassung der Bundesregierung insgesamt
bewéhrt. Es fithrt zu einer Vereinheitlichung der
Praxis des Patentamts und stellt zugleich einen geeig-
neten Filter fir die mit der Beschwerde zum Patent-
gericht anfechtbaren Entscheidungen des Patentamts
dar. Das Erinnerungsverfahren wird im iibrigen im
einseitigen Verfahren durch das Abhilfeverfahren
(§ 73 Abs. 4 PatG in Verbindung mit § 13 Abs. 3 WZG)
erganzt.

Das Erinnerungsverfahren soll daher auch Bestandteil
des neuen Markengesetzes bleiben. Es wird in § 64
geregelt.

Allerdings haben sich aufgrund der nicht ausreichen-
den Ausstattung des Patentamts mit Erinnerungspri-
fern in den vergangenen Jahren erhebliche Riick-
stdnde bei der Erledigung von Erinnerungen ergeben,
so daB zum Jahresende 1992 etwa 6600 Erinnerungs-
verfahren anhdngig waren. Die dadurch herbeige-
flihrte lange Anhdngigkeit von Verfahren ist fir die
Beteiligten nicht zumutbar. Fiir das neue Markenge-
setz ist daher unter Beibehaltung des Erinnerungsver-
fahrens selbst eine ,Durchgriffsbeschwerde” (§ 66
Abs. 3) vorgesehen. Danach soll, falls tber die Erin-
nerung nicht innerhalb bestimmter Fristen entschie-
den worden ist und nach entsprechendem Antrag auf
Entscheidung weiterhin keine Entscheidung getrof-
fen wird, die Beschwerde zum Patentgericht gegen
die mit der Erinnerung angegriffene Entscheidung
zuldssig sein.

Nach Absatz 1 Satz 1 soll ebenso wie im geltenden
Recht (§ 12a Abs. 1 Satz 1 WZG) gegen die Beschliisse
der Markenstellen und Markenabteilungen, die von
einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen
werden, die Erinnerung gegeben sein. Da solche
Beschliisse auch von Angestellten erlassen werden
konnen, die den Beamten des gehobenen Dienstes
vergleichbar sind, sind die Angestellten ausdriicklich
in dieser Bestimmung erwéhnt. Im Hinblick darauf,
daB es sich bei der Erinnerung um einen Rechtsbehelf
gegen Entscheidungen des Patentamts handelt, ist in
Absatz 1 Satz 2 vorgesehen, daB die Erinnerung
ebenso wie die Beschwerde (§ 66 Abs.1 Satz 3)
aufschiebende Wirkung hat.

DaB die mit der Erinnerung anfechtbaren Entschei-
dungen mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen

sind, ergibt sich aus § 61 Abs. 2. Einer dem geltenden
Recht (§ 12a Abs. 1 Satz 3 WZG) entsprechenden
Verweisung bedarf es nicht.

Nach Absatz 2 ist fiir die Einlequng der Erinnerung
eine Frist von einem Monat nach Zustellung der
angefochtenen Entscheidung vorgesehen. Absatz 2
entspricht § 12a Abs. 1 Satz 2 WZG. Wieim geltenden
Rechtist die Erinnerung ein gebiihrenfreier Rechtsbe-
helf.

Nach Absatz 3 soll im einseitigen Verfahren ebenso
wie im geltenden Recht (dort in § 12a Abs. 2 Satz 2
WZG durch eine Verweisung — ,sinngemdéBe
Anwendung” —auf § 73 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5PatG
geregelt) der Beamte oder Angestellte, dessen
BeschluB mit der Erinnerung angegriffen wird, der
Erinnerung abhelfen, wenn er sie fiir begriindet
halt.

Nach Absatz 4 soll tiber die Erinnerung wie auch im
geltenden Recht (§ 12a Abs.2 Satz 1 WZG) ein
Mitglied des Patentamts durch BeschluB entschei-
den.

Nach Absatz 5 soll {iber eine Erinnerung nicht mehr
entschieden werden kénnen, wenn Durchgriffsbe-
schwerde nach § 66 Abs. 3 eingelegt worden ist. Mit
dem Einlegen der Durchgriffsbeschwerde wird das
Verfahren vor dem Patentamt — abgesehen von der
Abhilfeméglichkeit — beendet. Absatz 5 Satz 2 stellt
klar, daB eine gleichwohl noch erlassene Erinne-
rungsentscheidung gegenstandslos ist. Solche Félle
konnen sich z. B. ergeben, wenn der Eingang der
Beschwerde zum Zeitpunkt des Erlasses (Verkiindung
oder Zustellung) des Erinnerungsbeschlusses noch
nicht bekannt war. Wird zwar eine Durchgriffsbe-
schwerde nach § 66 Abs. 3 eingelegt, nicht aber die
dafiir nach § 66 Abs. 5 innerhalb eines Monats nach
Zugang der Durchgriffsbeschwerde erforderliche Ge-
biihr gezahlt, so gilt die Beschwerde nach § 66 Abs. 5
als nicht eingelegt. Dies wiirde in den zuvor genann-
ten Féllen dazu filihren, daB eine gleichwohl nach
Einlegung der Beschwerde ergangene Erinnerungs-
entscheidung ihre Wirkung nicht verliert, wenn die
Beschwerde wegen fehlender Gebiihrenzahlung als
nicht eingelegt gilt.

Zu § 65 — Rechtsverordnungsermdachtigung

In § 65 sind alle — im geltenden Recht verstreut im
Warenzeichengesetz oder durch Verweisung im
Patentgesetz zu findenden — Vorschriften zusam-
mengefaBt, die zum ErlaB von Rechtsverordnungen
zur Regelung von Einzelheiten der Verfahren in
Markensachen erméchtigen. Es ist vorgesehen, die
Durchfiihrungsbestimmungen soweit wie moéglich in
einer einzigen Rechtsverordnung zusammenzufas-
sen.

Die Ermédchtigungsnorm entspricht weitgehend den
entsprechenden Regelungen des geltenden Rechts,
soll aber durch einige weitere Tatbestdnde ergénzt
werden.
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Absatz 1 Nr. 1 — Einrichtung und Geschéftsgang des
Patentamts — entspricht § 36 Abs. 1 WZG (,Einrich-
tung und Geschiftsgang des Patentamts”).

Absatz 1 Nr. 2 —Erfordernisse fiir die Anmeldung von
Marken — entspricht § 2 Abs. 2 Satz 1 WZG.

Absatz 1 Nr. 3 — Festlegung der Klasseneinteilung —
weicht vom geltenden Recht insoweit ab, als die
Klasseneinteilung selbst als Anlage zu § 2 Abs. 3WZG
ausgestaltet ist, wiahrend Anderungen der Klassen-
einteilung durch Rechtsverordnung getroffen werden
kénnen (§ 2 Abs. 5 WZG). Diese Unterscheidung soll
fiir das neue Markengesetz nicht beibehalten werden.
Vielmehr soll kinftig die Klasseneinteilung selbst
— ebenso wie etwaige Anderungen der Klassenein-
teilung — durch eine Rechtsverordnung nach § 65
festgelegt werden. Eine Anderung der geltenden
Rechtslage ist damit nicht beabsichtigt. Vielmehr soll
die Klasseneinteilung auch weiterhin der mit dem
Abkommen von Nizza tliber die internationale Klassi-
fikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken errichteten Klasseneintei-
lung entsprechen.

Absatz 1 Nr. 4 — Bestimmungen fiir die Durchfiihrung
der weiteren Verfahren vor dem Patentamt — hat im
geltenden Recht keine unmittelbare Entsprechung.
Die Vorschriftin § 36 Abs. 1 WZG erméchtigt lediglich
zum Erlafl von Durchfiihrungsbestimmungen fiir die
«Form des Verfahrens”. § 5 Abs. 9 WZG enthdlt eine
dhnliche Bestimmung, die aber ebenfalls nur die
+~Form des Widerspruchs” erfafit. Die im Vergleich
zum geltenden Recht vorgesehene Erweiterung der
Erméachtigungsnorm ist erforderlich, um fiir die in
Betracht kommenden Verfahren nahere Bestimmun-
gen treffen zu kénnen.

Absatz 1 Nr. 5 — Bestimmungen iiber das Register —
entspricht im geltenden Recht § 2 Abs. 1 Satz 1 WZG
{»Die Zeichenrolle wird beim Patentamt gefiihrt") und
§ 19 WZG (, Uber die Einrichtung des Registers fiir
Verbandszeichen bestimmt der Prasident des Patent-
amts”). Fir das neue Markengesetz ist im Gesetz
selbst nur die Einrichtung des Registers vorgesehen
(§ 4 Nr. 1). Die Einzelheiten tiber das Register, insbe-
sondere die Art und Weise seiner Fihrung, z. B. auch
in der Form einer elektronischen Datenbank, sollen
kiinftig in den Durchfiihrungsbestimmungen geregelt
werden. Soweit erforderlich, konnen dort auch beson-
dere Bestimmungen fiir Kollektivmarken getroffen
werden.

Absatz 1 Nr. 6 — Inhalt des Registers und Veréffent-
lichung der im Register eingetragenen Angaben —
entspricht im geltenden Recht der ,Soll-Regel” in § 3
Abs. 1 WZG. Kiinftig sollen die in das Register aufzu-
nehmenden Angaben, die Art ihrer Eintragung in das
Register und der Umfang sowie die Art und Weise der
Verdffentlichung der Angaben in den Durchfiihrungs-
bestimmungen geregelt werden, soweit das Gesetz
nicht selbst die Veréffentlichung vorschreibt. Auch
insoweit ist eine einfache Anpassung an die Anderun-
gen der Technik méglich.

Absatz 1 Nr. 7 — Festlegung von Einzelheiten sonsti-
ger in dem Gesetz geregelter Verfahren — hat im
geltenden Recht keine unmittelbare Entsprechung,
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soweit nicht § 36 Abs. 1 WZG (,Form des Verfahrens")
Anwendung finden kénnte. Ebenso wie fir die in
Absatz 1 Nr. 4 angesprochenen Priifungs-, Wider-
spruchs- und Léschungsverfahren sollen nach Ab-
satz 1 Nr. 7 auch fiir die dort angesprochenen weiteren
Verfahrensarten néhere Einzelheiten in den Durch-
fiihrungsbestimmungen geregelt werden konnen.

Absatz 1 Nr. 8 — Bestimmungen tber die Form von
Antrdgen und Eingaben — ermdéglicht, néahere
Bestimmungen tuber die Form, in der Antrdge und
Eingaben einzureichen sind, im Wege der Rechtsver-
ordnung zu treffen. Die Erméachtigung soll auch die
Befugnis zur Regelung der Ubermittlung von Antra-
gen und Eingaben durch elektronische Dateniibertra-
gung einschlieBen. Das Gesetz verzichtet in den
einzelnen Bestimmungen tiber Antrage und Eingaben
durchweg auf das Erfordernis der Schriftlichkeit, um
die Anpassung der Formerfordernisse an die weitere
Entwicklung der Technik, insbesondere der elektroni-
schen Datenlbertragung zu ermoéglichen. Absatz 1
Nr. 8 bietet die gesetzliche Grundlage, um diese
Formfragen im Wege der Rechtsverordnung zu
regeln.

Aus den gleichen Griinden erlaubt Absatz 1 Nr. 9
— Bestimmungen tuber die Form von Beschliissen,
Bescheiden und sonstigen Mitteilungen des Patent-
amts —, durch Rechtsverordnung auch néhere
Bestimmungen dartiber zu treffen, in welcher Form
Beschlisse, Bescheide oder sonstige Mitteilungen des
Patentamts den Beteiligten zu tibermitteln sind. Hier-
von bleiben bestimmte gesetzlich vorgeschriebene
Formen der Ubermittlung unberiihrt, wie z. B. die
Zustellung von Entscheidungen, durch die eine Frist
in Gang gesetzt wird.

Absatz 1 Nr. 10 — Beriicksichtigung fremder Spra-
chen — tiberlaBt es ferner der Regelung im Verord-
nungswege, inwieweit Eingaben und Schriftstiicke in
anderen Sprachen als der deutschen Sprache beriick-
sichtigt werden und welche weiteren Voraussetzun-
gen dafiir gelten sollen, wie z. B. das Nachreichen von

- Ubersetzungen in bestimmten Féllen usw.

Absatz 1 Nr. 11 — Ubertragung von Aufgaben der
Markenabteilungen auf Beamte des gehobenen
Dienstes oder vergleichbare Angestellte — entspricht
im geltenden Recht § 12 Abs. 5 Nr. 1 WZG. Wéhrend
nach dem geltenden Recht Beamte des gehobenen
Dienstes nur mit solchen Aufgaben der Markenabtei-
lungen betraut werden diirfen, ,die rechilich keine
Schwierigkeiten bieten", ist fiir Absatz 1 Nr. 11 vor-
gesehen, daB die Beauftragung méglich ist, wenn die
Angelegenheiten keine ,besonderen” rechtlichen
Schwierigkeiten bieten. Da die Beamten des gehobe-
nen Dienstes nach § 56 Abs. 2 fiir Entscheidungen im
Prifungsverfahren zustdndig sein sollen, die haufig
rechtliche Schwierigkeiten bieten werden, ist es nicht
ersichtlich, warum die Beamten dieser Kategorie in
Angelegenheiten der Markenabteilungen nur tatig
werden sollten, wenn diese Angelegenheiten ,keine”
rechtlichen Schwierigkeiten bieten. Nach dem gelten-
den Recht ist die Beauftragung von Beamten des
gehobenen Dienstes nicht méglich fiir die BeschluB-
fassung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 WZG (Léschungsver-
fahren). Absatz 1 Nr. 11 ibernimmt diese Regelung
durch eine Bezugnahme auf § 54. Dartliber hinaus
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sollen auch Léschungen, die einem Verzicht des
Markeninhabers entsprechen (§ 48 Abs. 1), oder die
im Falle eines an das Patentamt gerichteten Antrags
auf Léschung wegen Verfalls stattfinden (§ 53 Abs. 3),
nicht von einem Beamten des gehobenen Dienstes,
sondern nur von einem Mitglied der Markenabteilung
verfiigt werden. Fiir sonstige Loschungen — wie z. B.
im Falle der Nichtverldéngerung der Schutzdauer —
sollen auch Beamte des gehobenen Dienstes (und
vergleichbare Angestellte) zustdndig sein kénnen.

Absatz 1 Nr. 12 — Ubertragung von Angelegenheiten
der Markenstellen und der Markenabteilungen auf
Beamte des mittleren Dienstes und vergleichbare
Angestellte — entspricht im geltenden Recht § 12
Abs. 5 Nr. 2 WZG. Die vergleichbaren Angestellten
sind auch aus denselben Griinden einbezogen, die fiir
die Regelung in § 56 Abs. 2 gelten. Insoweit wird auf
die dortige Begriindung Bezug genommen.

Absatz 1 Nr. 13 — Verwaltungskosten — entspricht im
geltenden Recht § 36 Abs. 2 WZG.

Nach Absatz 2 soll die Erméchtigung zum ErlaB von
Durchfiihrungsbestimmungen ganz oder teilweise auf
den Présidenten des Patentamts iibertragen werden
kénnen. In welchem Umfang von dieser Erméchti-
gungsubertragung Gebrauch gemacht werden soll,
1aBt sich im Hinblick darauf, daB die markenrechtli-
chen Durchfiihrungsbestimmungen méglichst in einer
einzigen Rechtsverordnung zusammengefafit werden
sollen, noch nicht sagen. Fiir eine solche Ermaéchti-
gung kommt aber jedenfalls die Ubertragung von
Aufgaben auf Beamte des gehobenen oder mittleren
Dienstes (und vergleichbare Angestellte) (Absatz 1
Nr. 11 und 12) in Betracht.

Die Rechtsverordnungen nach § 65 bediirfen, da sie
ausschlieBlich die patentamtlichen Verfahren regeln,
nicht der Zustimmung des Bundesrates.

e} Zu Abschnitt 5 — Verfahren vor dem
Patentgericht

Das geltende Warenzeichengesetz enthdlt zum
Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des
Patentamts nur insoweit eigene Vorschriften, als dies
wegen markenrechtlicher Besonderheiten im Ver-
gleich zum patentrechtlichen Verfahren erforderlich
ist (§ 13 Abs. 1, 2 und 4 WZQG), verweist aber im
iibrigen auf die ,Vorschriften des Patentgesetzes {iber
die Beschwerde"”, die entsprechend anzuwenden sind
(§ 13 Abs. 3 WZG). Das neue Markengesetz soll selbst
alle anzuwendenden Vorschriften markenrechtlicher
Natur enthalten und insbesondere ohne Verweisun-
gen auf das Patentgesetz ausgestaltet werden. Dem-
gemdlB enthdlt Abschnitt 5 (§§ 66 bis 82) sowohl die
Vorschriften iiber das Beschwerdeverfahren (§§ 66 bis
71) als auch notwendige allgemeine Vorschriften iiber
das Verfahren vor dem Patentgericht (§§ 72 bis 82).
Die Vorschriften stimmen soweit wie méglich mit den
entsprechenden Vorschriften im Patentgesetz uber-
ein. Das neue Markengesetz setzt das Bestehen des
Patentgerichts (ebenso wie das Bestehen des Patent-
amts) voraus, so daB es keiner besonderen Vorschrif-
ten tiber das Patentgericht selbst bedarf. Diese finden

sich, ohne daB darauf verwiesen werden miiBte, in den
§§ 65 bis 72 PatG.

Hervorzuheben ist, dal das neue Markengesetz in
Ergdnzung zu den Vorschriften des geltenden Rechts
eine Durchgriffsbeschwerde vorsieht, die dann einge-
legt werden kann, wenn {iiber eine Erinnerung nicht
innerhalb bestimmter Fristen entschieden worden ist
{§ 66 Abs. 3). Die Griinde fiir die Einfiihrung dieser
Durchgriffsbeschwerde sind in dem Allgemeinen Teil
der Begriindung (A.II1.8.) und in der Begriindung zu
§ 64 bereits dargelegt worden.

Zu § 66 — Beschwerde

Nach Absatz 1 Satz 1 ist die Beschwerde gegen die
Beschliisse der Markenstellen und der Markenabtei-
lungen gegeben, soweit nicht nach § 64 Erinnerung
eingelegt werden kann. Dies entspricht § 13 Abs. 1
WZGund § 73 Abs. 1 PatG. Nach Absatz 1 Satz 2 steht
die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt
Beteiligten zu. Die Bestimmung entspricht § 74 Abs. 1
PatG. Nach Absatz 1 Satz 3 hat die Beschwerde
aufschiebende Wirkung. Dies entspricht § 75 Abs. 1
PatG.

Absatz 2 sieht in Ubereinstimmung mit § 73 Abs. 2
Satz 1 PatG eine Beschwerdefrist von einem Monat
vor.

Absatz 3 enthélt die Vorschriften Gber die Durchgriffs-
beschwerde. Nach Satz 1 soll die Beschwerde auch
gegen mit der Erinnerung anfechtbare Beschliisse der
Markenstellen und der Markenabteilungen gegeben
sein, wenn Uber eine eingelegte Erinnerung nicht
innerhalb von sechs Monaten entschieden worden ist,
wenn der Beteiligte danach einen Antrag auf Ent-
scheidung gestellt hat und wenn nach Ablauf von zwei
weiteren Monaten seit Zugang dieses Antrags beim
Patentamt noch immer nicht iber die Erinnerung
entschieden worden ist.

Die Sétze 2 bis 5 enthalten zusétzliche Bestimmungen
fir die Félle, in denen dem Erinnerungsfiihrer in dem
Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegen-
libersteht. Hierbei wird es sich vor allem um Wider-
spruchsverfahren handeln. Da diese Verfahren in der
Regel komplizierter und zeitaufwendiger als einsei-
tige Verfahren sind, sieht Satz 2 vor, daB in diesen
Verfahren an die Stelle der Frist von sechs Monaten
eine Frist von zehn Monaten treten soll. Hat in einem
solchen zweiseitigen Verfahren nur eine der Parteien
Erinnerung eingelegt, so bedarf es fiir die Durchgriffs-
beschwerde nicht der Zustimmung des anderen Betei-
ligten. Da die Interessenlage aber bei solchen Erinne-
rungsverfahren anders liegt, bei denen von den Betei-
ligten auf beiden Seiten jeweils Erinnerung eingelegt
worden ist, erscheint es sachgerecht, in solchen Féllen
die Durchgriffsbeschwerde nur dann zuzulassen,
wenn der andere Verfahrensbeteiligte, der ebenfalls
Erinnerung eingelegt hat, damit einverstanden ist.
Ohne ein solches Einverstdndnis wiirde ihm die
patentamtliche Instanz fiir die Entscheidung tiber die
Erinnerung genommen. Satz 3 sieht daher vor, daB
dann, wenn der andere Beteiligte ebenfalls Erinne-
rung eingelegt hat, die Durchgriffsbeschwerde nach
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Satz 2 seiner Einwilligung bedarf. Nach Satz 4 ist die
schriftliche Einwilligungserklarung der Durchgriffs-
beschwerde beizufiigen. Da mit der Einwilligungser-
kldrung noch nicht gekldrt ist, was mit der von dem
anderen Verfahrensbeteiligten eingelegten Erinne-
rung geschieht, sieht Satz 5 vor, daB der andere
Verfahrensbeteiligte innerhalb von einem Monat
nach Zustellung der Durchgriffsbeschwerde gemaB
Absatz 4 Satz 2 seinerseits ebenfalls Beschwerde
einlegen kann. Tut er dies nicht, so gilt seine Erinne-
rung als zuriickgenommen.

Da es haufig vorkommt, daB den Beteiligten in einem
Erinnerungsverfahren Fristen gewédhrt werden, weil
z. B. weitere Ermittlungen erforderlich sind oder weil
Abgrenzungsverhandlungen schweben, und die Be-
teiligten natiirlich nicht erwarten kénnen, daB wéh-
rend des Laufs solcher Fristen gleichwohl eine Erin-
nerungsentscheidung getroffen wird, sieht Absatz 3
Satz 6 vor, daB der Lauf der in Absatz 3 Satz 1 und 2
vorgesehenen Fristen gehemmt wird, wenn einem
Beteiligten auf sein Gesuch hin eine Frist gewdhrt
wird. Das gleiche soll gelten, wenn das Erinnerungs-
verfahren ausgesetzt wird, z. B. nach § 43 Abs. 3.
Satz 7 sieht vor, daB nach einer Beendigung der
Aussetzung oder nach dem Ablauf einer gewdahrten
Frist der noch tibrige Teil der Fristen wieder zu laufen
beginnt. Fir die Hemmung der Fristen soll es uner-
heblich sein, welchem der Beteiligten die Frist
gewahrt worden ist oder welche der Parteien die
Aussetzung beantragt hat, soweit die Aussetzung
einem Antrag entspricht.

SchlieBlich sieht Absatz 3 Satz 8 vor, daB nach dem
ErlaB der Erinnerungsentscheidung die Durchgriffs-
beschwerde nicht mehr stattfindet. Diese Bestimmung
erganzt § 64 Abs. 5, wonach bei eingelegter Durch-
griffsbeschwerde eine Erinnerungsentscheidung
nicht mehr getroffen werden kann.

Absatz 4 enthdlt eine Regelung tiber Abschriften und
tiber die Ubermittlung der Beschwerde und anderer
Schriftsatze an die Verfahrensbeteiligten, die mit § 73
Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG iibereinstimmt.

Im geltenden Recht (§ 13 Abs. 2 WZG) sind Beschwer-
den nur dann gebiihrenpflichtig, wenn sie sich gegen
Beschliisse richten, mit denen tber die Anmeldung
eines Warenzeichens, einen Widerspruch oder einen
Loschungsantrag oder gegen die Erinnerung gegen
einen solchen BeschluB entschieden worden ist. Alle
lbrigen Beschwerden sind gebiihrenfrei. Ein iiber-
zeugender Grund dafiir, die Anrufung des Patentge-
richts im Beschwerdeverfahren in diesen Fallen
gebiihrenfrei zuzulassen, besteht nicht. Das neue
Markengesetz sieht daher in § 66 Abs. § vor, daB alle
Beschwerden gebiihrenpflichtig sind, auch wenn dies
zu einer Abweichung von der entsprechenden Vor-
schrift in § 73 Abs. 3 PatG fuhrt. Eine Ausnahme
besteht nur fiir die Erinnerung gegen Kostenfestset-
zungsbeschlisse (§ 63 Abs. 3). In Absatz 5 ist, insoweit
in Ubereinstimmung mit § 73 Abs. 3 PatG, weiter
geregelt, daB die nach Absatz 1 eingelegte ,normale*
Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wenn die
Beschwerdegebiihr nicht innerhalb der Beschwerde-
frist des Absatzes 2 gezahlt wird. Fiir die Durchgriffs-
beschwerde des Absatzes 3 ist eine besondere Rege-
lung erforderlich, da es eine Frist fiir die Einlegung
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dieser Beschwerde nicht gibt. Absatz 5 Satz 2 sieht
daher weiter vor, daB fir die Durchgriffsbeschwerde
innerhalb von einem Monat nach Zugang der
Beschwerde beim Patentamt die Beschwerdegebiihr
zu zahlen ist. Wird die Beschwerdegebiihr nicht
gezahlt, so gilt die Durchgriffsbeschwerde als nicht
erhoben. Der Beschwerdefiihrer ist allerdings nicht
daran gehindert, die Durchgriffsbeschwerde ermeut
einzulegen. Absatz 5 erfaBt im tibrigen auch die Falle,
in denen ein anderer Verfahrensbeteiligter nach
Absatz 3 Satz 5 innerhalb von einem Monat ab
Zustellung der Durchgriffsbeschwerde seinerseits
Beschwerde einlegen kann. In diesen Fallen lauft die
Monatsfrist fiir die Zahlung der Beschwerdegebiihr ab
der Zustellung der Durchgriffsbeschwerde des ande-
ren Verfahrensbeteiligten.

Absatz 6 sieht ebenso wie das geltende Recht (§ 73
Abs. 4 und 5 PatG) im einseitigen Verfahren weiterhin
die Abhilfemoglichkeit vor. Dabei betrdgt die Frist zur
Vorlage der Akten an das Patentgericht im Falle der
Nichtabhilfe — im geltenden Recht drei Monate (§ 73
Abs. 4 Satz 3 PatG) — aber nur einen Monat. In
mehrseitigen Verfahren, in denen die Abhilfe gesetz-
lich ausgeschlossen ist (Absatz 6 Satz 2), muB die
Beschwerde dem Patentgericht unverziiglich vorge-
legt werden (Absatz 6 Satz 4). Die Abhilfemdglichkeit
nach Absatz 6 besteht auch bei Einlegung einer
Durchgriffsbeschwerde nach Absatz 3.

Zu § 67 — Beschwerdesenate; Offentlichkeit der
Verhandlung

Nach § 67 Abs. 1 entscheidet iiber Beschwerden im
Sinne des § 66 Abs.1 ein Beschwerdesenat des
Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundi-
gen Mitgliedern. Dies entspricht § 13 Abs. 4 Satz 1
WZG.

Die Absédtze 2 und 3 regeln die Offentlichkeit der
Verhandlungen sowie die Offentlichkeit der Verkiin-
dung von Entscheidungen des Patentgerichts inhalt-
lich in gleicher Weise wie das geltende Recht, aller-
dings ohne die komplizierten Verweisungsregelun-
gen. Ohne hier auf die Einzelheiten des geltenden
Rechts einzugehen, ist fiir das neue Markengesetz auf
folgendes hinzuweisen: Nach Absatz 2 soll in allen
Féallen, in denen die Eintragung bereits verdffentlicht
worden ist, die Verhandlung vor dem Patentgericht
— einschlieBlich der Verkiindung der Entschei-
dung — o&ffentlich sein. Umgekehrt gilt, daB Verhand-
lungen in den Féllen, in denen die Eintragung noch
nicht veréffentlicht worden ist, stets nicht 6ffentlich
sind. Dies gilt nach Absatz 3 Nr.2 auch fir die
Verkiindung der Entscheidungen. Uber das geltende
Recht hinaus sollen kinftig auch Verfahren, die eine
Beschwerde gegen Entscheidungen der Markenab-
teilung betreffen, nicht 6ffentlich sein, wenn sie noch
nicht ver6ffentlichte Eintragungen betreffen. Absatz 3
iibernimmt im tlibrigen die tiber die §§ 172 bis 175
GVG hinaus geltenden Ausnahmen von der Offent-
lichkeit, die im geltenden Recht vorgesehen sind (§ 13
Abs. 4 Satz 3 WZQ).
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Zu § 68 — Beteiligung des Présidenten des
Patentamts

§ 68 regelt die Beteiligung des Prédsidenten des
Patentamts an Beschwerdeverfahren. Absatz 1 tiiber-
nimmt wortgleich die Vorschrift des § 76 PatG,
Absatz 2 die des § 77 PatG. Eine Aufteilung in zwei
Vorschriften ist nicht erforderlich.

Zu § 69 — Miindliche Verhandlung

§ 69 Gilbernimmt wortgleich § 78 PatG.

Zu § 70 — Entscheidung iiber die Beschwerde

§ 70 ibernimmt weitgehend wortgleich § 79 PatG. Fiir
Absatz 2 ist allerdings eine vom Patentgesetz abwei-
chende Formulierung vorgesehen: Im Patentgesetz
heiBt es insoweit, daB die Beschwerde als unzuldssig
verworfen wird, wenn sie , nicht statthaft oder nicht in
der gesetzlichen Form und Frist eingelegt” ist (§ 79
Abs. 2 Satz 1 PatG). Hierdurch wird der Eindruck
einer abschlieBenden Aufzdhlung vermittelt, wdh-
rend tatséchlich jedoch nicht alle Zuldssigkeitsvoraus-
setzungen erfaBt sind, weil lber die Statthaftigkeit
sowie die form- und fristgerechte Einlegung der
Beschwerde hinaus etwa auch die ProzeBféahigkeit
oder das Rechtsschutzbediirfnis im Rahmen der Zulés-
sigkeit zu priifen sein kénnen. § 70 Abs. 2 ist deshalb
etwas weiter formuliert (,. . . als unzuldssig verworfen
wird ..."). Fir die in § 79 Abs.3 Satz 2 PatG
enthaltene Regelung wird ein eigener Absatz (Ab-
satz 4) vorgesehen.

Zu § 71 — Kosten des Beschwerdeverfahrens

§ 71 stimmt weitgehend mit § 63 iiberein, so daB auf
die dortige Begriindung verwiesen werden kann. Im
geltenden Recht findet sich die entsprechende Rege-
lung in § 80 PatG.

Zu § 72 — AusschlieBung und Ablehnung

§ 72 entspricht der Vorschrift des § 86 PatG. Nach
Absatz 2 soll ein gesetzlicher AusschluBgrund wegen
der Mitwirkung an einem fritheren Verfahren nur in
den Féllen bestehen, in denen der Richter an dem
vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt
beteiligt war. In allen tibrigen Fallen der Mitwirkung
an einem fritheren Verfahren, das dieselbe Marke
betraf, z. B. im Eintragungsverfahren, wenn es nun-
mehr um die Léschung geht, bedarf es eines geson-
derten gesetzlichen AusschluBgrundes nicht. Soweit
die Voraussetzungen gegeben sind, kommt eine Aus-
schlieBung oder Ablehnung nach den allgemeinen
Grundsitzen (Absatz 1) in Betracht.

Zu § 73 — Ermittlung des Sachverhalts;
Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung

§ 73 entspricht § 87 PatG.

Zu § 74 — Beweiserhebung

§ 74 entspricht § 88 PatG.

Zu § 75 — Ladungen

§ 75 entspricht § 89 PatG.

Zu § 76 — Gang der Verhandlung

§ 76 faBt die den Gang der Verhandlung betreffenden
Bestimmungen in den §§ 90 und 91 PatG in einer
Vorschrift zusammen.

Zu § 77 — Niederschrift

§ 77 entspricht § 92 PatG.

Zu § 78 — Beweiswlirdigung; rechtliches Gehor

§ 78 entspricht § 93 PatG.

Zu § 79 — Verkiindung; Zustellung; Begriindung

. § 79 entspricht — abgesehen von einer Umstellung der

Satzfolge in Absatz 1 — § 94 PatG.

Zu § 80 — Berichtigungen

§ 80 ilibernimmt ohne inhaltliche Anderungen die
entsprechenden Vorschriften in den §§ 95 und 96
PatG, faBt sie aber in einer einzigen Vorschrift zusam-
men.

Zu § 81 — Vertretung; Vollmacht

§ 81 entspricht § 97 PatG.

Zu § 82 — Anwendung weiterer Vorschriften;
Anfechtbarkeit; Akteneinsicht

§ 82 entspricht wejtgehend den Regelungen in den
§§ 98 und 99 PatG. Die in § 99 Abs. 4 PatG enthaltene
Regelung soll als Absatz 1 Satz 2 iibernommen wer-
den. Die in § 98 PatG enthaltene Regelung soll als
Absatz 1 Satz 3 ibernommen werden.
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Absatz 2 entspricht § 99 Abs. 2 PatG.

Absatz 3 regelt die Akteneinsicht durch eine Verwei-
sung auf die Vorschrift, die fiir das patentamt-
liche Verfahren gilt (§ 62 Abs. 1 und 2). Auf die Aus-
fliihrungen zu dieser Vorschrift wird Bezug genom-
men.

f) Zu Abschnitt 6 — Verfahren vor dem
Bundesgerichtshof

Abschnitt 6 (§§ 83 bis 90) enthilt die Vorschriften tiber
das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesge-
richtshof. Im geltenden Recht ist das Rechtsbeschwer-
deverfahren in § 13 Abs. 5 WZG geregelt. Die Rege-
lung besteht im wesentlichen aus einer Verweisung
auf die entsprechenden Vorschriften des Patentgeset-
zes (§§ 100 bis 109 PatG). Aus den schon genannten
Griinden sollen auch die Vorschriften iiber die Rechts-
beschwerde in das neue Markengesetz aufgenommen
werden. Die Vorschriften stimmen in Reihenfolge und
Wortlaut nahezu vollstdndig mit den Vorschriften des
geltenden Rechts iiberein.

Zu § 83 — Zugelassene und zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde

§ 83 entspricht § 13 Abs. 5 Satz 1 WZG und § 100
Abs. 2 und 3 PatG. Zusatzlich ist als § 83 Abs. 1 Satz 2
die Bestimmung des § 103 PatG (aufschiebene Wir-
kung der Rechtsbeschwerde) aufgenommen wor-
den.

Absatz 3 Nr. 3 fihrt eine Verletzung des rechtlichen
Gehors unter den Verfahrensméngeln auf, deren
Riige die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eréffnet.
In der entsprechenden Aufzéhlung von Verfahrens-
méngeln in § 100 Abs. 3 PatG ist dieser Tatbestand
nicht enthalten. Der Anspruch auf rechtliches Gehor
stellt jedoch eine grundlegende Verfahrensregel dar,
deren Einhaltung ebenso durch ein zulassungsfreies
Rechtsmittel Gberpriifbar sein sollte wie etwa die der
Vorschriften {iber die Besetzung des Gerichts (Ab-
satz 3 Nr. 1), iiber die Offentlichkeit des Verfahrens
(Absatz 3 Nr.5) oder iiber die Begriindung von
Entscheidungen (Absatz 3 Nr. 6).

Verschiedentlich ist die Forderung erhoben worden,
eine Nichtzulassungsbeschwerde einzufiihren. Im
Hinblick darauf, daB die Warenzeichensenate gegen-
wairtig in erheblichem Umfang von der Zulassung der
Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 PatG Gebrauch
machen und eine Anderung dieser Haltung nicht zu
erwarten ist, wird die Einfiihrung einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde jedoch nicht als erforderlich ange-
sehen.
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Zu § 84 — Beschwerdeberechtigung;
Beschwerdegriinde

§ 84 entspricht § 101 PatG.

Zu § 85 — Formliche Voraussetzungen

§ 85 entspricht § 102 PatG mit einigen kleineren
Abweichungen. In Absatz 2 Satz 3 soll als Bezugsvor-
schrift die Regelung der Streitwertbegiinstigung in
§ 142, der im geltenden Recht § 31a WZG entspricht,
anstelle der in § 102 Abs. 2 Satz 3 aufgefiihrten
Bestimmung des § 144 PatG genannt werden. In
Absatz 3 soll der aus zwei Halbsdtzen bestehende
Satz 2 des § 102 Abs. 3 PatG in zwei Sdtze geteilt
werden. In Absatz 5 soll Satz 4 nicht aus einer
Bezugnahme auf § 143 Abs. 5 PatG, dem im Waren-
zeichengesetz § 32 Abs. 5 WZG entspricht, sondern
aus dem Wortlaut der entsprechenden Vorschrift in
§ 143 Abs. 5 bestehen.

Zu § 86 — Priifung der Zuldssigkeit

§ 86 entspricht § 104 PatG.

Zu § 87 — Mehrere Beteiligte

§ 87 entspricht § 105 PatG. In Absatz 2 soll an die Stelle
der Bezugnahme auf § 76 PatG die Bezugnahme auf
§ 68 Abs. 1 treten.

Zu § 88 — Anwendung weiterer Vorschriften

§ 88 entspricht § 106 PatG. In Absatz 1 Satz 2 soll an die
Stelle der Bezugnahme auf § 123 Abs. 5 PatG die
Bezugnahme auf § 91 Abs. 8, in Absatz 2 an die Stelle
der Bezugnahme auf § 69 Abs. 1 PatG die Bezug-
nahme auf § 67 Abs. 2 und 3 treten.

Zu § 89 — Entscheidung tiber die
Rechtsbeschwerde

§ 89 Abs. 1 bis 3 entspricht § 107 PatG und § 89 Abs. 4
entspricht § 108 PatG.

Zu § 90 — Kostenentscheidung

§ 90, dem im geltenden Recht § 109 PatG entspricht,
folgt in seinem Absatz 1 den entsprechenden Vor-
schriften fiir das patentamtliche Verfahren (§ 63) und
fur das Beschwerdeverfahren (§ 71), so daB auf die
Begrindung zu § 63 Abs.1 verwiesen werden
kann.

§ 90 Abs. 2 entspricht § 109 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG,
§ 90 Abs. 3 und 4 entsprechen § 109 Abs. 2 und 3
PatG.
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g) Zu Abschnitt 7 — Gemeinsame Vorschriften

In Abschnitt 7 ist eine Reihe von Vorschriften enthal-
ten, die nicht nur fir das Patentamt oder nur das
Patentgericht gelten und daher als ,Gemeinsame
Vorschriften” bezeichnet sind. Die in diesem
Abschnitt enthaltenen Vorschriften entsprechen weit-
gehend den in den §§ 123 bis 128 PatG enthaltenen
Vorschriften.

Zu § 91 — Wiedereinsetzung

Das geltende Warenzeichengesetz regelt die Wieder-
einsetzung im wesentlichen durch eine Verweisung
auf das Patentgesetz (§ 12 Abs. 1 WZG) und enthdlt
dariiber hinaus vereinzelte weitere Bestimmungen:
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 WZG gelten die Bestimmun-
gendes § 123 Abs. 5 PatG nicht fiir Warenzeichen, und
nach § 5 Abs. 4 Satz 2 WZG ist die Wiedereinsetzung
in die Widerspruchsfrist ausgeschlossen.

Fir das neue Markengesetz ist die Aufnahme einer
selbstandigen Vorschrift iiber die Wiedereinsetzung
vorgesehen, die weitgehend der entsprechenden Vor-
schrift des § 123 PatG folgt. Anders als nach gelten-
dem Recht (§ 123 Abs. 1 Satz 2 PatG) soll allerdings die
Wiedereinsetzung auch in die Fristen zur Einreichung
von Anmeldungen, fiir die eine Prioritét in Anspruch
genommen werden kann, méglich sein.

Absatz 2 entspricht § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG. Absatz 3
entspricht § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG. Absatz 4 ent-
spricht § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG. Absatz 5 entspricht
§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG. Absatz 6 entspricht § 123
Abs. 3 PatG. Absatz 7 entspricht § 123 Abs. 4 PatG.
Absatz 8 entspricht der in § 123 Abs. 5 PatG enthalte-
nen Regelung zugunsten gutgldubiger Dritter und
schlieBt Anspriiche beziiglich solcher Benutzungs-
handlungen aus, die in der Zeitspanne, wahrend der
der Rechtsverlust eingetreten war, begangen worden
sind.

Zu § 92 — Wahrheitspflicht

§ 92 entspricht § 124 PatG.

Zu § 93 — Amtssprache und Gerichtssprache

§ 93 entspricht § 126 PatG, enthélt jedoch nicht die
Vorschrift des § 126 Satz 2 PatG, nach der Eingaben in
anderer Sprache nicht beriicksichtigt werden. Im
Anwendungsbereich des Markengesetzes soll das
Patentamt nicht durch eine gesetzliche Vorschrift
daran gehindert sein, fremdsprachige Unterlagen und
Dokumente zu beriicksichtigen, wofiir namentlich im
Zusammenhang mit internationalen Registrierungen
und bei der Prioritétsregelung nach § 34 ein Bedtirfnis
bestehen kann. Die Frage, in welchen Fillen und
unter welchen Voraussetzungen Eingaben und
Schriftstiicke in anderen Sprachen als der deutschen
Sprache beriicksichtigt werden, soll einer Regelung

durch Rechtsverordnung (§ 65 Abs. 1 Nr. 10) tiberlas-
sen werden.

Zu § 94 — Zustellungen

§ 94 entspricht mit bestimmten Modifikationen der
Vorschrift des § 127 PatG. Danach gelten fir Zustel-
lungen in den markenrechtlichen Verfahren vor
dem Patentamt und dem Patentgericht ebenso wie
in den patentrechtlichen Verfahren grundsétzlich
die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes
(VWZG). Fir die Ubernahme der Bestimmung des
§ 127 Abs. 1 Nr. 1 PatG besteht kein Bedirfnis, weil
der dort geregelte Tatbestand, die Verweigerung der
Annahme einer Zustellung durch eingeschriebenen
Brief, bereits Gegenstand der Vorschrift des § 13
VWZG ist. Im Vergleich zu § 127 Abs. 1 Nr. 2 PatG
schréankt Absatz 1 Nr. 1 Zustellungen an Empfénger
im Ausland durch Aufgabe zur Post durch die zusétz-
liche Voraussetzung ein, daB fir den Empfénger die
Notwendigkeit erkennbar sein muB, einen Inlands-
vertreter zu bestellen. Die Regelung soll dem Schutz
des sich im Ausland aufhaltenden Empféngers die-
nen. Die Vorschriften in Absatz 1 Nr. 2 und 3 iber-
nehmendie des § 127 Abs. 1 Nr. 3 und 4 PatG. Von der
Ubernahme von § 127 Abs. 1 Nr. 5 PatG soll abgese-
henwerden, da § 8 Abs. 1 VWZG eine in sich geschlos-
sene Regelung fir die Zustellung an Vertreter enthait,
von der abzuweichen kein AnlaB besteht. In der
Formulierung weicht daher das neue Markengesetz
von dem Patentgesetz ab, weilnach § 127 Abs. 1 Nr. 5
PatG zusdtzlich darauf abgestellt wird, daB die Voll-
macht ,zu den Akten" eingereicht worden ist. Kiinftig
soll das Patentamt im Markenbereich immer dann zur
Zustellung an den Bevollméchtigten verpflichtet sein,
wenn dieser eine Vollmacht ,vorgelegt” hat (§ 8
Abs. 1 Satz 2 VWZG). Auch wenn § 8 Abs. 1 Satz 1
VWZG in anderen Féllen der Behérde ein Wahlrecht
einrdumt, wird dieses jedenfalls fiir das Patentamt in
der Praxis nicht zum Tragen kommen, da es der
Verwaltungspraxis des Patentamts entspricht, stets an
den Bevollméchtigten zuzustellen, auch wenn die
Vollmacht nicht zu den konkret betroffenen Akten
eingereicht worden ist. Im Verfahren vor dem Pa-
tentgericht gilt im tibrigen ergénzend § 81 Abs. 2
und 3.

In Absatz 2 sind die markenrechtlichen Verfahren
aufgefiihrt, in denen durch die Zustellung die Frist fir
ein Rechtsmittel in Gang gesetzt wird. Kinftig sollen
auBer den Beschwerden und Rechtsbeschwerden aus-
driicklich auch die Erinnerungen einbezogen wer-
den.

Zu § 95 — Rechtshilfe

§ 95 entspricht § 128 PatG. Anders als § 128 Abs. 1
PatG erwdhnt § 95 Abs. 1 jedoch nicht die Rechtshil-
fepflicht der Gerichte gegeniiber dem Patentgericht.
Dies erscheint nicht notwendig, weil sich diese Pflicht
bereits aus Artikel 35 GG ergibt.
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Zu § 96 — Inlandsvertreter

Zu den ,Gemeinsamen Vorschriften” gehort auch die
Bestimmung tiber den Inlandsvertreter, die sich im
geltenden Recht fur den Markenbereichin § 35 Abs. 2
WZG, fiir den Patentbereich in § 25 PatG findet.

Das geltende Recht weist allerdings einige Unklarhei-
ten auf. So gilt § 35 Abs. 2 WZG nur fiir Anmelder und
Zeicheninhaber, nicht aber fur Dritte, die an Verfah-
ren vor dem Patentamt beteiligt sein konnen (z. B. an
einem Loschungsverfahren nach § 10 Abs. 2 WZG).
§ 25 PatG ist von vornherein weiter gefaBt (, Wer im
Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat . . .").
§ 25 PatG sieht auBerdem vor, daB auBer einer
inldndischen Niederlassung auch ein inldndischer
Wohnsitz ausreicht, wiahrend nach § 35 Abs. 2 WZG
eine inldndische Niederlassung gefordert wird.

Das neue Markengesetz enthdlt in § 96 eine Regelung,
die weitgehend mit der des Patentgesetzes tiberein-
stimmt und nur in der Struktur etwas anders gestaltet
ist.

Absatz 1regelt die Verpflichtung zur Bestellung eines
Inlandsvertreters fiir Inhaber angemeldeter oder ein-
getragener Marken, die an einem Verfahren vor dem
Patentamt oder dem Patentgericht teilnehmen. Son-
stige Verfahrensbeteiligte werden durch Absatz 4
erfaBt. Erforderlich ist, daB der Verfahrensbeteiligte
im Inland weder einen Wohnsitz (bei natiirlichen
Personen) oder Sitz (bei juristischen Personen) noch
eine Niederlassung hat.

MabBgeblich ist die ,Teilnahme" an einem Verfahren
vor dem Patentamt oder dem Patentgericht. Ebenso
wie nach dem geltenden Recht soll damit das Fehlen
eines Inlandsvertreters nicht die Wirksamkeit einer
Anmeldung oder die Zuerkennung eines Anmeldeta-
ges hindern. Anders als das geltende Recht in § 35
Abs. 2 Satz 1 WZG verlangt § 96 die Bestellung eines
Inlandsvertreters nicht fiir die Geltendmachung des
Schutzes einer Marke auBerhalb eines patentamtli-
chen oder patentgerichtlichen Verfahrens. Hierfir
wird, soweit es gerichtliche Verfahren betrifft, in
Anbetracht der ausschlieBlichen Zustdndigkeit der
Landgerichte fur Kennzeichenstreitsachen (§ 140
Abs. 1) kein Bediirfnis gesehen. Auch fir die auBer-
gerichtliche Geltendmachung bedarf es keiner Rege-
lung.

Zur Vertretung sind nach Absatz 1 ausdricklich
Rechtsanwilte und Patentanwdlte befugt. Diese miis-
sen in Deutschland zugelassen sein und hier ihre
Kanzlei haben. § 96 wird ergéanzt durch § 155 Abs. 2
und § 178 der Patentanwaltsordnung, nach denen
unter den dort genannten Voraussetzungen auch
Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber zu
Inlandsvertretern bestellt werden kénnen. Rechtsan-
wélte und Patentanwalte, die sich gemaB § 206 der
Bundesrechtsanwaltsordnung oder § 154a der Patent-
anwaltsordnung (letztere in der Fassung des Entwurfs
eines Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der
Rechtsanwalte und der Patentanwdlte, Bundestags-
Drucksache 12/4993) in Deutschland niedergelassen
haben, kénnen nicht zum Inlandsvertreter bestellt
werden, weil sich ihre Befugnis zur Rechtsbesorgung
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in Deutschland nur auf das ausldndische und interna-
tionale Recht erstreckt.

Absatz 2 entspricht § 35 Abs. 2 Satz 2 WZG und § 25
Satz 2 PatG und bezieht ebenso wie § 25 Satz 2 PatG
(anders als § 35 Abs. 2 Satz 2 WZG) auch die Befugnis
des Inlandsvertreters ein, Strafantrdge zu stellen.

Absatz 3 entspricht wortlich § 25 Satz 3 PatG und
ubernimmt diese Regelung anstelle der Regelung des
geltenden Rechts (§ 35 Abs. 2 Satz 3 WZG).

Nach Absatz 4 soll die Verpflichtung zur Bestellung
eines Inlandsvertreters auch sonstige an Verfahren
vor dem Patentamt oder dem Patentgericht beteiligte
Personen treffen, die weder einen Wohnsitz oder Sitz
noch eine Niederlassung im Inland haben.

4. Zu Teil 4 — Kollektivmarken

In Teil 4 sind die Vorschriften zusammengefaBt, die
far Kollektivmarken gelten. Die Markenrechtsrichtli-
nie regelt Kollektivmarken — und andere &hnliche
Markentypen wie Garantie- und Gewdhrleistungs-
marken — nur am Rande. Artikel 15 Abs.1 der
Markenrechtsrichtlinie sieht vor, daB die Mitglied-
staaten fiir diese Markentypen weitere Schutzhinder-
nisse vorsehen konnen, und Artikel 15 Abs. 2 der
Markenrechtsrichtlinie gestattet es den Mitgliedstaa-
ten, geographische Herkunftsangaben zur Eintra-
gung als Kollektiv-, Gewéhrleistungs- oder Garantie-
marken zuzulassen.

Das geltende Recht enthélt in den §§ 17 bis 23 WZG
besondere Vorschriften fir Verbandszeichen. Eine
wesentliche Anderung gegeniiber dem geltenden
Recht (§ 20 WZG) besteht darin, daB Kollektivinarken
kinftig nicht mehr uniibertragbar sind. In bestimmten
Fédllen kann ein Bedirfnis bestehen, eine Kollektiv-
marke auf einen anderen Verband zu iibertragen.
Wenn die Benutzung der Kollektivmarke im Einzelfall
nach der Ubertragung eine Irrefilhrung bewirkt, so
kommt ihre Loschung nach den §§ 97 Abs. 2,49 Abs. 2
Nr. 2 in Betracht.

Zu § 97 — Kollektivmarken

Nach § 97 Abs. 1 sind Kollektivmarken solche Marken
im Sinne des § 3 (eintragbare Markenformen), die
geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der
Mitglieder des Inhabers der Kollektivimarke von den
Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen
nach ihrer betrieblichen oder geographischen Her-
kunft, ihrer Art, ihrer Qualitdt oder nach ihren sonsti-
gen Eigenschaften zu unterscheiden. Durch diese
Formulierung wird klargestellt, daB der Begriff der
Eignung zur Unterscheidung der Kollektivmarken
nicht nur auf die betriebliche Herkunft bezogen ist,
sondern daB auch geographische Kollektivmarken
oder Giitezeichen unter den Begriff der Kollektiv-
marke fallen kénnen. Wesensmerkmal der Kollektiv-
marke ist, daB sie in erster Linie von den Mitgliedern
des Inhabers der Marke benutzt wird.

Nach Absatz 2 finden die Vorschriften des Gesetzes
auf Kollektivmarken Anwendung, soweit in den §§ 97
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bis 106 nichts anderes bestimmt ist. Die in den
nachfolgenden Vorschriften enthaltenen Abweichun-
gen folgen der Reihenfolge des Gesetzes.

Zu § 98 — Inhaberschaft

Nach § 98 konnen nur rechtsfahige Verbande und
juristische Personen des offentlichen Rechts Inhaber
von Kollektivmarken sein. Der Verbandsbegriff
stimmt dabei mit dem Begriff des Verbands im Sinne
von § 17 Abs. 1 WZG tiberein. Im Unterschied zum
geltenden Recht soll es jedoch nicht darauf ankom-
men, daB der Verband ,gewerbliche Zwecke" ver-
folgt. AuBBerdem wird ausdriicklich klargestellt, daB
auch rechtsfdhige Dach- und Spitzenverbénde, deren
Mitglieder wiederum Verbédnde sind, Inhaber von
Kollektivmarken sein kénnen.

Nach § 23 WZG kénnen auslandische Verbandszei-
chen nur auf der Basis der Gegenseitigkeit zugelassen
werden. In das neue Markengesetz ist diese Vorschrift
nicht iibernommen worden.

Zu § 99 — Eintragbarkeit von geographischen
Herkunftsangaben als Kollektivmarken

Nach § 99 steht das sonst bei geographischen Her-
kunftsangaben zu bertiicksichtigende Freihaltebe-
diirfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Schutzfdhig-
keit solcher Angaben als Kollektivmarken nicht ent-
gegen. Die ,Fehlmonopolisierung”, der § 8 Abs. 2
Nr. 2 vorbeugen will, liegt in diesen Féllen nicht
vor.

§ 99 macht von der Option des Artikels 15 Abs. 2 Satz 1
der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch. Im geltenden
Recht ist die Eintragbarkeit geographischer Her-
kunftsangaben als Verbandszeichen in der Praxis des
Patentamts anerkannt.

Zu § 100 — Schranken des Schutzes; Benutzung

Wenn eine geographische Herkunftsangabe nach § 99
als Kollektivmarke eingetragen wird, soll eine solche
Eintragung nach § 100 Abs. 1 nicht das Recht begrin-
den, den rechtmifiigen Benutzern der geographi-
schen Herkunftsangaben — unabhéngig davon, ob sie
Mitglieder des Verbandes sind oder nicht — die
weitere Benutzung der geographischen Herkunftsan-
gabe zu untersagen. Absatz 1 enthélt damit eine
weitere Einschrdnkung der Wirkung einer Marken-
eintragung fiir diese Félle. Die Beschrénkung besteht
aber nur dann, wenn die Benutzung im Einklang mit
den guten Sitten im Wettbewerb steht. Dies bedeutet
beispielsweise, daB die unlautere Anndherung an
eine eingetragene Kollektivimarke — z. B. wenn sie in
einer bestimmten Darstellungsform oder Schreib-
weise eingetragen worden ist — nicht privilegiert
ware. DaB zudem nur eine Benutzung der geographi-
schen Herkunftsangabe privilegiert ist, die sich in den
allgemein fiir Herkunftsangaben geltenden Grenzen
hélt, bringt Absatz 1 durch die Verweisung auf § 127
zum Ausdruck. Die Befugnis zur Benutzung geogra-

phischer Herkunftsangaben gilt in diesen Féllen auch
fur die Kennzeichnung und nicht nur fiir den Weiter-
vertrieb, der schon von § 24 (Erschopfung) erfat wére.
Absatz 1 ibernimmt die insoweit bindende Vorschrift
des Artikel 15 Abs. 2 Satz 2 der Markenrechtsricht-
linie.

Wiéhrend nach § 26 die zur Aufrechterhaltung des
Markenrechts erforderliche Benutzung einer einge-
tragenen Marke durch ihren Inhaber oder mit seiner
Zustimmung stattfinden muB, ist fiir die Benutzung
von Kollektivmarken die in Absatz 2 getroffene
abweichende Regelung erforderlich — es soll ausrei-
chen, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechend von
Mitgliedern des Verbandes benutzt werden. Die
Benutzung durch ein Verbandsmitglied reicht hierfiir
aus. AuBerdem wird in Absatz 2 klargestellt, daBl auch
der Inhaber der Kollektivmarke sie rechtserhaltend
benutzen kann. Eine solche Benutzung der Kollektiv-
marke durch den Markeninhaber selbst wird vor allen
Dingen auf Geschéftspapieren oder in der Werbung in
Betracht kommen. Absatz 2 iibernimmt die bindende
Vorschrift in Artikel 10 Abs. 3 der Markenrechtsricht-
linie. Diese Vorschrift enthalt allerdings keine aus-
driickliche Regelung dahin, daB auch die Benutzung
durch den Inhaber der Kollektivmarke selbst fiir die
Aufrechterhaltung des Markenrechts ausreicht. Das
geltende Recht fordert die Benutzung durch minde-
stens zwei Verbandsmitglieder (§ 21 Abs. 3WZG) und
enthélt keine Regelung iiber die Benutzung durch den
Inhaber des Verbandszeichens selbst.

Zu § 101 — Klagebefugnis; Schadensersatz

Nach § 101 Abs. 1 soll den Mitgliedern des Verbandes
kein selbstdndiges Klagerecht wegen Verletzung der
Kollektivmarke zustehen, sofern ihnen dies nicht
durch die Markensatzung eingerdumt wird. Nach
Absatz 2 soll aber der Inhaber der Kollektivmarke
befugt sein, auch einen Ersatz des den zur Benutzung
befugten Personen entstandenen Schadens zu verlan-
gen. Absatz 2 hat im geltenden Recht in § 22 WZG
seine Entsprechung.

Zu § 102 — Markensatzung

Nach § 102 Abs. 1 muB mit der Anmeldung einer
Kollektivimarke eine Markensatzung eingereicht wer-
den. Die Beifligung der Satzung mit der Anmeldung
ist aber nicht Voraussetzung fiir die Zuerkennung
eines Anmeldetages. Fehlt die Markensatzung bei der
Anmeldung, findet die alilgemeine Vorschrift iiber die
Mangelbeseitigung (§ 36 Abs. 4) Anwendung.

Absatz 2 regelt den Mindestinhalt der Satzung &hnlich
wie das geltende Recht (§ 18 WZG).

Im Hinblick darauf, daB die Markensatzung auch
Bestimmungen fiir die Benutzung der Kollektivmarke
enthalten mul}, konnen als Kollektivmarken auch
solche Marken geschiitzt werden, die herkémmlich
als Garantiemarken oder Giitezeichen bezeichnet
werden. Es bleibt dabei der Entscheidung des Ver-
bandes tberlassen, ob er durch die Aufstellung von
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Qualitatsvorschriften usw. eine Kollektivimarke zu
einem Giitezeichen ausgestalten mochte.

Nach Absatz 3 muf} in Féllen der Eintragung einer
Kollektiviarke, die aus einer geographischen Her-
kunftsangabe besteht, die Satzung auch den zur
Benutzung der geographischen Herkunftsangabe
berechtigten Personen gestatten, Mitglied des Ver-
bandes und in den Kreis der zur Benutzung befugten
Personen aufgenommen zu werden.

Nach Absatz 4 steht jeder Person die Einsicht in die
Markensatzung frei.

Zu § 103 — Priifung der Anmeldung

Nach § 103 sind Kollektivmarken auBer auf von Amts
wegen zu beriicksichtigende Schutzhindernisse (§ 37)
auch auf die Erfiillung der Voraussetzungen der §§ 97,
98 und 102 zu prifen. Eine Zuriickweisung der
Anmeldung einer Kollektivmarke soll auch dann
stattfinden, wenn die Markensatzung gegen die
offentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten
verstoBt. Lassen sich die Schutzhindernisse durch eine
Anderung der Markensatzung beseitigen, so kann der
Anmelder einer Zuriickweisung durch eine entspre-
chende Anderung der Satzung entgehen.

Zu § 104 — Anderung der Markensatzung

Nach § 104 Abs. 1 sind Anderungen der Markensat-
zung dem Patentamt mitzuteilen. Die §§ 102 und 103
sind im Falle von solchen Anderungen nach Absatz 2
entsprechend anzuwenden, da die fiir Markensatzun-
gen geltenden Vorschriften auch fiir gednderte Mar-
kensatzungen gelten miissen. Soweit erforderlich,
koénnen weitere Einzelheiten in der Rechtsverordnung
nach § 65 geregelt werden.

Zu § 105 — Verfall

§ 105 enthalt weitere Verfallsgriinde, die zu den
Verfallsgriinden in § 49 hinzutreten.

Nach Absatz 1 Nr. 1 soll eine Kollektivimarke wegen
Verfalls geléscht werden kénnen, wenn der Inhaber
der Kollektivmarke nicht mehr besteht, z. B. wenn der
Verband, der Trager der Kollektivmarke ist, aufgeldst
worden ist. Eine entsprechende Regelung findet sich
auch im geltenden Recht (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 WZGQ).

Absatz 1 Nr. 2 betrifft den Fall, daB der Inhaber der
Kollektivmarke nicht durch geeignete MaBnahmen
gegen eine miBbrauchliche oder satzungswidrige
Benutzung der Kollektivmarke einschreitet. Die
Bestimmung regelt damit den gleichen Lischungstat-
bestand wie im geltenden Recht § 21 Abs. 1 Nr. 2
WZG. Mit der im Vergleich zur letztgenannten
Bestimmung etwas engeren Formulierung (,. . . keine
geeigneten MaBnahmen trifft, um zu verhindern. . .”
statt ,duldet”) soll zum Ausdruck gebracht werden,
dafB die bloBe Untatigkeit des Kollektivmarkeninha-
bers nicht in jedem Fall die einschneidende Rechts-
folge einer Loschung nach sich zieht. Um die Lo-
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schungsfolge auszulésen, werden in der Regel viel-
mehr eine vorherige Aufforderung zum Einschreiten
oder andere Umsténde feststellbar sein miissen, aus
denen sich die Obliegenheit des Verbandes zum
Tatigwerden eindeutig ergibt. Die erlduternde Vor-
schrift zum Begriff der mifibrauchlichen Benutzung,
die bisherin § 21 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 WZG (Irrefiihrung
infolge der Uberlassung der Benutzung an andere)
ihren Platz hat, findet sich nunmehr in Absatz 2.

Nach Absatz 1 Nr. 3 kann eine Kollektivmarke ferner
wegen Verfalls geldscht werden, wenn fir sie eine
gednderte Markensatzung gilt, die nicht den Vor-
schriften des Gesetzes entspricht, sofern nicht die
Markensatzung erneut so gedndert wird, dafi sie
gesetzeskonform wird.

Nach Absatz 3 besteht fiir die Léschung einer Kollek-
tivmarke wegen Verfalls eine ausschlieBliche Zustén-
digkeit des Patentamts. Dies weicht zwar von der
allgemeinen Regelung (§§ 53 und 55) ab, nach der das
Patentamt auf Antrag eine Eintragung nur dann
wegen Verfalls 16schen kann, wenn der Markeninha-
ber nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht
(§ 53 Abs. 3). Es erscheint aber sachgerecht, in den
ohnehin nur duBerst seltenen Fdllen der Verfallsver-
fahren bei Kollektivmarken die (ausschlieBliche)
Zustdndigkeit des Patentamts vorzusehen, weil dort
der entsprechende Sachverstand aus den Eintra-
gungsverfahren gegeben ist.

Zu § 106 — Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse

Nach § 106 kann eine Kollektivinarke wegen Nichtig-
keit auch geléscht werden, wenn sie entgegen § 103
eingetragen worden ist. Damit werden die zusétzli-
chen Eintragungshindernisse auch als zusdtzliche
Nichtigkeitsgriinde berticksichtigt. Wenn der Nich-
tigkeitsgrund in der Markensatzung begriindet ist,
kann der Inhaber der Kollektivmarke durch eine
entsprechende Satzungsdnderung die Léschung ver-
meiden. Fir das Léschungsverfahren ist ebenso wie
fir die Verfahren zur Léschung wegen absoluter
Schutzhindernisse das Patentamt zustdndig.

5. Zu Teil 5 — Schutz von Marken nach dem
Madrider Markenabkommen
und nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen

Teil 5 des Gesetzes enthdlt Regelungen iiber den
Schutz von Marken nach dem Abkommen von Madrid
iiber die internationale Registrierung von Marken
(Madrider Markenabkommen) und dem Protokoll zu
diesem Abkommen, das am 27. Juni 1989 in Madrid
abgeschlossen worden ist (Protokoll zum Madrider
Markenabkommen).

Deutschland hat dem Beitritt zum Madrider Marken-
abkommen mit Gesetz vom 12. Juli 1922 (BGBI. III,
Gliederungsnr. 423-3) zugestimmt. Das Beitrittsgesetz
enthdlt auBer der Zustimmung zum Beitritt auch
Vorschriften tiber die fiir Antrdge auf internationale
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Registrierung, die auf beim Patentamt eingetragene
Marken gestiitzt werden, zu zahlenden Gebiihren (§ 2
Abs. 2 des Beitrittsgesetzes) und eine Erméachtigungs-
vorschrift zum ErlaB von Durchfithrungsbestimmun-
gen (§ 4 des Beitrittsgesetzes). Gestiitzt auf diese
Erméchtigungsnorm — in Verbindung mit Artikel 129
Abs. 1 des Grundgesetzes — ist die Verordnung tber
die internationale Registrierung von Fabrik- und Han-
delsmarken vom 5. September 1968 (BGBI. I S. 1001)
(nachfolgend als Verordnung iiber die internationale
Registrierung von Marken oder Verordnung bezeich-
net) verabschiedet worden, die inzwischen wiederholt
gedndert worden ist. Diese Verordnung enthélt ohne
besondere Systematik eine Reihe von Vorschriften,
die fiir die internationale Registrierung von Marken
gelten.

In dem neuen Markengesetz sollen diese Vorschriften
zusammengefaBt werden. Die bisher anzuwendenden
Vorschriften des Beitrittsgesetzes von 1922 und der
Verordnung tiber die internationale Registrierung von
Marken werden aufgehoben (Artikel 15 und Arti-
kel 48 Nr. 3).

Die Verordnung iiber die internationale Registrierung
von Marken enthélt in § 8 Abs. 1 Bestimmungen tiber
den Inlandsvertreter, die teilweise von den allgemein
geltenden Bestimmungen (im geltenden Recht § 35
Abs. 2 WZG, im neuen Markengesetz § 96) abwei-
chen. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung mubB der
Inhaber einer international registrierten Marke, deren
Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist, stets
einen Inlandsvertreter haben, und zwar offenbar auch
dann, wenn er selbst im Inland Wohnsitz (oder Sitz)
oder eine Niederlassung hat. AuBerdem gestattet § 8
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung eine Entkraftung von
Bedenken gegen die Schutzgewahrung durch den
Markeninhaber selbst, also ohne Einschaltung eines
Inlandsvertreters. An diesen Abweichungen von den
allgemein geltenden Regelungen iiber den Inlands-
vertreter festzuhalten, besteht kein Bedtirfnis. Diese
im geltenden Recht enthaltenen Regelungen sollen
daher nicht in das neue Markengesetz ibernommen
werden. Eine Verpflichtung zur Bestellung eines
Inlandsvertreters entsteht fiir den Inhaber einer inter-

national registrierten Marke erst dann, wenn sich die |

in § 96 geregelten Voraussetzungen (, Teilnahme” an
einem Verfahren) ergeben. Wird der international
registrierten Marke Schutz gewéhrt, ohne daB es zu
Beanstandungen kommt, ist die Bestellung eines
Inlandsvertreters nicht nétig.

Die Bundesrepublik Deutschland gehort zu den
Unterzeichnerstaaten des am 27. Juni 1989 in Madrid
beschlossenen Protokolls zum Madrider Markenab-
kommen. Die Ratifizierung dieses Protokolls wird mit
einem gesonderten Gesetzgebungsvorhaben vorbe-
reitet. Das neue Markengesetz soll ebenso wie zum
Madrider Markenabkommen die insoweit erforderli-
chen innerstaatlichen Vorschriften enthalten. Sie fin-
den sich in Abschnitt 2 des Teils 3.

Soweit erforderlich, kénnen weitere Einzelheiten in
der Rechtsverordnung nach § 65 (§ 65 Abs. 1 Nr. 7)
geregelt werden. Damit soll auch eine etwa erforder-
lich werdende Anpassung an die Ausfithrungsbestim-
mungen zum Madrider Markenabkommen und zum

Protokoll zum Madrider Markenabkommen ermég-
licht werden.

a) Zu Abschnitt 1 — Schutz von Marken nach
dem Madrider
Markenabkommen

Abschnitt 1 enthélt nach der einleitenden Grundnorm
(§ 107), die die Anwendbarkeit der Vorschriften des
Markengesetzes auf internationale Registrierungen
nach dem Madrider Markenabkommen zum Inhalt
hat, die notwendigen Vorschriften fiir die internatio-
nale Registrierung auf der Grundlage einer im Regi-
ster des Patentamts eingetragenen Marke (§§ 108 bis
111) und iber die auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erstreckten international registrierten
Marken (§§ 112 bis 118).

Fir das Verfahren bei der internationalen Registrie-
rung von Marken, die auf im Patentamt eingetragene
Marken gestiitzt sind — also fiir das Verfahren des
Schutzerwerbs in den librigen Mitgliedslandern des
Madrider Markenabkommens —, enthdlt das gel-
tende Recht auBler der bereits erwéhnten Regelung
liber die Gebiithrenzahlung in § 2 Abs. 2 des Beitritts-
gesetzes von 1922 nur eine weitere Regelungin § 3der
Verordnung iiber die internationale Registrierung von
Marken, die ebenfalls die Gebiihren betrifft. Fiir das
neue Markengesetz werden insoweit mit den §§ 108
bis 111 etwas ausfiihrlichere Regelungen vorgeschla-
gen.

Die in den §§ 112 bis 118 enthaltenen Vorschriften fiir
die auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckten
international registrierten Marken, die auf einer Ein-
tragung in einem anderen Mitgliedsland beruhen,
haben im geltenden Recht teilweise eine Entspre-
chung in den Regelungen des § 3 Satz 1 des Beitritts-
gesetzes von 1922 sowie der §§ 2 und 7 bis 10 der
Verordnung iber die internationale Registrierung von
Marken.

Zu § 107 — Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes "

Nach § 107 finden auf international registrierte Mar-
ken, die durch Vermittlung des Patentamtes nach dem
Madrider Markenabkommen vorgenommen werden,
sowie auf international registrierte Marken, deren
Schutz sich auf Deutschland erstreckt, die Vorschrif-
ten des Markengesetzes Anwendung, soweit sich aus
dem Abschnitt 1 sowie aus den — vorrangigen —
Vorschriften des Madrider Markenabkommens nichts
anderes ergibt. Eine teilweise Entsprechung hat diese
Regelung in § 3 des Beitrittsgesetzes von 1922 sowie in
§ 1 der Verordnung tliber die internationale Registrie-
rung von Marken.

Zu § 108 — Antrag auf internationale Registrierung
Nach § 108 Abs. 1 ist der Antrag auf internationale
Registrierung einer beim Patentamt eingetragenen

Marke geméB Artikel 3 des Madrider Markenabkom-
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mens beim Patentamt zu stellen. Der Tag des Antrags
ist von Bedeutung fiir die internationale Registrie-
rung, da er nach Artikel 3 Abs. 4 des Madrider
Markenabkommens als Tag der internationalen Regi-
strierung gilt, wenn der Eintragungsantrag innerhalb
von zwei Monaten nach dem Zugang des Antrags
beim Patentamt dem Internationalen Biiro der Welt-
organisation fur geistiges Eigentum zugeleitet worden
ist.

Nach Absatz 2 kann der Antrag auf internationale
Registrierung auch schon vor der Eintragung der
Marke, auf die die internationale Registrierung
gestiitzt werden soll, gestellt werden. In diesen Féllen
gilt der Eintragungsantrag als am Tag der Eintragung
zugegangen. Dieses Datum ist dann in den Fallen fir
die internationale Registrierung mafgeblich, in denen
der Eintragungsantrag innerhalb der Zweimonatsfrist
des Artikels 3 Abs. 4 des Madrider Markenabkom-
mens dem Internationalen Buro zugegangen ist.

GemadB Absatz 3 hat der Antragsteller seinem Antrag
auf internationale Registrierung eine Ubersetzung des
Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen in
der fiir die internationale Registrierung vorgeschrie-
benen Sprache beizufiigen. Dies entspricht bereits
jetzt der Praxis, war aber bisher nicht gesetzlich
abgesichert. Nach Absatz 3 Satz 2 soll das Verzeichnis
in der Reihenfolge der Klassen der internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen grup-
piert werden. Auch dies erscheint sachgerecht, weil
das Patentamt die Gruppierung nicht vornimmt und
auch nicht Gberpriift. Da bei Meinungsverschieden-
heiten zwischen der nationalen Behoérde und dem
Internationalen Biiro in Fragen der Gruppierung und
Klassifizierung gemdB Artikel 3 Abs. 2 Satz 4 des
Madrider Markenabkommens die Ansicht des letzte-
ren maBlgebend ist und vom Internationalen Biiro fiir
erforderliche Umgruppierungen eine Gebiihr erho-
ben wird, bestiinde andernfalls das Risiko héaufiger
Auseinandersetzungen zwischen dem Patentamt und
den Antragstellern iber nachzuzahlende Gebiihren.

Zu § 109 — Gebiihren

§ 109 enthélt die erforderlichen Bestimmungen iiber
die fiir internationale Registrierungen zu zahlenden
Gebiihren.

Fiir die internationale Registrierung sind nach Arti-
kel 8 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens inter-
nationale Gebiihren an die Weltorganisation fiir gei-
stiges Eigentum zu zahlen, die sich aus einer Grund-
gebiihr und Landergebiihren sowie gegebenenfalls
Klassengebiihren zusammensetzen. Diese Gebiihren
sind unmittelbar an die Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum zu entrichten. Dies soll in Absatz 2 — dem
im geltenden Recht § 3 Abs. 1 der Verordnung tuber
die internationale Registrierung von Marken ent-
spricht — deklaratorisch zum Ausdruck gebracht
werden.

Dartiber hinaus ist eine ,nationale” Gebiihr zu zahlen
(Absatz 1), die an das Patentamt zu entrichten ist. Die
Hohe dieser Gebiihr ergibt sich — wie auch die Héhe
aller anderen gesetzlichen Gebithren — aus dem
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Patentgebiihrengesetz. Der fiir die Entrichtung der
nationalen Geblhr vorgesehenen Regelung in Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 entspricht im geltenden Recht die
Vorschrift des § 3 Abs. 2 der Verordnung iiber die
internationale Registrierung von Marken.

Zu § 110 — Eintragung im Register

Nach § 110 werden Tag und Nummer der internatio-
nalen Registrierung in das vom Patentamt gefiihrte
Register eingetragen. Dies entspricht § 4 Satz 1 der
Verordnung uber die internationale Registrierung von
Marken.

Da nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 der Umfang der Veroffent-
lichung der im Register eingetragenen Angaben in
der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden soll,
soll dort auch geregelt werden, daB — ebenso wie im
geltenden Recht (§ 4 Satz 2 der Verordnung iiber die
internationale Registrierung von Marken) — die Ein-
tragung des Tages und der Nummer der internationa-
len Registrierung nicht veréffentlicht wird.

Zu § 111 — Nachtragliche Schutzerstreckung

Nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenabkom-
mens kann der mit der internationalen Registrierung
herbeigefiihrte Schutz auch noch nachtrdglich auf
weitere Mitgliedsldander des Madrider Markenab-
kommens erstreckt werden, die von der urspriingli-
chen internationalen Registrierung nicht erfalit wor-
den sind. Fir diese Félle, die im geltenden Recht nicht
ausdriicklich geregelt sind, sieht § 111 eine dem
Antragsverfahren nach § 108 entsprechende Rege-
lung vor. Anders als im geltenden Recht ist auch fir
den Antrag auf nachtrdgliche Schutzerstreckung eine
nationale Gebiihr zu zahlen, da auch die Bearbeitung
dieser Antrage fir das Patentamt einen nicht unerheb-
lichen Aufwand mit sich bringt.

Nach § 6 Satz 2 der Verordnung tiiber die internatio-
nale Registrierung von Marken sind nachtrégliche
Schutzerstreckungen ebenso wie andere Schutzer-
streckungen nicht in das vom Patentamt gefiihrte
Register einzutragen. Einer ausdriicklichen Regelung
dieser Falle bedarf es im neuen Markengesetz nicht,
da die im Register einzutragenden Angaben insge-
samt in den nach § 65 zu erlassenden Durchfuhrungs-
bestimmungen geregelt werden sollen.

Zu § 112 — Wirkung der internationalen
Registrierung

Nach § 112 Abs. 1 hat eine nach Artikel 3ter Abs. 1
odernach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenab-
kommens auf die Bundesrepublik Deutschland
erstreckte international registrierte Marke innerstaat-
lich dieselbe Wirkung wie eine am Tag der interna-
tionalen Registrierung zur Eintragung in das vom
Patentamt gefiihrte Register angemeldete und an
diesem Tag auch eingetragene Marke. Dies entspricht
dem geltenden Recht (§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
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nung Uber die internationale Registrierung von Mar-
ken).

Die Anmelde- und Eintragungswirkung von interna-
tional registrierten Marken, die in der in § 7 Abs. 1
Satz 2 der Verordnung tiber die internationale Regi-
strierung von Marken genannten Sammelanmeldung
enthalten waren, bleibt weiterhin ab dem 1. De-
zember 1922 bestehen, auch wenn die Verordnung
nach Artikel 48 Nr. 3 dieses Gesetzes aufgehoben
wird.

Wird einer international registrierten Marke nach den
§8 113 bis 115 der Schutz fiir Deutschland verweigert,
so gilt nach Absatz 2 die in Absatz 1 bezeichnete
Wirkung als nicht eingetreten. Das geltende Recht
enthdlt eine entsprechende Regelung in § 7 Abs. 1
Satz 3 der Verordnung iiber die internationale Regi-
strierung von Marken.

Zu § 113 — Prufung auf absolute
Schutzhindernisse

Nach § 113 sollen international registrierte Marken in
gleicher Weise nach § 37 auf das Vorliegen absoluter
Schutzhindernisse gepriift werden wie angemeldete
Marken. Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 3
Satz 1 des Beitrittsgesetzes von 1922). Soweit das
Madrider Markenabkommen oder die Pariser Ver-
bandstibereinkunft vorrangige Prifungsstandards
enthalten (wie z. B. in Artikel 6quinquies der Pariser
Verbandsiibereinkunft), sind diese -— und nicht die
Standards des Markengesetzes — anzuwenden. An
die Stelle der Zuriickweisung der Anmeldung triit die
Verweigerung des Schutzes im Sinne des Artikels 5
des Madrider Markenabkommens. Fiir die Geltend-
machung von Zuriickweisungsgriinden ist die Jahres-
frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenab-
kommens zu beachten.

Nach § 37 Abs. 2 kann die erst nach dem Anmeldetag
erworbene Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8
Abs. 3 im Eintragungsverfahren beriicksichtigt wer-
den, fiihrt allerdings zu einer ,Verschiebung” des
Zeitrangs. Wie § 113 Abs. 1 Satz 2 klarstellt, kommt
. eine Anwendung dieser Bestimmung auf internatio-
nal registrierte Marken nicht in Betracht, da das
Madrider Markenabkommen eine derartige ,Ver-
schiebung” der Wirkung einer international regi-
strierten Marke auf einen spéateren Zeitpunkt nicht
vorsieht. Fiir den Inhaber einer international regi-
strierten Marke bleibt in diesen Féllen nur die Még-
lichkeit, einen Antrag auf nachtragliche Schutz-
erstreckung auf Deutschland zu stellen.

Zu § 114 — Widerspruch

Gegen intemnational registrierte Marken, deren
Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist, kann in
gleicher Weise Widerspruch erhoben werden wie
gegen beim Patentamt eingetragene Marken. Da die
international registrierten Marken aber nur in dem
vom Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir

geistiges Eigentum herausgegebenen Veroffentli-
chungsblatt veroffentlicht werden, sieht § 114 Abs. 1
vor, daB an die Stelle der Veroffentlichung der Eintra-
gung nach § 41 die Verdffentlichung in diesem Blatt
tritt.

Nach Absatz 2 betrégt die Widerspruchsfrist in diesen
Féllen drei Monate von dem ersten Tag des Monats
an, der auf den Ausgabemonat des Heftes des Verof-
fentlichungsblattes folgt, in dem die internationale
Registrierung veréffentlicht worden ist, gegen die sich
der Widerspruch richtet. Diese Regelung entspricht
dem geltenden Recht (§ 2 Abs. 1 und 2 der Verord-
nung uber die internationale Registrierung von Mar-
ken).

Nach Absatz 3 tritt in den Féllen eines erfolgreichen
Widerspruchs an die Stelle der Loschung der Eintra-
gung (§ 43 Abs. 2) die Verweigerung des Schutzes, die
dem Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum mitgeteilt wird. Auch dies ent-
spricht in der Sache dem geltenden Recht.

Zu § 115 — Nachtrégliche Schutzentziehung

International registrierten Marken, deren Schutz nach
den Vorschriften des Madrider Markenabkommens
auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden
ist, kann nachtréglich der Schutz entzogen werden
(Artikel 5 Abs. 6 des Madrider Markenabkommens).
§ 115 enthélt hierzu ndhere Bestimmungen.

Absatz 1 stellt klar, daBin diesen Féllen die Schutzent-
ziehung an die Stelle der Loschung tritt. Dies ent-
spricht dem geltenden Recht (§ 10 Satz 1 der Verord-
nung iiber die internationale Registrierung von Mar-
ken).

Da international registrierte Marken nicht in das vom
Patentamt gefiihrte Register eingetragen werden,
bedarf es eines anderen Ankniipfungstages fiir die
Léschung wegen Verfalls, die auf mangelnde Benut-
zung gestutzt ist. Wahrend fiir beim Patentamt einge-
tragene Marken die fiinfjadhrige Benutzungsschonfrist
von dem Tag der Eintragung an oder, wenn Wider-
spruch erhoben wird, von dem AbschluB des Wider-
spruchsverfahrens an (§ 26 Abs. 5) lauft, sieht Absatz 2
vor, daB fiir international registrierte Marken — im
Einklang mit dem geltenden Recht (§ 10 Satz 2und § 2
Abs. 3 und 4 der Verordnung tiber die internationale
Registrierung von Marken) — der Ablauf der Jahres-
frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenab-
kommens maBgeblich sein soll. Sind zu diesem Zeit-
punkt noch Verfahren iber die Schutzgewdhrung
wegen vom Patentamt geltend gemachter absoluter
Schutzhindernisse oder wegen erhobener Widersprii-
che anhéngig, die erst spater zu Gunsten des Inhabers
der international registrierten Marke abgeschlossen
werden, so soll der Abschlu8l dieser Verfahren mag-
geblich sein. Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung lber die
internationale Registrierung von Marken ist die ,Zu-
stellung der Mitteilung der Schutzgewahrung” fir
den Beginn der Fiinfjahresfrist magebend, ohne daB
geregelt wére, ob die Zustellung an das Internationale
Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
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oder die Zustellung der Schutzbewilligung durch das
Internationale Biiro oder durch das Patentamt an den
Markeninhaber mafigeblich sein soll. Das Madrider
Markenabkommen enthdlt hierzu keine verbindli-
chen Vorgaben. Fiir das neue Markengesetz wird
vorgeschlagen, ausdriicklich an den Tag des Zugangs
der Mitteilung iiber die Schutzgewdhrung beim Inter-
nationalen Biiro anzukniipfen. Mafgeblich soll dabei
die ,abschlieBende"” Mitteilung liber die Schutzbewil-
ligung sein, so daB bei etwa bestehenden Unklarhei-
ten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Internationalen Biiro und dem Patentamt erst die
endgtiltige, das Verfahren abschlieBende Mitteilung
entscheidend fiir den Beginn der Benutzungsschon-
frist ist.

Zu § 116 — Widerspruch und Antrag auf Léoschung
aufgrund einer international
registrierten Marke

International registrierte Marken, deren Schutz auf
die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist
und die nach § 112 Abs. 1 dieselbe Wirkung wie
eingetragene Marken haben, kénnen in derselben
Weise wie im vom Patentamt gefiihrten Register
eingetragene Marken im Widerspruchsverfahren
oder im Loschungsverfahren als &ltere Marke geltend
gemacht werden. Die Durchsetzung einer solchen
Marke im Widerspruchsverfahren oder im Loschungs-
verfahren setzt aber in gleicher Weise wie bei natio-
nalen Marken voraus, daB sie gemaB § 26 benutzt
worden ist. § 116 enthélt hierzu eine dem § 115 Abs. 2
vergleichbare Regelung, die auch im geltenden Recht
enthaltenist (§ 2 Abs. 3und 4 der Verordnung tiber die
internationale Registrierung von Marken). Diein § 43
Abs. 1 fir das Widerspruchsverfahren und in § 55
Abs. 3 fiir das Léschungsverfahren vorgesehene fiinf-
jahrige Benutzungsschonfrist beginnt frithestens mit
Ablauf der Jahresfrist des Artikels 5 Abs. 2 des Madri-
der Markenabkommens. Sind zu diesem Zeitpunkt
beim Patentamt noch Verfahren wegen absoluter
Schutzhindernisse (§ 113) oder Widerspruchsverfah-
ren (§ 114) anhéngig, soist ebenso wie bei § 115 Abs. 2
der Zeitpunkt des Zugangs der abschlieBenden Mit-
teilung Gber die Schutzgewdhrung beim Internationa-
len Biiro fiir den Beginn der Frist maBgeblich.

Zu § 117 — AusschluB von Anspriichen wegen
mangelnder Benutzung

Nach § 25 kénnen Verletzungsanspriiche aufgrund
einer wegen mangelnder Benutzung 16schungsreifen
Marke nicht geltend gemacht werden. Fir die Festle-
gung des Beginns der finfjahrigen Benutzungsschon-
frist bedarf es in gleicher Weise wie bei denin § 115
Abs. 2 und in § 116 geregelten Féllen eines Ankniip-
fungszeitpunkts, da international registrierte Marken
nicht im vom Patentamt gefiihrten Register eingetra-
gen werden. Die in § 117 vorgesehene Regelung
stimmt inhaitlich mit den entsprechenden Regelun-
genin § 115 Abs. 2 und in § 116 liberein.
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Zu § 118 — Zustimmung bei Ubertragungen
international registrierter Marken

Die in § 118 vorgesehene Regelung entspricht dem
geltenden Recht (§ 9 Abs. 1 der Verordnung iiber die
internationale Registrierung von Marken) und macht
damit weiterhin von der in Artikel 9bis des Madrider
Markenabkommens vorgesehenen Maéglichkeit Ge-
brauch, auf die Eintragung einer Marke beim Patent-
amt im Falle der Ubertragung zu verzichten.

Einer Ubernahme der in § 9 Abs. 2 der Verordnung
iiber die internationale Registrierung von Marken
enthaltenen Regelung bedarf es nicht, da kein Mit-
gliedsland des Madrider Markenabkommens mehr
der Londoner Fassung von 1934 angehort.

b) Zu Abschnitt 2 — Schutz von Marken nach
dem Protokoll zum
Madrider
Markenabkommen

Die Bundesrepublik Deutschland gehért zu den
Unterzeichnerstaaten des am 27. Juni 1989 in Madrid
beschlossenen Protokolls zum Madrider Markenab-
kommen. Die Ratifizierung dieses Protokolls soll
durch ein gesondertes Gesetz erméglicht werden, das
gegenwadrtig vorbereitet wird. Dieses Zustimmungs-
gesetz soll aber nur die fir die Ratifizierung und das
Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Markenab-
kommen erforderlichen Regelungen enthalten, wéh-
rend die fiir die innerstaatliche Umsetzung der Rege-
lungen des Protokolls erforderlichen Vorschriften
ebenso wie die Vorschriften zur innerstaatlichen
Durchfihrung des Madrider Markenabkommens
selbst in dem neuen Markengesetz enthalten sein
sollen. Diese innerstaatlichen Vorschriften finden sich
in dem Abschnitt 2 des Teils 5 dieses Gesetzes.

Abschnitt 2 regelt die Anwendung des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen im wesentlichen durch
eine Verweisung auf die fiir das Madrider Markenab-
kommen selbst geltenden Regelungen in Abschnitt 1.
Ausdrickliche Regelungen in Abschnitt 2 sind nur
insoweit erforderlich, als das Protokoll zum Madrider
Markenabkommen vom Madrider Markenabkom-
men abweicht.

Die wesentlichen Abweichungen sind die folgen-
den:

— Dieinternationale Registrierung einer Marke kann
nicht nur auf der Grundlage einer im Ursprungs-
land eingetragenen Marke, sondern auch auf der
Grundlage einer dort angemeldeten Marke
erreicht werden.

— Fr die Erstreckung des Schutzes einer internatio-
nal registrierten Marke ist nach Wahl der Mit-
gliedsldnder des Protokolls entweder eine einheit-
liche Landergebiihr ebenso wie nach dem Madri-
der Markenabkommen oder eine von den Mit-
gliedslandern festzulegende ,individuelle” Ge-
biihr zu zahlen.

— Fiir die Schutzverweigerung steht den Mitglieds-
ldndern des Protokolls nach ihrer Wahl nicht nur
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die Frist von einem Jahr (die der Frist im Madrider
Markenabkommen entspricht), sondern auch eine
Frist von 18 Monaten zur Verfiigung.

— Wird eine international registrierte Marke ge-
16scht, weil der Schutz im Ursprungsland wegge-
fallen ist — dies ist nur wahrend des Zeitraums der
Abhéngigkeit der international registrierten
Marke von der Marke im Ursprungsland méog-
lich —, hat der Inhaber der geldschten internatio-
nal registrierten Marke die Médglichkeit, unter
Wahrung des Zeitrangs der internationalen Regi-
strierung eine nationale Markenanmeldung in den
Mitgliedsldndern einzureichen, auf die die Marke
erstreckt worden war.

AuBerdem gestattet das Protokoll zum Madrider Mar-
kenabkommen zusétzlich zu dem Beitritt von Staaten
auch den Beitritt von internationalen zwischenstaatli-
chen Organisationen. Diese Regelung ist vor allem
getroffen worden, um der Europdischen Gemeinschaft
fir das Gemeinschaftsmarkenrecht den Beitritt zum
System des internationalen Markenschutzes zu
ermdéglichen.

Waihrend fiir die Frist zur Schutzverweigerung und fiir
die ,individuelle” Gebiihr innerstaatliche Gesetzge-
bung nicht notwendig ist, enthalt Abschnitt 2 die
erforderlichen Regelungen, um eine internationale
Registrierung auch auf eine beim Patentamt angemel-
dete Marke stiitzen zu koénnen, und die fir die
Umwandlung erforderlichen Bestimmungen.

Zu § 119 — Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes

§ 119 entspricht der fiir das Madrider Markenabkom-
men vorgesehenen Regelung in § 107.

Zu § 120 — Antrag auf internationale Registrierung

§ 120 entspricht der Regelung in § 108, sieht aber
zusdtzlich vor, daB der Antrag auf internationale
Registrierung auch auf eine angemeldete Marke
gestiitzt werden kann. Absatz 3 enthalt eine Verwei-
sung auf § 108 Abs. 3; insoweit wird auf die Begrin-
dung zu dieser Bestimmung Bezug genommen.

Zu § 121 — Gebiihren

§ 121 entspricht der Regelung in § 109.

Da eine internationale Registrierung auf der Grund-
lage einer im Register eingetragenen Marke sowohl
fiir die Lander erworben werden kann, die dem
Madrider Markenabkommen angehdoren, als auch fiir
diejenigen Landern, die nur dem Protokoll zum Ma-
drider Markenabkommen angehéren, und hierfiir
nach der gegenwdrtig noch in Vorbereitung befindli-
chen gemeinsamen Ausfiihrungsordnung zum Madri-
der Markenabkommen und zum Protokoll zum Madri-
der Markenabkommen nur ein einheitlicher Antrag
erforderlich sein soll, bedarf es einer eigenen Rege-
lung dafiir, daB fiir einen solchen Antrag eine gemein-

same Gebiihr zu zahlen ist. Da fir das Patentamt bei
der Bearbeitung von sogenannten ,Mischantragen*,
d. h. von Antrdgen, mit denen Schutz sowohl nach
dem Madrider Markenabkommen als auch nach dem
Protokoll zum Madrider Markenabkommen begehrt
wird, voraussichtlich kein héherer Arbeitsaufwand
verbunden ist, ist vorgesehen, hierfiir eine gemein-
same Gebihr zu verlangen, die der fiir die anderen
Antrdge entspricht. Die Hohe dieser Gebiihr soll im
Patentgebiihrengesetz festgelegt werden (vgl. Arti-
kel 20).

Zu § 122 — Vermerk in den Akten; Eintragung
im Register

§ 122 entspricht der Regelung in § 110, enthélt aber
dariiber hinaus Vorschriften fiir die Félle, in denen die
internationale Registrierung auf der Grundlage einer
angemeldeten Marke vorgenommen wird. In diesen
Fallen sollen Tag und Nummer der internationalen
Registrierung zundchst in den Akten der angemelde-
ten Marke vermerkt werden (Absatz 1) und spéter,
falls die angemeldete Marke zur Eintragung gelangt,
auch in das Register libernommen werden (Ab-
satz 2).

Zu § 123 — Nachtragliche Schutzersireckung

§ 123 entspricht der Regelung in § 111, enthalt aber
dartiber hinaus Vorschriften fir die Félle, in denen es
sich bei den Antrdgen auf nachtragliche Schutzer-
streckung um ,Mischantradge” handelt, wenn also die
nachtragliche Schutzerstreckung sowohl fiir Lander
begehrt wird, die dem Madrider Markenabkommen
angehdren, als auch fir Lander, die nur dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen angehéren.

Zu § 124 — Entsprechende Anwendung der
Vorschriften tber die Wirkung der nach
dem Madrider Markenabkommen
international registrierten Marken

§ 124 sieht vor, daB die Vorschriften der §§ 112 bis 117,
die fiir nach dem Madrider Markenabkommen auf die
Bundesrepublik Deutschland erstreckte international
registrierte Marken gelten, auf international regi-
strierte Marken nach dem Protokoll zum Madrider
Markenabkommen entsprechend anzuwenden sind.
Die entsprechende Anwendung ist ohne weiteres
moglich, weil die Regelungen des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen mit denen des Madrider
Markenabkommens selbst weitgehend tibereinstim-
men. Soweit das Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen abweichende Regelungen enthélt, sollen
diese maBgeblich sein. Dies kann z. B. dann eintreten,
wenn fiir die Schutzverweigerung von den im Ver-
gleich zu Artikel 5 des Madrider Markenabkommens
langeren Fristen des Artikels 5 des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen Gebrauch gemacht
werden sollte, weil sich dann der Beginn der Benut-
zungsschonfrist (§§ 115 Abs. 2, 116 und 117) nach dem
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Ablauf der entsprechenden Fristen des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen richten wiirde.

Zu § 125 — Umwandlung einer internationalen
Registrierung

Nach Artikel 9quinquies des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen kann eine im internationalen
Register wegen Wegfalls des Schutzes im Ursprungs-
land innerhalb des Zeitraums der Abhéngigkeit der
internationalen Registrierung von der Anmeldung
oder Eintragung im Ursprungsland geldschte Marke
in eine nationale Markenanmeldung in den Landern
umgewandelt werden, auf die die Marke vor ihrer
Loschung erstreckt worden war. § 125 enthdlt hierfiir
die erforderlichen innerstaatlichen Regelungen.

Absatz 1 entspricht der Regelung in Artikel 9quin-
"~ quies des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men und sieht demgemadB vor, daB der fiir die Bestim-
mung des Zeitrangs maBgebliche Tag bei fristgerecht
eingereichten Umwandlungsantrdgen der Tag der
internationalen Registrierung im Sinne der anzuwen-
denden Bestimmungen des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen ist.

Nach Absatz 2 sind fiir den Umwandlungsantrag
Gebiihren zu zahlen, die, wie sich aus der vorgesehe-
nen Ergédnzung des Patentgebiihrengesetzes (Arti-
kel 20) ergibt, den Gebiihren gleichen sollen, die fir
eine Anmeldung nach § 32 Abs. 3 zu zahlen sind. Bei
unterbliebener Zahlung soll, wie sich aus Satz 3 ergibt,
§ 36 Abs. 3 angewendet werden.

Nach Absatz 3 muB der Antragsteller eine Bescheini-
gung des Internationalen Biiros der Weltorganisation
fiir geistiges Eigentum uber die frither im internatio-
nalen Register eingetragene Marke einreichen, damit
das Patentamt die Ubereinstimmung der angemelde-
ten Marke mit der fritheren internationalen Registrie-
rung feststellen kann.

Nach Absatz 4 hat der Anmelder auBerdem eine
Ubersetzung des Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen einzureichen.

Der Umwandlungsantrag soll im tbrigen nach
Absatz 5 — von der in diesem Absatz aufgefiihrten
Ausnahme abgesehen — in derselben Weise wie eine
national angemeldete Marke behandelt werden.

Handelt es sich bei der international registrierten
Marke im Zeitpunkt ihrer Loschung um eine Marke,
die in Deutschland bereits Schutz geno8, war also die
Frist des Artikels 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen abgelaufen oder waren etwa
anhéngige Schutzverweigerungs- oder Schutzentzie-
hungsverfahren zugunsten des Markeninhabers be-
reits rechtskraftig abgeschlossen, so besteht kein
Bediirfnis fiir eine erneute volle Prifung der vom
Umwandlungsantrag betroffenen Marke. Absatz 5
Satz 2 sieht daher vor, daB in diesen Féllen dem
Umwandlungsantrag stattgegeben wird und die
Marke unmittelbar — ohne Maéglichkeit des Wider-
spruchs (Satz 3) — in das Register eingetragen wird.
Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen ent-

116

halt hierfiir keine Bestimmungen, die der vorgesehe-
nen Regelung entgegenstehen wiirden.

Handelt es sich hingegen um Félle, in denen Schutz-
verweigerungs- oder Schutzentziehungsverfahren
anhdngig waren, oder um Félle, in denen die Frist des
Artikels 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Mar-
kenabkommen noch nicht abgelaufen war, so soll der
Umwandlungsantrag nach Absatz 5 Satz 1 ebenso wie
eine national angemeldete Marke behandelt werden.
Die Lage ist derjenigen vergleichbar, die entsteht,
wenn der Anmelder oder Inhaber einer Marke die
Anmeldung zuriicknimmt oder auf die Eintragung der
Marke verzichtet und eine neue Anmeldung ein-
reicht. Das dem Patentamt und dem Patentgericht
eingerdumte Ermessen bei Kostenentscheidungen in
zweiseitigen Verfahren diirfte eine ausreichende
«Bremse"” fir mibrauchliche ,Wiederholungsanmel-
dungen*” darstellen.

6. Zu Teil 6 — Geographische
Herkunftsangaben

Geographische Herkunftsangaben kennzeichnen
Waren oder Dienstleistungen nach ihrer geographi-
schen Herkunft. Sie sind Kennzeichnungsmittel und
erfiillen damit eine vergleichbare Funktion wie Mar-
ken. Sie unterscheiden sich von Marken dadurch, dafl
sie nicht die betriebliche Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, sondern ihre geographische Her-
kunft kennzeichnen. Anders als Markensind sie keine
individuellen Schutzrechte, sondern kénnen von allen
Unternehmen fiir Waren oder Dienstleistungen
benutzt werden, die aus dem gekennzeichneten Ort
oder Gebiet stammen. Sie verkérpern damit einen
kollektiven Goodwill, der allen berechtigten Unter-
nehmen gemeinsam zusteht. Geographischen Her-
kunftsangaben kommt vielfach eine erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung zu, wie sich z.B. an dem
Weltruf der Bezeichnung ,Made in Germany”
zeigt.

Im geltenden Recht werden geographische Her-
kunftsangaben in erster Linie nmach § 3 UWG
geschiitzt, der einen Unterlassungsanspruch gegen
die Verwendung von Angaben vorsieht, die geeignet
sind, die beteiligten Verkehrskreise irrezufithren. Es
gibt hierzu eine umfassende Rechtsprechung, die die
Voraussetzungen fiir den Schutz, den Inhalt des
Schutzes und die Schutzschranken entwickelt und im
einzelnen ausgestaltet hat. Ergdnzend findet der straf-
rechtliche Schutz gegen irrefithrende Werbung nach
§ 4 UWG Anwendung. Dariber hinaus enthilt das
Warenzeichengesetz in § 26 WZG eine Strafvorschrift,
die die Verwendung von falschen Angaben iiber den
Urspung von Waren oder Dienstleistungen (die nach
§ 1 Abs. 2 WZG einbezogen werden) verbietet, die
geeignet sind, einen Irrtum zu erregen. Diese Bestim-
mung, die seit 1894 Bestandteil des Warenzeichenge-
setzes ist, hat aber in der Praxis im Vergleich zu § 3
UWG keine besondere Bedeutung erlangt. Ergénzend
zu diesen Bestimmungen finden auflerdem Vorschrif-
ten der fiir einzelne Kategorien von Waren geltenden
besonderen Gesetze Anwendung, wiez. B. § 17 Abs. 1
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Nr. 5 Buchstabe b des Lebensmittel- und Bedarfsge-
genstdndegesetzes.

AuBerdem hat die Rechtsprechung begonnen, auf der
Grundlage von § 1 UWG einen erweiterten Schutz
bekannter geographischer Herkunftsangaben gegen
" Anlehnung oder Rufausbeutung zu entwickeln, der
auch dann eingreift, wenn keine Irrefihrungsgefahr
gegeben ist.

Geographische Herkunftsangaben kénnen nach dem
geltenden Recht auch als Individualkennzeichen
geschiitzt werden. So sind sie als Marken eintragbar,
wenn sie sich im geschéftlichen Verkehr als Kennzei-
chen eines Unternehmens durchgesetzt haben (§ 4
Abs. 3 WZG). In diesen Fallen steht auch Ausstat-
tungsschutz nach § 25 WZG zur Verfiigung. Geogra-
phische Herkunftsangaben kénnen im Falle ihrer
Verkehrsgeltung auch als Unternehmenskennzei-
chen im Sinne des § 16 UWG geschiitzt werden.
Schlieflich koénnen sie auch als Verbandszeichen
nach den §§ 17ff. WZG geschiitzt werden und ge-
niefen dann einen markenrechtlichen Schutz, der
weit iber den Schutz gegen Irefiihrung hinaus-
reicht.

Geographische Herkunftsangaben, die auf Orte oder
Gebiete im Ausland hinweisen und fir ausldndische
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden,
genieBen den Schutz nach dem UWG und den sonsti-
gen erwdhnten Rechtsvorschriften in gleicher Weise
wie inldndische geographische Herkunftsangaben.
Dieser Schutz wird ergénzt durch multilaterale und
bilaterale Abkommen, denen die Bundesrepublik
Deutschland angehort. So gelten fiir den Schutz geo-
graphischer Herkunftsangaben insbesondere die Be-
stimmungen der Artikel 9 und 10 der Pariser Ver-

bandsiibereinkunft und die Vorschriften des Madrider |

Abkommens iber die Unterdriickung falscher oder
irrefiihrender Herkunftsangaben auf Waren. Dartiiber
hinaus hat die Bundesrepublik Deutschland eine
Reihe von bilateralen Vertrdgen tiber den Schutz
geographischer Herkunftsangaben abgeschlossen,
von denen vor allem die Vertrdge mit Frankreich,
Italien, Griechenland, der Schweiz und Spanien zu
nennen sind. Nach diesen Vertrdgen geniefSen die in
den Anlagen zu dem Vertrag aufgefiihrten geographi-
schen Bezeichnungen der Vertragsparteien einen
umfassenden Schutz im Einklang mit dem Schutz, der
ihnen im Ursprungsland zukommt.

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben wird
zunehmend auch durch Rechtsvorschriften der Euro-
pdischen Gemeinschaft gewéhrleistet. So richtet sich
z. B. der Rechtsschutz der wirtschaftlich besonders
bedeutsamen geographischen Herkunftsangaben fiir
Weinbauerzeugnisse und Spirituosen ausschlieBlich
nach Vorschriften des Gemeinschaftsrechts. Zu diesen
besonderen Regelungen ist mit der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel (ABL. EG Nr. L 208 S. 1) eine allgemein geltende
gemeinschaftsrechtliche Regelung des Schutzes geo-
graphischer Herkunftsangaben = hinzugekommen.
Diese Verordnung ist am 24. Juli 1993 in Kraft getre-
ten.

Das neue Markengesetz ist als ein Gesetz konzipiert,
das alle Kennzeichenrechte zusammenfaBt und damit
zur Rechtsvereinheitlichung beitrégt. Das Gesetz soll
nicht nur fir die Individualkennzeichen, die in den
Teilen 2 bis 5§ geregelt sind, sondern auch fiir geogra-
phische Herkunftsangaben gelten. Damit ist eine
Aufhebung der nicht mehr erforderlichen Bestimmun-
gen in den anderen Gesetzen verbunden. Dies gilt
nicht nur fiir § 26 WZG, sondemn auch fir § 5 Abs. 1
UWG und fur § 2 des Gesetzes vom 21. Marz 1925 liber
den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen
betreffend die Unterdriickung falscher Herkunftsan-
gaben auf Waren (BGBL III, Gliederungsnummer
43-6). Fur die Beibehaltung von Strafvorschriften zur
Verhinderung falscher Angaben iiber die Beschaffen-
heit oder den Wert von Waren, die seit 1936 Bestand-
teil des § 26 Abs. 1 WZG sind, besteht angesichts des
umfassenden zivilrechtlichen Schutzes gegen Irrefiih-
rung und der gegebenenfalls Anwendung findenden
Strafvorschrift des § 4 UWG kein Bediirfnis.

Die Regelungen tiber den Schutz geographischer
Herkunftsangaben sind in drei Abschnitte aufgeteilt.
Abschnitt 1 enthdlt allgemeine Vorschriften, Ab-
schnitt 2 Vorschriften zur Umsetzung der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92, und Abschnitt 3 enthdlt mehrere
Verordnungserméchtigungen.

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach
den in Teil 6 vorgesehenen Vorschriften beeintréch-
tigt nicht den Schutz solcher Angaben als Kollektiv-
marken gemdB den §§ 97ff. Auch die ergdnzende
Anwendung des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb bleibt weiterhin méglich (§ 2).

a) Zu Abschnitt 1 — Schutz geographischer
Herkunftsangaben

Zu § 126 — Als geographische Herkunftsangaben
geschiitzte Namen, Angaben oder
Zeichen

§ 126 enthélt in Absatz 1 eine Definition des Begriffs
der ,geographischen Herkunftsangabe” und in
Absatz 2 eine Definition des Begriffs ,Gattungsbe-
zeichnung”.

Nach Absatz 1 sind geographische Herkunftsangaben
zundchst die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten
oder von Landern, die im geschéftlichen Verkehr zur
Kennzeichnung der geographischen Herkunft von
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden.
AuBerdem sollen sonstige Angaben oder Zeichen, die
zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft
verwendet werden, ausdriicklich einbezogen werden.
Damit werden die sogenannten ,mittelbaren Her-
kunftsangaben” den Namen von Orten usw. gleichge-
stellt. Bei den mittelbaren geographischen Herkunfts-
angaben kann es sich sowohl um Wortzeichen als

" auch um bildliche Darstellungen handeln. Die Rege-

lung entspricht dem geltenden Recht. Das geltende
Recht enthélt in § 5 Abs. 2 UWG eine Vorschrift, die
die bildlichen Angaben ausdriicklich einbezieht.

Zusitzliche Erfordernisse fiir den Schutz geographi-
scher Herkunftsangaben werden in Ubereinstim-
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mung mit dem geltenden Recht nicht aufgestellt. Der
Schutz ist danach nicht davon abhdngig, daB die
Waren oder Dienstleistungen, fiur die die geographi-
sche Herkunftsangabe verwendet wird, besondere
objektive Eigenschaften aufweisen, die sie von ande-
ren Waren oder Dienstleistungen gleicher Art, aber
anderer Herkunft unterscheiden. Auch wird ein
besonderer Ruf der geographischen Herkunftsangabe
nicht gefordert. Allerdings ist der Schutz geographi-
scher Herkunftsangaben nicht absolut, sondern setzt
im Regelfall Irrefithrungsgefahr voraus (§ 127 Abs. 1).
Nur fiir geographische Herkunftsangaben, die einen
besonderen Ruf genieBen, ist der Schutz nicht von
einer Irrefiihrungsgefahr abhéngig (§ 127 Abs. 3).

Nach Absatz 2 sind Gattungsbezeichnungen vom
Schutz als geographische Herkunftsangaben ausge-
schlossen. Dies entspricht dem geltenden Recht, das in
§ 5 Abs. 1 UWG und in § 26 Abs. 4 WZG Vorschriften
enthélt, die Gattungsbezeichnungen vom Schutz als
geographische Herkunftsangaben ausschlieBen.
Nach der Rechtsprechung zu § 3 UWG ist die
Umwandlung einer geographischen Herkunftsan-
gabe zur Gattungs- oder Beschaffenheitsangabe nur
unter strengen Voraussetzungen méglich. Sie erfor-
dert, daB nur noch ein , ganz unbeachtlicher Teil" der
beteiligten Verkehrskreise in der Angabe einen Hin-
weis auf die Herkunft der Ware sieht. Fiir die unmit-
telbaren Herkunftsangaben wird dieser ohnehin
strenge Mafistab des § 3 UWG durch die Bestimmung
des § 26 Abs. 4 WZG weiter verschéarft: Nach § 26
Abs. 4 ist es erforderlich, daB die Angabe im geschaft-
lichen Verkehr inzwischen ,ausschlieBlich” als
Warenname oder Beschaffenheitsangabe dient. Ab-
satz 2 erfaft sowohl ,unmittelbare” als auch ,mittel-
bare” Herkunftsangaben und folgt in seiner Ausge-
staltung weitgehend § 26 Abs. 4 WZG, der hinsichtlich
der Kriterien fir die Entwicklung einer geographi-
schen Herkunftsangabe zu einer Gattungsbezeich-
nung genauer ist als § 5 Abs. 1 UWG. Mogliche
Differenzierungen sollen der Rechtsprechung tber-
lassen bleiben. Daher wird auf die Ubernahme des
Begriffs ,ausschlieBlich”, der sich in § 26 Abs. 4 WZG
findet, verzichtet. Gleichzeitig soll durch die Formu-
lierung des Absatzes 2 Satz 2 vermieden werden, daf}
fir die Umwandlung einer geographischen Her-
kunftsangabe zur Gattungsbezeichnung nach deut-
schem und europdischem Recht unterschiedliche
Mabstébe gelten. Nach Artikel 3 Abs. 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 ist eine geographische
Bezeichnung dann zur Gattungsbezeichnung gewor-
den, wenn die Bezeichnung ,der gemeinhin tbliche
Name" fir ein Erzeugnis geworden ist. SchlieBlich
erfafit die Formulierung des Absatzes 2 Satz 2 auch die
in der Praxis weitverbreitete Verwendung geographi-
scher Bezeichnungen als Typenbezeichnungen oder
Sortenbezeichnungen, z. B. fiir einzelne Produkt-
linien oder bestimmte Gestaltungsformen. Dies soll
wie im geltenden Recht auch weiterhin zuldssig
sein.

Von der Aufnahme von Abgrenzungsmerkmalen zwi-
schen geographischen Herkunftsangaben und ande-
ren Kennzeichen, wie insbesondere von Phantasiebe-
zeichnungen oder im Verkehr durchgesetzten Mar-
ken, wird — ebenfalls in Ubereinstimmung mit dem
geltenden Recht — abgesehen.
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Zu § 127 — Schutzinhalt

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Schutzes geogra-
phischer Herkunftsangaben unterscheidet § 127 zwi-
schen drei Fallgruppen.

Nach Absatz 1 genielen geographische Herkunftsan-

. gaben Schutz gegen ihre Verwendung fiir Waren oder

Dienstleistungen anderer Herkunft, wenn Irrefiih-
rungsgefahr besteht.

In der Regel bestehen tiber die zutreffende Angabe
der Herkunft hinaus keine besonderen Voraussetzun-
gen fiir das Recht zur Verwendung geographischer
Herkunftsangaben. Es gibt jedoch zahlreiche Falle, in
denen nach der Vorstellung der beteiligten Verkehrs-
kreise die Waren oder Dienstleistungen dieser Her-
kunft besondere Eigenschaften oder Qualitdtsmerk-
male aufweisen. In diesen Féllen soll nach Absatz 2
auch die zutreffende Angabe der Herkunft nur zulés-
sig sein, wenn die so gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen tatséchlich diese Eigenschaften oder
Qualitdten haben. Auch dies entspricht dem gelten-
den Recht.

Es gibt weiterhin eine erhebliche Zahl von geographi-
schen Herkunftsangaben, die bei den beteiligten
Verkehrskreisen einen besonderen Ruf genieBen.
Diese bekannten oder manchmal sogar beriihmten
geographischen Herkunftsangaben sind besonders
anfallig fir die Verwésserung ihrer Unterscheidungs-
kraft oder die Ausnutzung oder Beeintrachtigung
ihres Rufes. Diesen geographischen Herkunftsanga-
ben soll daher nach Absatz 3 ein Schutz auch ohne
Irrefithrungsgefahr zukommen. Der Schutz soll aller-
dings nicht absolut sein. Es ist vielmehr erforderlich,
daB die Verwendung fiir Waren oder Dienstleistungen
anderer Herkunft zur Verwasserung oder Rufausbeu-
tung geeignet ist. Fiir das Vorliegen dieser weiteren
Voraussetzungen (besonderer Ruf, Ausnutzung oder
Beeintrachtigung des Rufes oder der Unterschei-
dungskraft) ist derjenige beweispflichtig, der den
Anspruch auf Schutz geltend macht. Die vorgesehene
Regelung entspricht weitgehend dem von der Recht-
sprechung in Anwendung von § 1 UWG entwickelten
Schutz von bekannten Herkunftsangaben. Auch Arti-
kel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 enthélt
einen solchen Tatbestand. Die maBgeblichen Krite-
rien stimmen im {brigen teilweise mit den Vorausset-
zungen fiir den Schutz ,bekannter” Marken (§ 14
Abs. 2 Nr. 3) Giberein.

Haufig werden geographische Herkunftsangaben fiir
Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft nicht
in identischer Form, sondern mit Abwandlungen oder
Zusdtzen verwendet. Die Verwendung solcher dhnli-
chen Zeichen soll nach Absatz 4 von den Verbotstat-
bestdnden der Absétze 1 bis 3 ebenfalls erfait werden,
wenn trotz der Abweichungen die iibrigen Vorausset-
zungen der Absdtze 1 oder 3 (Irreflihrung einerseits
und Verwdsserung oder Rufausbeutung andererseits)
vorliegen. Von den ,dhnlichen Zeichen"” im Sinne des
Absatzes 4 werden auch Ubersetzungen erfaBt. Auch
die in Absatz 4 vorgesehene Regelung entspricht den
von der Rechtsprechung entwickelten Grundséatzen
und findet sich im tbrigen in &hnlicher Form auch in
Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92.
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Zu § 128 — Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

Nach dem geltenden Recht kénnen Unterlassungsan-
spriiche aufgrund der §§ 3 und 1 UWG, den in erster
Linie zum Schutz geographischer Herkunftsangaben
zur Anwendung gelangenden Vorschriften, von den
in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 UWG bezeichneten natiirli-
chen und juristischen Personen geltend gemacht wer-
den, also von Mitbewerbern, von gewerblichen Ver-
bdnden, von Verbraucherverbdnden und von den
Industrie- und Handelskammern. Hieran soll sich
durch die Aufnahme von Vorschriften zum Schutz
geographischer Herkunftsangaben in das neue Mar-
kengesetz nichts &ndern. § 128 Abs. 1 sieht daher vor,
daB die nach § 13 Abs. 2 UWG klagebefugten Perso-
nen berechtigt sind, bei Verst6Ben gegen § 127
Unterlassungsanspriiche geltend zu machen. Die For-
mulierung ist so gewéhlt, daB Verbraucherverbdnde
im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG stets klagebefugt
sein sollen, ohne daB sie im Einzelfall nachweisen
miiBten, daB dieser Fall nach dem geltenden Recht
unter § 13 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 UWG fallt. Der Unter-
lassungsanspruch wird gegen jede Benutzung im
geschéftlichen Verkehr gewdhrt, ohne daB dies im
einzelnen naher ausgefiihrt wird. Auch dies entspricht
dem geltenden Recht.

Nach dem geltenden Recht kénnen Schadensersatz-
anspriiche sowohl bei VerstéBen gegen § 1 UWG
(Schadensersatzanspriiche sind dort unmittelbar ge-
regelt) als auch bei VerstéBen gegen § 3 UWG (die
Haftung ergibt sich aus § 13 Abs. 6 UWG) geltend
gemacht werden. Bei Verst6Ben gegen § 26 WZG
koénnen Schadensersatzanspriiche nach § 823 Abs. 2
BGB geltend gemacht werden. Es ist allerdings fest-
zustellen, daB die anzuwendenden Vorschriften zum
Teil voneinander abweichen. Nach § 1 UWG bestehen
fiir den Schadensersatzanspruch keine weiteren Vor-
aussetzungen. Von der Rechtsprechung ist aber aner-
kannt, daB auch in diesen Fallen Vorsatz oder Fahr-
lassigkeit erforderlich ist. Nach § 13 Abs. 6 UWG ist
der Schadensersatzanspruch bei Versté8en gegen § 3
UWG nur gegeben, wenn die Handlung wissentlich
begangen wurde oder wenn der Tédter wissen mubfte,
daB die verwendeten Angaben irrefiihrend waren.
Nach § 13 Abs. 6 Satz 2 besteht eine eingeschrankte
Haftung der Presse (nur bei wissentlichem VerstoB),
wéhrend diese Einschrdnkung bei VerstéB8en gegen
§ 1 UWG nicht gilt. Sehr einleuchtend ist diese
Unterscheidung nicht, da sie die Presse bei den héufig
schwerer zu erkennenden VerstéBen gegen § 1 UWG
einer scharferen Haftung unterwirft als bei Verst68en
gegen § 3 UWG. Auch die unterschiedlichen Haf-
tungsnormen nach § 1 UWG einerseits und nach § 3
UWG andererseits erscheinen wenig konsistent.
Absatz 2 sieht daher eine Regelung vor, die dem
Schadensersatzanspruch nach § 1 UWG folgt: Scha-
densersatzanspriiche sollen bei vorsitzlichem oder
fahrldssigem Handeln bestehen.

Ebenso wieim geltenden Recht (§ 13 Abs. 4 UWG) soll
der Unterlassungsanspruch auch gegen den Betriebs-
inhaber geltend gemacht werden kénnen, wenn die
Zuwiderhandlung von Angestellten oder Beauftrag-
ten des Betriebes begangen wird (Absatz 3). Daruber
hinaus sieht Absatz 3 vor, daB bei schuldhaften

Handlungen von Angestellten oder Beauftragten der
Betriebsinhaber auch auf Schadensersatz haften soll.
Dies entspricht der in § 14 Abs. 7 und § 15 Abs. 6
vorgesehenen Regelung fir Anspriiche bei Marken-
verletzungen und Verletzungen von geschéftlichen
Bezeichnungen.

Zu § 129 — Verjdhrung

Nach dem geltenden Recht verjdhren Anspriche aus
den §§ 1 oder 3 UWG nach sechs Monaten (§ 21 UWG),
wiéhrend Anspriiche, die auf § 26 WZG in Verbindung
mit § 823 Abs. 2 BGB gestiitzt werden, nach § 852 BGB
nach drei Jahren verjdhren.

Nach dem neuen Markengesetz gilt fir die Verjah-
rung von Anspriichen wegen der Verletzung von
geographischen Herkunftsangaben die fir die Ver-
jahrung markenrechtlicher und sonstiger kennzei-
chenrechtlicher Anspriiche maBgebliche Regelung
des § 20. In der Regel betrdgt die Verjahrungsfrist
damit drei Jahre.

b) Zu Abschnitt 2 — Schutz von
geographischen Angaben
und
Ursprungsbezeichnungen
gemaf der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92

Mit der am 24. Juli 1993 in Kraft getretenen Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992
zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 208 S. 1) — nachfolgend
in dieser Begrindung als Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 oder auch nur als Verordnung bezeich-
net — ist fiir die Europdische Gemeinschaft ein neuer,
gemeinschaftsweiter Schutz fiir geographische Her-
kunftsangaben geschaffen worden. Dieses neue
Schutzsystem gilt zusétzlich zu dem Schutz nach den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und zusétzlich
zu den weiterhin Anwendung findenden Vorschriften
der multilateralen und bilateralen Vertrdge. Fiir die in
den gemeinschaftlichen Schutz einbezogenen geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
ersetzt das gemeinschaftliche Schutzsystem den

Schutz nach den bislang anzuwendenden Rechtsvor-

schriften, tritt also an dessen Stelle.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gilt, wie ihr Titel
besagt, nur fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel,
da sie auf Artikel 43 des EWG-Vertrages gestiitzt ist.
Da fiir Weinbauerzeugnisse und Spirituosen bereits
gemeinschaftliche Vorschriften bestehen, sind diese
Erzeugnisse vom Anwendungsbereich der Verord-
nung ausgenommen worden (Artikel 1 Abs. 1 Unter-
abs. 2 der Verordnung). Der Schutz besteht fiir , Ur-
sprungsbezeichnungen” (Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe a
der Verordnung) und fiir ,geographische Angaben*
(Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe b der Verordnung). ,Ur-
sprungsbezeichnungen” sind die Namen von Gebie-
ten oder Orten, die fiir Agrarerzeugnisse oder Lebens-
mittel verwendet werden, die ihre Giite oder Eigen-
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schaften tiberwiegend oder ausschlieBlich den geo-
graphischen Verhdaltnissen verdanken und die in dem
Gebiet erzeugt, verarbeitet und hergestellt worden
sind. ,Geographische Angaben” sind die Namen von
Gebieten oder Orten, die fir Agrarerzeugnisse oder
Lebensmittel verwendet werden, bei denen sich eine
bestimmte Qualitdt, das Ansehen oder eine andere
Eigenschaft aus dem geographischen Umfeld ergibt
und die in diesem Gebiet erzeugt oder verarbeitet
oder hergestellt worden sind. Kein Schutz steht fiir
Gattungsbezeichnungen zur Verfiigung (Artikel 3 der
Verordnung). Um auf Gemeinschaftsebene geschiitzt
werden zu kénnen, muB fur die jeweilige geographi-
sche Herkunftsangabe eine , Spezifikation"” bestehen,
aus der sich ndhere Einzelheiten zur Art und zur
Herkunft des Erzeugnisses ergeben (Artikel 4 der
Verordnung). Der Schutz auf Gemeinschaftsebene
wird durch einen zunéchst an den zustdndigen Mit-
gliedstaat zu richtenden Antrag begriindet (Artikel 5
der Verordnung), iiber den die Kommission in Zusam-
menarbeit mit einem Regelungsausschubl entscheidet
oder gegebenfalls eine Entscheidung des Rates her-
beifiithrt (Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 15 der
Verordnung). Auf Gemeinschaftsebene geschiitzte
Ursprungsbezeichnungen und geographische Anga-
ben werden in ein von der Kommission gefiihrtes
Verzeichnis eingetragen und veréffentlicht (Artikel 6
Abs. 3 und 4 der Verordnung). Gegen den Schutz
kann Einspruch erhoben werden, iber den letztlich
ebenfalls die Kommission in Zusammenarbeit mitdem
Regelungsausschull oder gegebenenfalls der Rat ent-
scheidet (Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 15 der
Verordnung). Auf Gemeinschaftsebene geschiitzte
Ursprungsbezeichnungen und geographische Anga-
ben diirfen nur in Ubereinstimmung mit der fur sie
geltenden Spezifikation benutzt werden (Artikel 8 der
Verordnung). Diese Bezeichnungen genieBen einen
umfassenden Schutz gegen die Verwendung tiberein-
~ stimmender Bezeichnungen fir Waren anderer Her-
kunft (Artikel 13 der Verordnung). Rechte an dlteren
Marken bleiben gewahrt, wéhrend im tbrigen Mar-
kenschutz im Verhdltnis zu geschiitzten geographi-
schen Herkunftsangaben nicht erworben werden
kann (Artikel 14). Nach einem vereinfachten Verfah-
ren koénnen bestehende Ursprungsbezeichnungen
und geographische Angaben innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung
listenmdBig erfaBt und in den gemeinschaftlichen
Rechtsschutz ohne Einzelantrag einbezogen werden
(Artikel 17). Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der
Verordnung ist eine noch nicht verdffentlichte Durch-
fiihrungsverordnung der Kommission in Kraft getre-
ten.

Aus der Darstellung des wesentlichen Inhalts der
Verordnung ergibt sich, daB es einer Reihe von
Vorschriften im nationalen Recht bedarf, um den
Vorgaben der Verordnung nachzukommen. Diese
Regelungen sind in Abschnitt 2 enthalten.

Nach Artikel 5 Abs. 6 der Verordnung miissen die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften erlassen, um das in der Verord-
nung vorgesehene Antragsverfahren auf mitglied-
staatlicher Ebene durchfiihren zu konnen. Dies soll
mit den §§ 130 und 133 geschehen. Es wird vorge-
schlagen, fir das innerstaatliche Verfahren eine
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Zustdndigkeit des Patentamts zu begriinden. Diese
Behorde ist nicht nur wegen ihrer Zustdandigkeit fir
die Eintragung von Marken mit dem Erwerb von
Kennzeichenrechten bereits vertraut, sondern hat
zudem aufgrund der Eintragbarkeit von geographi-
schen Herkunftsangaben als Verbandszeichen (kinf-
tig: Kollektivmarken) schon Erfahrungen bei der
Schutzgewdhrung fir geographische Herkunftsanga-
ben gewonnen. Das Patentamt soll auch fiir Ein-
spruchsverfahren nach Artikel 7 der Verordnung,
soweit es den auf Ebene der Mitgliedstaaten durchzu-
fiihrenden Teil des Einspruchsverfahrens betrifft,
zustandig sein (§ 132).

In § 134 ist eine Regelung lber die MaBnahmen der
Uberwachung und Kontrolle vorgesehen, die nach der
Verordnung und den zu ihrer Durchfiihrung erlasse-
nen Bestimmungen erforderlich sind. Die Aufgaben
der Uberwachung und Kontrolle sollen von den
zustdndigen Stellen der Lander wahrgenommen wer-
den. SchlieBlich sollen in Abschnitt 2 Vorschriften
tber den Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch
des Inhabers einer geschiitzten Bezeichnung enthal-
ten sein (§§ 135 und 136).

Weitere Vorschriften finden sich in Abschnitt 3 (§§ 138
und 139 — ErlaB von Durchfiihrungsvorschriften), in
Teil 7 (§ 140 — ausschlieBliche Zustdndigkeit der
Landgerichte fiir kennzeichenrechtliche Streitigkei-
ten) und in Teil 8 (§ 144 — strafbare Benutzung
geographischer Herkunftsangaben; § 145 Abs. 2 und
3 — BuBgeldvorschriften; § 151 — Beschlagnahme bei
der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr).

Die Durchfiihrungsbestimmungen zur Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92, die das Markengesetz enthalten
soll, entsprechen weitgehend denen des Entwurfs
eines Gesetzes zur Durchfiihrung der Rechtsakte der
Europédischen Gemeinschaft iiber Bescheinigungen
besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und
Lebensmitteln (Lebensmittelspezialitdtengesetz —
Bundestags-Drucksache 12/5025). Das letztgenannte
Gesetz soll der Durchfiithrung der Verordnung (EWG)
Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli 1992 iiber Beschei-
nigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnis-
sen und Lebensmitteln (ABl. EG Nr. L 208 S. 9) die-
nen. Es handelt sich hierbei um eine ,Parallelverord-
nung” zu der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, die
vom Rat am gleichen Tag wie letztere erlassen wurde.
Entsprechend erscheint es sinnvoll, auch die inner-
staatlichen Durchfiihrungsbestimmungen parallel
auszugestalten.

Zu § 130 — Antrag auf Eintragung einer
geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung

Nach Artikel 5 Abs.4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 sind Antrdge auf Schutz von geographi-
schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen an den
Mitgliedstaat zu richten, in dessen Hoheitsgebiet sich
das geographische Gebiet befindet. Nach Absatz 1 soll
in der Bundesrepublik Deutschland das Patentamt fir
die Entgegennahme dieser Antrdge zustdndig sein.
Die Berechtigung zur Antragstellung und die weite-
ren Erfordernisse eines Antrags ergeben sich aus dem
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Gemeinschaftsrecht selbst und kénnen daher in die-
sem Gesetz nicht geregelt werden. Soweit erforder-
lich, kénnen weitere Einzelheiten in Durchfiihrungs-
bestimmungen geregelt werden, fiir die § 138 eine
eigene Rechtsverordnungserméchtigung vorsieht.

Nach Absatz 2 Satz 1 ist mit dem Antrag eine Gebiihr
nach dem Tarif zu zahlen. Die Hohe der Antragsge-
biihr, die sich aus dem Patentgebiihrengesetz ergibt
(Artikel 20), soll DM 1 500 betragen und entspricht
damit der Gebiihr fiir einen Antrag auf Eintragung
einer Kollektivmarke. Dies erscheint gerechtfertigt,
da der Priifungsaufwand voraussichtlich vergleichbar
sein wird. Nach Absatz 2 Satz 2 gilt der Antrag als
nicht gestellt, wenn die Gebiihr nicht gezahlt wird.

Wie sich aus Artikel 5 Abs. 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 ergibt, werden zur Eintragung angemel-
dete Bezeichnungen zundchst vom Mitgliedstaat
geprift, wobei sich die PrifungsmaBstdbe aus der
Verordnung selbst sowie aus den nach Artikel 16 der
Verordnung zu ihrer Durchfithrung auf Gemein-
schaftsebene erlassenen Vorschriften und aus den
nach den §§ 138 oder 139 erlassenen Durchfithrungs-
bestimmungen ergeben werden. Diese Priifung soll
auch die in Artikel 5 Abs. 5 Unterabs. 2 der Verord-
nung genannten Félle erfassen, in denen die zur
Eintragung angemeldete geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung mit einer Bezeichnung fiir ein
in einem anderen Mitgliedstaat liegendes Gebiet
ibereinstimmt, also die Félle der gleichnamigen
Bezeichnungen. In diesem Fall ist der andere Mit-
gliedstaat vor der Entscheidung zu héren. Gerechtfer-
tigte Antrédge, also solche, die den Voraussetzungen
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 entsprechen, sind
von dem Mitgliedstaat nach Artikel 5 Abs. 5 der
Verordnung der EG-Kommission zu tibermitteln.

Die Absdtze 3 bis 5 enthalten die zur Durchfithrung
des Artikels 5 Abs. 5 der Verordnung notwendige
Verfahrensregelung: Nach Absatz 3 wird die in die
mitgliedstaatliche Zustédndigkeit fallende Priiffung in
der Bundesrepublik Deutschland durch das Patentamt
vorgenommen, das — wie Absatz 3 weiter festlegt —
die Antrdge, die den in der Verordnung und ihren
Durchfithrungsbestimmungen normierten Vorausset-
zungen entsprechen, an das Bundesministerium der
Justiz weiterleitet. Der Antragsteller wird iiber das
Ergebnis der Priffung unterrichtet. Nach Absatz 4 ist
das Bundesministerium der Justiz daflir zustandig,
den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen der
Kommission zu tibermitteln. In der Regel wird es
erforderlich sein, vor der Mitteilung an die Kommis-
sion Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir
Wirtschaft, dem Bundesministerium fiir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten und dem Bundesministe-
rium fiir Gesundheit herzustellen. Ergibt die Priifung
des Antrags durch das Patentamt hingegen, dafl die
Voraussetzungen fiir eine Eintragung der angemelde-
ten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeich-
nung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und
den zuihrer Durchfiihrung erlassenen Bestimmungen
nicht gegeben sind, so wird der Antrag nach Absatz 5
durch das Patentamt zurlickgewiesen. Einzelheiten
des Antragsverfahrens kénnen in den Durchfiihrungs-
bestimmungen nach § 138 geregelt werden. Im {ibri-
gen wird erwogen, das Verfahren vor dem Patentamt

so auszugestalten, daB die zustindigen Bundesres-

“sorts in diesem Verfahren angehort werden.

Zu § 131 — Antrag auf Anderung der Spezifikation

GemadB Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
kann der betroffene Mitgliedstaat insbesondere zur
Beriicksichtigung des Stands von Wissenschaft und
Technik oder im Hinblick auf eine neue Abgrenzung
des geographischen Gebiets eine Anderung der in
Artikel 4 der Verordnung vorgesehenen Spezifikation
fir eine eingetragene geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung beantragen. Die Verordnung
enthélt keine weitere ausdriickliche Bestimmung dar-
iiber, wer zu der Stellung eines Antrages auf Ande-
rung der Spezifikation berechtigt ist. Jedoch ist davon
auszugehen, daB jedenfalls die Vereinigungen oder
natlirlichen oder juristischen Personen, auf deren
Antrag die Eintragung einer geographischen Angabe
oder Ursprungsbezeichnung zurtickgeht, auch in
bezug auf Anderungen der Spezifikation dieser
Angabe oder Bezeichnung antragsberechtigt sind.
Néhere Bestimmungen hierzu werden méglicher-
weise in den Durchfiihrungsbestimmungen zu der
Verordnung getroffen werden.

Nach § 131 soll fir Antrdge auf Anderung einer
Spezifikation die gleiche Zustdndigkeits- und Verfah-
rensregelung wie fir Eintragungsantrdge gelten.
Soweit dies erforderlich werden sollte, kénnen wei-
tere Einzelheiten in den nach § 138 zu erlassenden
Durchfiihrungsbestimmungen getroffen werden. Eine
Gebiihr soll fiir Antrége auf Anderung einer Spezifi-
kationjedoch nicht erhoben werden, da erwartet wird,
daB diese nach ihrer Zahl und dem Bearbeitungsauf-
wand keine erhebliche Mehrbelastung des Patentam-
tes mit sich bringen und die entstehenden Kosten
bereits durch die mit dem Eintragungsantrag zu
entrichtende Gebiihr abgegolten werden.

Zu § 132 — Einspruchsverfahren

Nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
kann gegen von der Kommission im EG-Amtsblatt
verdffentlichte Antrdge Einspruch eingelegt werden.
Ein Einspruchsrecht steht den Mitgliedstaaten (Arti-
kel 7 Abs. 1 der Verordnung) und auch den in ihren
berechtigten Interessen betroffenen Personen (Arti-
kel 7 Abs. 3 der Verordnung) zu. Die Verordnung
enthélt dariiber hinaus allerdings keine Vorschriften
zum Einspruchsverfahren, insbesondere nicht tiber
das Zusammenwirken der Behorden der Mitgliedstaa-
ten und der Kommission (Artikel 7 Abs. 5 der Verord-
nung). Nach § 132 Abs. 1 soll fiir die Entgegennahme
von Einspriichen im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 der
Verordnung, die bei der zustdndigen Behoérde der
Mitgliedstaaten einzulegen sind, und fiir die Behand-
lung von Einspruchsverfahren das Patentamt zustédn-
dig sein. Nach Absatz 2 soll der Einspruch gebiihren-
pflichtig sein. Die Gebiihr soll, wie sich aus Artikel 20
des Gesetzentwurfs ergibt, DM 200 betragen. Sie
entspricht damit der Héhe der Widerspruchsgebiihr
immarkenrechtlichen Eintragungsverfahren. Auch zu
§ 132 konnen weitere Einzelheiten, soweit erforder-
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lich, in den nach § 138 zu erlassenden Durchfiihrungs-
bestimmungen geregelt werden.

Zu § 133 — Zustdndigkeiten im Patentamt;
Rechtsmittel

Nach § 133 Abs. 1 sollen fiir die Bearbeitung von
Antrdgen nach den §§ 130 und 131 und von Einspra-
chennach § 132 die im Patentamt errichteten Marken-
abteilungen (§ 56 Abs. 3) zustédndig sein.

Nach Absatz 2 richtet sich das Rechtsmittelverfahren
gegen Entscheidungen, die das Patentamt nach den
Vorschriften dieses Abschnitts trifft, nach den fir
Markenangelegenheiten geltenden Bestimmungen.
Es sind die Beschwerde zum Patentgericht und die
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegeben.
Bei den Entscheidungen des Patentamts, die nach
Absatz 2 mit diesen Rechtsmitteln angegriffen werden
kénnen, wird es sich in erster Linie um die Zuriick-
weisung von Antrdgen auf Eintragung gemdB § 130
Abs. 5 handeln. Wird ein Antrag hingegen an die
EG-Kommission weitergeleitet und von dieser geméaB
Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung im EG-Amtsblatt
veroffentlicht, so steht in ihrem berechtigten Interesse
betroffenen Dritten der Rechtsbehelf des Einspruchs
gemaB Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung offen. Uber
den Einspruch entscheidet, wie bereits ausgefiihrt, die
Kommission oder gegenbenfalls der Rat; gegen die
getroffene Entscheidung kann sodann der Gerichtshof
der Europdischen Gemeinschaften angerufen werden
(Artikel 173 Abs. 2 EWG-Vertrag).

Zu § 134 — Uberwachung

§ 134 enthédlt fir die nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 (und deren Durchfiihrungsbestimmun-
gen) erforderliche Uberwachung und Kontrolle eine
Regelung, die § 4 Abs.1 bis 5 des Entwurfs des
Lebensmittelspezialitdtengesetzes und — im Hinblick
auf die durch die Kontrollen entstehenden Kosten —
§ 6 des Entwurfs des Lebensmittelspezialitdtengeset-
zes nachgebildet ist. Wie bei der Verordnung (EWG)
Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli 1992 tiber Beschei-
nigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnis-
sen und Lebensmitteln erscheint es zweckmaBig, die
Aufgaben der Kontrolle und Uberwachung entspre-
chend der Regelung des Artikels 83 des Grundgeset-
zes in der Zustandigkeit der Lander zu belassen, die
lUber die erforderliche Fachkompetenz verfiigen.
Diese Zustdndigkeitsregelung ist in Absatz 1 enthal-
ten. Mit dem Begriff ,Kontrolle” ist dabei die durch
Artikel 10 der Verordnung (EWG]) Nr. 2081/92 vorge-
schriebene Kontrolle gemeint, durch die gewdhrlei-
stet werden soll, daB die Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel, die mit einer geschiitzten Bezeichnung
versehen sind, die Anforderungen der Spezifikation
erfiillen. Es wird sich hierbei um eine Kontrolle der
Produktion jener Unternehmen, die die geschiitzte
Bezeichnung verwenden, handeln, um sicherzustel-
len, daB die fraglichen Erzeugnisse nach ihrer Qualitat
und ihren Eigenschaften den Anforderungen der
Spezifikation entsprechen, daB die geschiitzte Be-
zeichnung in der Etikettierung korrekt verwendet
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wird usw. Zusatzlich zu dieser Kontrolle gemaB Arti-
kel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 konnen
ergidnzende MaBnahmen der Uberwachung erforder-
lich sein, um die vollstdndige Einhaltung und Durch-
fihrung der Verordnung sicherzustellen und etwa
auch die unbefugte Verwendung geschiitzter Be-
zeichnungen durch andere Unternehmen zu unterbin-
den, deren Produktion nicht der Kontrolle geméas
Artikel 10 der Verordnung unterliegt. Darum nennt
§ 134 neben der ,Kontrolle* den — im normalen
Sprachgebrauch synonymen — Begriff der ,Uberwa-
chung*”, mit dem die allgemeine Aufgabe der Verwal-
tung gemeint ist, die Einhaltung 6ffentlich-rechtlicher
Normen zu beaufsichtigen.

Zur Durchfiihrung der Uberwachung und Kontrolle ist
es erforderlich, die hierzu beauftragten Stellen mit
entsprechenden Rechten, insbesondere dem Betre-
tungs- und Besichtigungsrecht, dem Probenahme-,
Einsichts-, Priifungs- und Auskunfisrecht auszustat-
ten, denen entsprechende Rechte und Pflichten der
Rechtsunterworfenen gegeniiberstehen. Die Absatze
2 bis 5, die die genannten Befugnisse regeln, entspre-
chen § 4 Abs. 2 bis 5 des Entwurfs des Lebensmittel-
spezialitdtengesetzes und lehnen sich damit ebenfalls
an den Wortlaut des § 5 Abs. 2 bis 5 des Handelsklas-
sengesetzes vom 23. November 1972 (BGBL. I S. 2201)
an, derlediglich insofern verdndert wird, als es fiir den
Zweck der hier betroffenen Regelungen erforderlich
ist. So wird bei den Begriffen ,herstellen” und ,in den
Verkehr bringen” wegen gewisser Sachndhe auf die
bewdhrten Begriffe des Lebensmittel- und Bedarfsge-
genstdndegesetzes zurlickgegriffen. Hinzuweisen ist
auch auf die in § 139 Abs. 2 MarkenG enthaltene
Rechtsverordnungserméachtigung, durch die das T&-
tigwerden privater Kontrollstellen ermoglicht wird
(vgl. unten Begriindung zu § 139).

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 legt in Artikel 10
Abs. 7 dem Grunde nach fest, daB die Kosten der nach
der Verordnung vorgesehenen Kontrollen von den
Herstellern getragen werden, die die geschiitzten
Bezeichnungen verwenden. Der Durchfiihrung dieser

"Bestimmung der Verordnung dient § 134 Abs. 6, der

§ 6 des Entwurfs des Lebensmittelspezialitatengeset-
zes entspricht und die Festlegung der kostenpflichti-
gen Tatbestdnde den Landern iiberlaBt.

Zu § 135 — Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 enthalt nur die
Grundtatbestdnde tber den Schutz der nach der
Verordnung eingetragenen geographischen Her-
kunftsangaben, sieht aber selbst keine Sanktionen
vor.

Nach § 135 sollen bei der rechtswidrigen Verwendung
der nach der Verordnung geschiitzten geographi-
schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen Unter-
lassungsanspriiche und Schadensersatzanspriiche in
gleicher Weise wie bei VerstéBen gegen § 127 geltend
gemacht werden kénnen. Absatz 1 regelt den Unter-
lassungsanspruch {ibereinstimmend mit § 128 Abs. 1,
wihrend Absatz 2 hinsichtlich des Schadensersatzan-
spruchs und der Haftung des Betriebsinhabers auf
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§ 128 Abs. 2 und 3 verweist. Die Anspriiche nach den
Absétzen 1 und 2 sollen nicht nur bei Verst68en gegen
Artikel 13 der Verordnung (Verwendung der
geschiitzten geographischen Herkunftsangaben fiir
Waren anderer Herkunft) gegeben sein, sondern auch
bei Verst6Ben gegen Artikel 8 der Verordnung (Ver-
wendung einer geschiitzten Bezeichnung oder der
Abkiirzungen ,g.U.” und ,g.g.A.”, ohne daB die
Voraussetzungen gegeben sind). Einer Einbeziehung
der in Artikel 14 der Verordnung geregelten Kollisio-
nen von geographischen Herkunftsangaben mit Mar-
ken bedarf es nicht. Die rechtswidrige Benutzung von
Marken fallt unter Artikel 13 der Verordnung, und die
Bericksichtigung gemeinschaftsrechtlich geschiitzter
geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnun-
gen im markenrechtlichen Eintragungsverfahren
ergibt sichunmittelbar aus Artikel 14 der Verordnung.
Im tbrigen gelten die Verfahrensbestimmungen des
neuen Markengesetzes iiber die Beriicksichtigung
»absoluter” und ,relativer” Schutzhindernisse.

Zu § 136 — Verjahrung

Aus § 136 ergibt sich, daB Anspriiche nach § 135 nach
§ 20 verjdhren. Die Vorschrift entspricht § 129.

¢) Zu Abschnitt 3 — Erméachtigungen zum ErlalBl
von Rechtsverordnungen

Zu § 137 — Néhere Bestimmungen zum Schutz
einzelner geographischer
Herkunftsangaben

Da es sich kiinftig als notwendig oder zweckmaBig
erweisen kann, einzelne geographische Herkunftsan-
gaben auch normativ zu regeln, sieht § 137 eine
entsprechende Verordnungsermachtigung vor. Da-
nach soll das fiir dieses Rechtsgebiet federfiihrende
Bundesministerium der Justiz befugt sein, in Rechts-
verordnungen ndhere Bestimmungen uber einzelne
geographische Herkunftsangaben zu treffen. Die
Rechtsverordnungen sollen des Einvernehmens der
betroffenen Bundesressorts bediirfen. Um zu einer
alle Waren- und Dienstleistungsgebiete erfassenden
harmonischen Rechtsentwicklung beizutragen, sollen
jeweils alle beteiligten Bundesressorts — Bundesmi-
nisterium fir Wirtschaft, fir Erndhrung, Landwirt-
schaft und Forsten und fiir Gesundheit — ihr Einver-
nehmen erkldren, auch wenn im Einzelfall ihre
Zustdandigkeit nicht betroffen sein mag. Die Rechts-
verordnungen bediirfen auBerdem der Zustimmung
des Bundesrates.

Absatz 2 Satz 1 enthélt die einzelnen Regelungsge-
genstdnde, die von einer solchen Rechtsverordnung
erfaBt werden kénnen. Dabei handelt es sich zunéchst
um die Bestimmung des Herkunftsgebiets, das durch
geographische oder auch politische Grenzen niher
festgelegt werden kann (Nummer 1). Weiter geht es
um die Festlegung der fiir die Qualitat oder die
sonstigen Eigenschaften im Sinne von § 127 Abs. 2
maBgeblichen Umstdnde, zu denen z.B. auch die
Herstellungsmethoden oder auch die Qualitdt oder
sonstige Eigenschaften, wie z. B. die Herkunft, der

verwendeten Ausgangsmaterialien gehéren konnen
(Nummer 2). AuBerdem kann es angebracht sein, die
Art und Weise der Verwendung der geographischen
Herkunftsangaben, wie z. B. die Form ihrer Anbrin-
gung auf Waren, die Ausgestaltung der Bezeichnung
usw. nédher festzulegen (Nummer 3). Da es sich in den
fur eine Regelung in Betracht kommenden Fallen vor
allem um solche geographischen Herkunftsangaben
handeln wird, die bereits im geschaftlichen Verkehr
benutzt werden, ist in Absatz 2 Satz 2 schlieBSlich
vorgesehen, daB bei der Festlegung der Einzelheiten
die bisherigen lauteren Praktiken und Ubungen
beriicksichtigt werden miissen.

Die nach § 137 zu erlassenden Rechtsverordnungen
wiirden es entbehrlich machen, von Rechtsverord-
nungsermdchtigungen zum Schutz geographischer
Herkunftsangaben Gebrauch zu machen, die in ein-
zelnen Spezialgesetzen enthalten sind. Damit wirde
ein weiterer Beitrag zur Rechtsvereinheitlichung auf
diesem Gebiet geleistet. Das Bundesministerium der
Justiz beabsichtigt, von dieser Erméchtigung nur in
den wirklich erforderlichen Féllen Gebrauch zu
machen. Dabei wird auch zu beriicksichtigen sein, daB
mit dem vom RAL — Deutsches Institut zur Giitesiche-
rung und Kennzeichnung verwalteten System der
Herkunftsgewédhrzeichen sowie mit dem Schutz geo-
graphischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken
bereits ein geeignetes Instrumentarium zum Schutz
geographischer Herkunftsangaben zur Verfiigung
steht. Eine Rechtsverordnung nach § 137 wird insbe-
sondere in solchen Féllen in Betracht kommen, in
denen die vorhandenen Rechtsinstrumente nicht aus-
reichen.

Im Interesse der Rechtsvereinheitlichung soll von der
Verordnungsermdchtigung des § 137 namentlich im
Hinblick auf die Herkunftsangabe ,Solingen* Ge-
brauch gemacht werden. Das Gesetz zum Schutize des
Namens ,Solingen“ (BGBL. 1II, Gliederungsnr. 424-3)
und die Verordnung zur Durchfiihrung und Ergéan-
zung des Gesetzes zum Schutze des Namens , Solin-
gen” (BGBL. III, Gliederungsnr. 43-3-1) sollen durch
Artikel 48 Nr. 4 und 5 aufgehoben werden. Sie sollen
— ohne eine inhaltliche Verkiirzung oder zeitliche
Liicke des Schutzes — durch eine Rechtsverordnung
nach § 137 ersetzt werden.

Zu § 138 — Sonstige Vorschriften fiir das Verfahren
bei Antrdgen und Einspriichen nach
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

Das Gesetz soll fir das Antrags- und Einspruchsver-
fahren nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 die
Grundtatbestdnde enthalten. Vergleichbar mit den
Verfahren in Markensachen sollen weitere Einzelhei-
ten durch Rechtsverordnung geregelt werden. § 138
enthélt die dafiir erforderliche Erméchtigungsgrund-
lage. Da dienach § 138 zu regelnden Einzelheiten das
Verfahren vor dem Patentamt und, soweit erforder-
lich, vor dem Patentgericht betreffen, bedirfen
Rechtsverordnungen nach § 138 nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Da es sich bei diesen Rechts-
verordnungen nicht um solche fiir das markenrechtli-
che Verfahren handelt, ist fiir die Erméchtigung eine
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eigene Vorschrift und nicht die Einbeziehung in § 65
vorgesehen.

Zu § 139 — Durchfiihrungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 enthdlt nur den
Rahmen fiir den Schutz geographischer Angaben und
Ursprungsbezeichnungen auf Gemeinschaftsebene.
Dieser Rahmen bedarf noch der ndaheren Ausfiillung
durch die nach Artikel 16 der Verordnung zu erlas-
senden Durchfiihrungsbestimmungen. Um eine An-
derung des Gesetzes nach dem ErlaBl oder bei der
Anderung dieser Durchfiihrungsvorschriften zu ver-
meiden und weitere in ihren Einzelheiten noch nicht
absehbare Entwicklungen auf Gemeinschaftsebene
einbeziehen zu konnen, sieht § 139 Abs.1 eine
weitere Verordnungsermachtigung fiir das Bundes-
ministerium der Justiz vor. Von dieser Erméchtigung
kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn sich das
Erfordernis hierfiur oder eine mitgliedstaatliche
Befugnis zu dem ErlaB solcher ergénzender Vorschrif-
ten aus den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts,
also der Verordnung selbst oder den gemeinschafts-
rechtlichen Durchfiihrungsbestimmungen, ergibt. In
Absatz 1 Satz 2 wird ndher bestimmt, in welchen
Féallen der ErlaB einer Rechtsverordnung gemaB
Absatz 1 in Betracht kommt.

Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 sieht
zudem vor, daB die von den Mitgliedstaaten bereitzu-
stellenden Kontrolleinrichtungen neben oder anstelle
von staatlichen Kontrollbehorden auch private Kon-
trollstellen umfassen kénnen, die zu diesem Zweck
von dem Mitgliedstaat zugelassen werden. Die Uber-
tragung der Kontrollaufgaben auf private Kontrollstel-
len bedarf der néheren Ausgestaltung, deren Einzel-
heiten zweckmaBigerweise im Verordnungswege zu
erlassen sind. Absatz 2 enthélt die hierfur erforderli-
che Ermachtigung. Die Bestimmung entspricht § 5 des
Entwurfs des Lebensmittelspezialititengesetzes und
ist, ohne inhaltliche Anderung, nur leicht abweichend
formuliert.

Zu Teil 7 — Verfahren in
Kennzeichenstreitsachen

Nach dem geltenden Recht sind fiir die sogenannten
Warenzeichenstreitigkeiten, d. h. die Klagen, die sich
aus einem im Warenzeichengesetz geregelten Rechts-
verhéltnis ergeben, die Landgerichte ausschlieBlich
zustdndig (§ 32 Abs. 1 WZG). Diese Regelung wurde
mit dem Produktpirateriegesetz von 1990 geschaffen.
Fir andere kennzeichenrechtliche Klagen, insbeson-
dere fur auf die §§ 1, 3 oder 16 UWG gestiitzte
Anspriiche, sind die ordentlichen Gerichte zustdndig,
so daB auch hier eine Zusténdigkeit der Landgerichte
gegeben sein kann. Eine gewisse Uberschneidung der
Zusténdigkeiten besteht dadurch, daB Anspriiche aus
dem Warenzeichengesetz auch bei Eingriffen in
Namens- und Firmenrechte sowie bei der Verwen-
dung irrefiihrender Herkunftsangaben geltend ge-
macht werden konnen. Zusétzliche Bestimmungen
enthélt das geltende Recht fur die Streitwertbegiinsti-
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gung (§ 31a WZG) und tiber den Gerichtsstand bei
Anspriichen, die sowohl auf das Warenzeichengesetz
als auch auf das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb gestiitzt werden (§ 33 WZG).

Fir das neue Markengesetz werden in Teil 7 Rege-
lungen vorgeschlagen, die mit den gegenwértig im
Warenzeichengesetz enthaltenen Regelungen weit-
gehend tibereinstimmen.

Zu § 140 — Kennzeichenstreitsachen

§ 140 stimmt mit § 32 WZG nahezu vollstdndig
iiberein. '

In Absatz 1 tritt an die Stelle des in § 32 Abs. 1 WZG
enthaltenen Begriffs , Warenzeichenstreitsachen"” der
neue Sammelbegriff , Kennzeichenstreitsachen”. Da-
mit wird dem umfassenden Geltungsbereich des
neuen Markengesetzes Rechnung getragen.

Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechen § 32 Abs. 2 WZG.
Nach Absatz 2 Satz 1 haben die Landesregierungen
die Befugnis, Kennzeichenstreitsachen im Sinne des
Absatzes 1 bei einem oder mehreren Landgerichten
zu konzentrieren. Diese Befugnis kénnen die Landes-
regierungen nach Absatz 2 Satz 2 auf die Landesju-
stizverwaltungen tubertragen. Dies entspricht dem
geltenden Recht (§ 32 Abs.2 WZG). Im Hinblick
darauf, daB viele Landesregierungen bisher von der
Konzentrationsermachtigung fiir Wettbewerbsstrei-
tigkeiten, diein § 27 Abs. 2 UWG enthalten ist, keinen
Gebrauch gemacht haben, kénnte sich durch die
Ubernahme von Regelungen aus dem UWG in das
neue Markengesetz die Situation ergeben, daB die
Landesregierungen vor der Wahl stiinden, alle Kenn-
zeichenstreitsachen zu konzentrieren oder ganz
davon abzusehen, obwohl ein Bedarf nur — wie
gegenwartig — im wesentlichen fiir markenrechtliche
Verfahren besteht. Um dies auch kiinftig zu ermégli-
chen, sieht Absatz 2 Satz 1 vor, dal Kennzeichenstrei-
tigkeiten ,insgesamt oder teilweise” konzentriert
werden koénnen. Dies bedeutet, daB die Landesregie-
rungen z. B. nur die Markenverletzungsverfahren und
Loschungsverfahren im Sinne der §§ 14ff. und 55
konzentrieren kénnen, davon aber z. B. fur Streitig-
keitenim Sinne des § 15 (Unternehmenskennzeichen)
oder des § 128 (geographische Herkunftsangaben)
absehen kénnen. Zusatzlich zu der dem geltenden
Recht entsprechenden Konzentrationserméchtigung
ist in Absatz 2 Satz 3 eine weitere Ermédchtigung zu
einer die Grenzen der Lander tibergreifenden Kon-
zentration vorgesehen. Hierzu bedarf es einer Verein-
barung der Lander. ‘

Die Absétze 3,4 und 5 entsprechen § 32 Abs. 3,4und §
WZG.

Zu § 141 — Gerichtsstand bei Anspriichen nach
diesem Gesetz und dem Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb

§ 141 Gbernimmt wortgleich § 33 WZG.

Eine weitere Bestimmung tber den Gerichtsstand
findet sich in § 96 Abs. 3 (Inlandsvertreter). Von einer
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Aufnahme dieser Bestimmung in Teil 7 ist Abstand
genommen worden, weil die entsprechende Regelung
im Patentgesetz auch in der Vorschrift iber den
Inlandsvertreter enthalten ist (§ 25 PatG) und insoweit
das Beibehalten iibereinstimmender Regelungen
zweckmadBig erscheint.

Zu § 142 — Streitwertbegtinstigung

§ 142 regelt die Streitwertbegiinstigung in Uberein-
stimmung mit dem geltenden Recht (§ 31a WZG). Der
besseren Ubersichtlichkeit halber ist § 31a Abs. 1
WZG in zwei gesonderte Absétze aufgeteilt worden.

Fiir die Ubernahme der Streitwertherabsetzung nach
§ 23a UWG in das neue Markengesetz wird kein
Bediirfnis gesehen, da auf die bisher im UWG, kiinftig
aber im Markengesetz geregelten Verfahren iiber den
Schutz von Kennzeichenrechten und von geographi-
schen Herkunftsangaben § 23a UWG soweit ersicht-
lich nicht zur Anwendung gekommen ist.

Zu Teil 8 — Straf- und BuBlgeldvorschriften;
Beschlagnahme bei der Einfuhr und
Ausfuhr

In Teil 8 sind in weitgehender Ubereinstimmung mit
dem geltenden Recht (§§ 25d bis 28 WZG) die
Vorschriften tiber Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten (Abschnitt 1) und uber die Beschlagnahme bei der
Einfuhr und Ausfuhr (Abschnitt 2) zusammengefa$t.
AuBerdem sollen in Teil 8 die Beschlagnahmevor-
schriften bei der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von
Waren, die widerrechtlich mit einer geographischen
Herkunftsangabe gekennzeichnet sind, enthalten
sein.

a) Zu Abschnitt 1 — Straf- und
BuBgeldvorschriften

Zu § 143 — Strafbare Kennzeichenverletzung

Nach dem geltenden Recht wird die vorsétzlich
begangene Kennzeichenverletzung nach § 25d WZG
bestraft. Die rechtswidrige Verwendung von Unter-
nehmenskennzeichen im Sinne des § 16 UWG ist nur
dann nach § 25d WZG strafbar, wenn zugleich ein
VerstoB gegen § 24 WZG vorliegt. Im tbrigen sind
VerstoBe gegen § 16 UWG nicht strafbar, soweit nicht
im Einzelfall zugleich ein VerstoB gegen § 4 UWG
(Verbot irrefithrender Werbung) vorliegt.

Fir das neue Markengesetz ist eine Regelung vorge-
sehen, die alle nach dem Markengesetz geschiitzten
Kennzeichen in gleicher Weise in den strafrechtlichen
Schutz einbezieht. Die Straftatbestdnde sind weitge-
hend durch Bezugnahme auf die entsprechenden
Verbotstatbestinde der §§ 14 und 15 geregelt. Die
einzelnen Straftatbestande folgen dabei der Systema-
tik der §§ 14 und 15.

Die Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1 betreffen die
strafbare Markenverletzung. Infolge der Bezugnahme
auf die zivilrechtlichen Verbotstatbestdnde werden
die in § 14 Abs. 2 enthaltenen Begriffe der ,gedank-
lichen Verbindung” (§ 14 Abs. 2 Nr. 2) und der ,Aus-
nutzung” oder ,Beeintrachtigung der Unterschei-

dungskraft oder der Wertschdtzung einer bekannten
Marke" (§ 14 Abs. 2 Nr. 3), die aus der Markenrechts-
richtlinie stammen und im Warenzeichengesetz nicht
enthalten sind, zugleich zu strafrechtlichen Tatbe-
standsmerkmalen.

Zu den Nummern 1 und 2 ist insoweit auf folgendes
hinzuweisen: Wie in der Begriindung zu § 9 ausge-
flhrt, entsprechen dem Tatbestand der ,Gefahr, daff
die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht werden” die im bisherigen deutschen Recht
entwickelten Grundsétze zur mittelbaren Verwechs-
lungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinne. Aufgrund der Bestimmung des § 31 WZG
sind diese Fallgruppen der mittelbaren Verwechs-
lungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinne bereits nach geltendem Recht von der
strafbaren Kennzeichenverletzung (§ 25d Abs. 1
WZG) umfaft. Mit der Einbeziehung des Elements der
.gedanklichen Verbindung” in den Straftatbestand
der Nummer 1 ist daher keine Ausweitung der Straf-
barkeit verbunden. Dieses Element stellt lediglich ein
Beispiel der Verwechslungsgefahr heraus, um Zwei-
feln bei der Auslegung dieses zentralen Rechtsbe-
griffs des Markenschutzes vorzubeugen. Hingegen

- enthdlt das Markengesetz im Hinblick auf die Ausnut-

zung oder Beeintrdchtigung der Unterscheidungs-
kraft oder Wertschdtzung einer bekannten Marke in
der Nummer 2 einen neuen, im Warenzeichengesetz
nicht vorhandenen Straftatbestand. Um diesen neuen
Tatbestand hinreichend bestimmt auszugestalten, ist
in der Nummer 2 vorgesehen, daBl die Verletzung
einer bekannten Marke nur dann strafbar sein soll,
wenn der Tédter mit der (iber den einfachen Vor-
satz hinaus gehenden) Absicht handelt, die Unter-
scheidungskraft oder Wertschédtzung einer bekannten
Marke auszunutzen oder zu beeintrédchtigen. Der
Straftatbestand ist damit enger als der — zivilrechtli-
che — Verletzungstatbestand in § 14 Abs. 2 Nr. 3.

Absatz 1 Nr. 3 erfaBt Verletzungshandlungen in
bezug auf Verpackungen, Aufmachungen und Kenn-
zeichnungsmittel und bezieht sie in den strafrechtli-
chen Schutz ein. Auch hier wird, soweit es um die
Gefahr der Ausnutzung oder Beeintrdchtigung der
Unterscheidungskraft oder Wertschatzung einer be-
kannten Marke geht (Nummer 3 Buchstabe b), ein-
grenzend eine entsprechende Absicht des Taters
vorausgesetzt.

Die Nummern 4 und 5 erfassen Eingriffe in die
Ausschlufirechte des Inhabers einer geschéftlichen
Bezeichnung, deren Ausgestaltung sich aus § 15
ergibt. Absatz 1 Nr.5 enthélt dabei hinsichtlich
bekannter geschéftlicher Bezeichnungen die gleiche
Einschrdnkung wie die Nummern 2 und 3 Buch-
stabe b.

Den Straftatbestdnden ist gemeinsam, daB die Hand-
lungen im geschéftlichen Verkehr stattfinden miissen.
Dies entspricht der Reichweite der Ausschlufirechte in
den §§ 14 und 15. Dabei brauchen die in § 14 Abs. 3
nur beispielhaft aufgefiihrten in Betracht kommenden
einzelnen Benutzungshandlungen nicht in den Straf-
tatbestand aufgenommen zu werden.

Handlungen im Sinne der einzelnen Tatbestdnde des
Absatzes 1 sind nur im Falle ihrer Widerrechtlichkeit
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strafbar. Die Widerrechtlichkeit entfdllt nicht nur
dann, wenn die Benutzungshandlung mit Zustim-
mung des Rechtsinhabers stattfindet, wie dies in § 14
Abs. 2 und 4 und in § 15 Abs. 2 (,unbefugt”) fiir die
Verbotstatbestande vorgesehen ist, sondern auch
dann, wenn einem zivilrechtlichen Anspruch des
Markeninhabers oder des Inhabers einer geschaftli-
chen Bezeichnung eine der in den §§ 20 bis 25
aufgefiihrten Schranken entgegensteht oder wenn die
Widerrechtlichkeit aus anderen Griinden nicht gege-
ben ist.

Die Absétze 2, 3und 4 stimmen mit § 25d Abs. 2, 3und
4 WZG tberein.

Absatz 5 sieht in Ubereinstimmung mit dem geltenden
Recht (§ 25d Abs. 5 WZG) die Einziehung von Gegen-
stdnden vor, auf die sich die Straftat bezieht. Zusétz-
lich sollen auch Kennzeichnungsmittel eingezogen
werden konnen. Dies entspricht der fiir den zivilrecht-
lichen Vernichtungsanspruch vorgesehenen Rege-
lung (§ 18).

Absatz 6 entspricht § 25d Abs. 6 WZG.

Zu § 144 — Strafbare Benutzung geographischer
Herkunftsangaben

Nach dem geltenden Recht wird die vorsétzliche
Benutzung falscher, zur Irrefiihrung geeigneter geo-
graphischer Herkunftsangaben nach § 26 WZG
bestraft. In Féallen irrefiihrender Werbung kommt
zusétzlich § 4 UWG zur Anwendung.

Fir das neue Markengesetz ist in § 144 eine Vorschrift
uber die Strafbarkeit der Benutzung geographischer
Herkunftsangaben vorgesehen, die mit § 26 WZG
weitgehend tibereinstimmt.

Absatz 1 enthélt die einzelnen Tatbestédnde der straf-
baren Benutzung geographischer Herkunftsangaben
und regelt sie inhaltlich durch eine Verweisung auf
die Verbotstatbestdnde des § 127. Soweit es die
Strafbewehrung der unlauteren Ausnutzung oder
Beeintrachtigung des Rufes oder der Unterschei-
dungskraft einer geographischen Herkunftsangabe
(§ 127 Abs. 3) betrifft, ist in § 144 Abs.1 Nr.2
vorgesehen, daB eine Strafbarkeit nur bei entspre-
chender Absicht der Ausnutzung oder Beeintréchti-
gung des Rufes oder der Unterscheidungskraft gege-
ben ist. Diese Einschrénkung ist aus denselben Griin-
den erforderlich, die fiir die entsprechenden Falle der
strafbaren Kennzeichenverletzung (§ 143 Abs. 1 Nr. 2
und 3 Buchstabe b sowie Nr. 5) gelten.

Die rechtswidrige Benutzung von geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 Schutz genieBen, soll
in gleicher Weise strafbar sein wie die nach § 127
rechtswidrige Benutzung von geographischen Her-
kunftsangaben. Dazu ist eine Regelung vorgesehen,
die der gegenwartigen Gesetzgebungspraxis bei der
Strafbewehrung von Verboten entspricht, die sich aus
dem Gemeinschaftsrecht ergeben. Absatz 2 enthalt
daher eine Blankettvorschrift, die sich — ohne sie
ausdriicklich zu nennen — auf die Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 bezieht. Diese bedarf jeweils der Ausfiil-
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. lung durch eine vom Bundesministerium der Justiz zu

erlassende Rechtsverordnung (Absatz 6).

Die Absétze 3 und 4 entsprechen § 26 Abs. 2 und 3
WZG.

SchlieBllich ist vorgesehen, daB in den Féllen der
strafbaren Benutzung geographischer Herkunftsan-
gaben ebenso wie bei strafbaren Kennzeichenverlet-
zungen (§ 143 Abs. 6) eine Befugnis zur Urteilsveréf-
fentlichung besteht. Diese ist, wenn ein o6ffentliches
Interesse an einer solchen Veréffentlichung vorhan-
den ist, z. B. dann, wenn eine erhebliche Irrefiihrung
des Publikums eingetreten ist, vom Gericht anzuord-
nen. Auf einen Antrag abzustellen, ist anders als bei
§ 143 Abs. 6 nicht méglich, da esin der Regel keinenin
seinen individuellen Rechten Verletzten geben wird,
der einen solchen Antrag stellen konnte.

Dienach § 26 Abs. 1 WZG ebenfallsstrafbare Verwen-
dung sonstiger irrefiihrender Angaben soll aus den in
der Einleitung zu Teil 6 der Begriindung aufgefiihrten
Griinden im neuen Markengesetz nicht mehr enthal-
ten sein.

Zu § 145 — Bufigeldvorschriften

In § 145 sind zwei verschiedene BuBigeldtatbestédnde
zusammengefaBt, die der Bestimmung des § 27 WZG
einerseits (Absatz 1) und der des § 8 Abs. 2 des
Entwurfs des Lebensmittelspezialititengesetzes an-
dererseits (Absatz 2) entsprechen. ‘

Im geltenden Recht stellt gemdB § 27 WZG die
kennzeichenméBige Verwendung der in § 4 Abs. 2
Nr. 2, 3 und 3a WZG aufgefiihrten Kennzeichen eine
Ordnungswidrigkeit dar. Absatz 1 enthélt eine
Bestimmung, die nach ihrem Tatbestand im wesentli-
chen mit § 27 WZG tbereinstimmt, allerdings etwas
anders gestaltet werden soll. Parallel zum Schutz der
in § 8 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 aufgefiihrten Zeichen und
Bezeichnungen im Verhéltnis zu angemeldeten und
eingetragenen Marken (§ 8 Abs. 4 Satz 1) werden
auch ,nachgeahmte” Zeichen einbezogen. Im gelten-
den Recht besteht dafiir wegen der auch in den Féllen
des § 27 WZG anwendbaren Vorschrift des § 31 WZG
kein Bedtirfnis. § 27 WZG sieht eine GeldbuBe bis zu
DM 1000,— vor (§ 27 Abs. 2 WZG in Verbindung mit
§ 17 Abs. 1 OWIiG). Der BuBgeldrahmen wird auf
DM 5000,— angehoben (Absatz 3), um dem Umstand
gerecht zu werden, daB es sich hier — anders als bei
dem allgemeineren Tatbestand des § 124 OWiG —um
Taten im Wirtschaftsverkehr (Kennzeichnung von
Waren oder Dienstleistungen) handelt. Fir derartige
Taten sind auch im geltenden Ordnungswidrigkeiten-
recht regelméaBig héhere BuBgeldrahmen vorgesehen
als fiir Ordnungswidrigkeiten ohne wirtschaftlichen
Charakter. Absatz 4 entspricht § 27 Abs. 3 WZG.

Absatz 2 enthélt eine BuBigeldbestimmung, die weit-
gehend § 8 Abs. 2 des Entwurfs des Lebensmittelspe-
zialitdtengesetzes entspricht. Der BuBgeldrahmen
reicht wie bei der genannten Bestimmung des Ent-
wurfs des Lebensmittelspezialititengesetzes bis zu
DM 20 000,— (Absatz 3).
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b) Zu Abschnitt 2 — Beschlagnahme von Waren
bei der Einfuhr und
Ausfuhr

Das geltende Recht enthélt in § 28 WZG Vorschriften
uber die Beschlagnahme von kennzeichenverletzen-
den Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr, die mit dem
Produktpirateriegesetz auch fiir alle anderen Rechte
des geistigen Eigentums eingefiihrt und vereinheit-
licht worden sind. Die Beschlagnahmemdglichkeit
besteht fir alle Rechte, die nach dem Warenzeichen-
gesetz geschitzt sind, also auch fir nicht eingetra-
gene Marken und Ausstattungen und fiir Namen und
Firmen. Keine Beschlagnahmemdoglichkeit besteht
nach dem geltenden Recht bei solchen Rechten, die
nur nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
geschiitzt werden. Fir geographische Herkunftsan-
gaben enthélt § 2 des Gesetzes vom 21. Marz 1925
tiber den Beitritt des Reichs zum Madrider Abkommen
betreffend die Unterdriickung falscher Herkunftsan-
gaben auf Waren (BGBI. III, Gliederungsnr. 43-6) eine
Beschlagnahmebestimmung, die ein Eingreifen der
Zollbehérden von Amts wegen vorsieht. § 2 des
Beitrittsgesetzes erfat auBer den geographischen
Herkunftsangaben in gleicher Weise wie § 26 WZG
auch falsche Angaben liber Gattung, Art oder charak-
teristische Eigenschaften von Waren, also unter § 3
UWG fallende Tatbestdnde. SchlieBlich findet die
Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. De-
zember 1986 zum Verbot der Uberfithrung nachge-
ahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
(ABL EG Nr. L 357 S. 1) Anwendung, die auf die
Beschlagnahme bei der Einfuhr aus Drittldndern
sowie auf die Verwendung identischer oder nahezu
identischer Marken beschrankt ist.

Dasneue Markengesetz enthélt eine Regelung, die fiir
Marken dem geltenden Recht entspricht und die
bisher nur nach dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb geschiitzten Kennzeichen gleichberech-
tigt einbezieht. Die Vorschriften {iber die Beschlag-
nahme kennzeichenverletzender Waren bei der Ein-
fuhr und Ausfuhr entsprechen § 28 WZG, sind aber
wegen der besseren Versténdlichkeit in fiinf geson-
derte Vorschriften (§§ 146 bis 150) aufgeteilt. Auch fiir
geographische Herkunftsangaben wird in § 151 eine
Regelung vorgeschlagen, die weitgehend dem gel-
tenden Recht entspricht. § 2 des Beitrittsgesetzes vom
21. Mérz 1925 soll aufgehoben werden (Artikel 26).
Die im Beitrittsgesetz vorgesehene Beschlagnahme-
moglichkeit bei bestimmten Verst6Ben gegen § 3
UWG soll kiinftig nicht mehr gegeben sein. Allerdings
soll die Moglichkeit der Beschlagnahme gemaB § 151
ausdriicklich auch in Féllen der Durchfuhr bestehen,
die in § 2 des Beitrittsgesetzes neben der Ein- und
Ausfuhr nicht eigens erwdhnt wird.

Hingegen ist davon abgesehen worden, den Durch-
fuhrtatbestand ebenfalls in die Vorschrift tiiber die
Beschlagnahme kennzeichenverletzender
(§ 146) aufzunehmen. Insoweit ist zu berticksichtigen,
daB die EG-Kommission im August 1993 einen Vor-
schlag fiir die Neugestaltung der EG-Produktpirate-
rie-Verordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3842/86)
vorgelegt hat, nach dem das externe Versandverfah-
ren und damit auch Sachverhalte der Warendurchfuhr

Waren

in den Anwendungsbereich der gemeinschaftsrechtli-
chen Beschlagnahmeregelung einbezogen werden
sollen (Vorschlag fiir eine Verordnung (EWG) des
Rates iiber MaBnahmen zum Verbot der Uberfiihrung,
der Ausfuhr und des Versandes nachgeahmter Waren
und unerlaubt hergestellter Vervielfdltigungsstiicke
in den zollrechtlich freien Verkehr, ABL. EG 1993
Nr. C 238 S. 9). Dem Ergebnis der Beratungen tiiber
diesen Vorschlag soll nicht vorgegriffen werden. Viel-
mehr sollte im Falle einer Einbeziehung der Durch-
fuhr in das gemeinschaftsrechtliche Beschlagnahme-
verfahren geprift werden, ob und in welcher Weise
die Beschlagnahmevorschriften, die in den deutschen
Gesetzen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
enthalten sind, in einheitlicher Weise angepasst wer-
den sollten.

Zu § 146 — Beschlagnahme bei der Verletzung von
Kennzeichenrechten

Absatz 1 entspricht § 28 Abs. 1 WZG. In Satz 2 ist aber
wegen der Notwendigkeit, den freien Warenverkehr
zwischen den EG-Mitgliedstaaten und den anderen
Vertragsstaaten des Abkommens tiber den Europdi-
schen Wirtschaftsraum zu beriicksichtigen, vorgese-
hen, daB auch fiir den Verkehr mit diesen Staaten eine
Beschlagnahme nur insoweit in Betracht kommt, als
Kontrollen durch die Zollbehorden stattfinden.

Absatz 2 entspricht § 28 Abs. 2 WZG.
Zu § 147 — Einziehung; Widerspruch; Aufhebung
der Beschlagnahme

§ 147 entspricht § 28 Abs. 3 und 4 WZG.

Zu § 148 — Zustdndigkeiten; Rechtsmittel

§ 148 entspricht § 28 Abs. 6 und 7 WZG.

Zu § 149 — Schadensersatz bei ungerechtfertigter
Beschlagnahme

§ 149 entspricht § 28 Abs. 5 WZG.

Zu § 150 — Beschlagnahme nach der Verordnung
(EWG) Nr. 3842/86

§ 150 entspricht § 28 Abs. 8 WZG.

Zu § 151 — Beschlagnahme bei widerrechtlicher
Kennzeichnung mit geographische:
Herkunftsangaben :

§ 151 regelt die Beschlagnahme bei der Einfuhr,
Ausfuhr oder Durchfuhr rechtswidrig mit einer geo-
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graphischen Herkunftsangabe versehener Waren und
tritt an die Stelle von § 2 des Gesetzes vom 21. Marz
1925 iiber den Beitritt zum Madrider Herkunftsab-
kommen (Beitrittsgesetz). Die letztgenannte Vor-
schrift wird aufgehoben (Artikel 26).

Absatz 1 entspricht weitgehend § 2 Abs. 1 des Bei-
trittsgesetzes. Die Vorschrift ist aber in ihrem Anwen-
dungsbereich auf geographische Herkunftsangaben
beschréankt. Damit entféllt kiinftig auch die im gelten-
den Recht enthaltene Uberschneidung der beiden
Beschlagnahmebestimmungen, so daB Inhaber von
Individualrechten kiinftig stets nur im Antragsverfah-
ren nach den §§ 146ff. eine Beschlagnahme erreichen
konnen. Aus derin Absatz 1 enthaltenen Bezugnahme
auf ,Rechtsvorschriften der Europdischen Gemein-
schaft" ergibt sich, da die Beschlagnahmemdglich-
keit auch fiir nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
auf Gemeinschaftsebene geschiitzte geographische
Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel sowie fur solche geogra-
phischen Herkunftsangaben Anwendung findet, die
nach sonstigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts,
wie z.B. dem Weinkennzeichnungsrecht, Schutz
genieflen.

Die Beschlagnahme hat in Ubereinstimmung mit dem
geltenden Recht den Zweck, die widerrechtliche
Kennzeichnung zu beseitigen. Sie fiihrt nur dann zu
einer Vernichtung der Waren, wenn die Beseitigung
~untunlich” ist (Absatz 3).

Die Beschlagnahme soll abweichend vom Wortlaut
des geltenden Rechts, aber in Ubereinstimmung mit
§ 146 Abs. 1 und der Praxis der Zollbehorden nur
stattfinden, wenn die Rechtsverletzung offensichtlich
ist. Ebenfalls in Ubereinstimmung mit § 146 Abs. 1 soll
in Absatz 1 Satz 2 klargestellt werden, daB eine
Beschlagnahme im Verkehr zwischen den Mitglied-
staaten der Europdischen Gemeinschaft und den iibri-
gen Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Euro-
pdischen Wirtschaftsraum nur in Betracht kommt,
soweit iiberhaupt Kontrollen durch die Zollbehérden
stattfinden.

Anders als § 2 des Beitrittsgesetzes nennt § 151
weiterhin die Durchfuhr ausdriicklich. Damit wird
kiinftig die manchmal schwierige Abgrenzung tiber-
fliissig, ob in einem Fall des Warentransits eine
Einfuhr mit anschlieBender Ausfuhr vorliegt oder ob
eine Subsumtion unter diese Begriffe nicht maglichist.
Eine unbillige Behinderung des Transitverkehrs ist
durch die Aufnahme der , Durchfuhr” in den Wortlaut
des § 151 nicht zu erwarten, weil die Beschlagnahme
— wie ausgefiihrt — nur in Féllen einer , offensichtli-
chen Rechtsverletzung” zuléssig ist und zudem auch
dann, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, stetsim
Ermessen der zustindigen Zollbehérde liegt. Eine
Pflicht der Zollbehérde zur Vornahme einer Beschlag-
nahme besteht nicht.

Die Absédtze 2, 3 und 4 entsprechen § 2 Abs. 2 des
Beitrittsgesetzes. Die Regelung in Absatz 4 Satz 2
und 3, die im geltenden Recht nicht enthalten ist,
entspricht der Regelung in § 148 Absatz 3 Satz 3
und 4.
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9. Zu Teil 9 — Ubergangsvorschriften

Im Hinblick darauf, dal das neue Markengesetz
vielfach eine Starkung des Markenschutzes oder
Verdnderungen der Rechtslage im Vergleich zum
geltenden Recht mit sich bringt, ist es erforderlich,
Ubergangsvorschriften zu schaffen, die die Uberlei-
tung bestehender Rechte erleichtern und, soweit dies
erforderlich ist, den Bestandsschutz solcher Rechte
gewihrleisten. Diese Ubergangsvorschriften finden
sich in Teil 9 des Gesetzes.

Zu § 152 — Anwendung dieses Gesetzes

Grundsatzlich sollen die Vorschriften des neuen Mar-
kengesetzes auch auf Marken, die vor seinem Inkraft-
treten angemeldet, eingetragen oder durch Benut-
zung erworben wurden, sowie auf die bereits vor
diesem Zeitpunkt erworbenen geschéftlichen Be-
zeichnungen Anwendung finden. Dies entspricht der
Tradition der Gesetzgebung im Markenrecht, wie sie
zuletzt in § 5 des Gesetzes iiber die Erstreckung von
gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992
(BGBL. I S. 938) bei der Integration der im Gebiet der
ehemaligen DDR geschiitzten Marken in das Waren-
zeichengesetz zum Ausdruck gekommen ist. Die
erforderlichen Abweichungen von diesem Grund-
satz ergeben sich aus den nachfolgenden Vorschrif-
ten.

Die Markenrechtsrichtlinie gestattet nach Artikel 3
Abs. 4 und Artikel 4 Abs. 6 den Mitgliedstaaten,
auf vor dem Inkraftreten der Umsetzungsvorschrif-
ten angemeldete Marken die bis dahin geltenden
Vorschriften weiterhin anzuwenden. Nach Arti-
kel 5 Abs. 4 der Markenrechtsrichtlinie kann die
Benutzung von Zeichen, die nach dem bisheri-
gen Recht keine Markenverletzung darstellte,
auch nach Inkrafttreten der Umsetzungsvorschrif-
ten nicht untersagt werden. Die in Teil 9 vorgeschla-
genen Regelungen stehen mit diesen Vorgaben in
Einklang.

Zu § 153 — Schranken fir die
Geltendmachung
von Verletzungsanspriichen

Die in § 153 enthaltene Regelung zielt darauf zu
verhindern, daB aus Kennzeichenrechten, die bereits
vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes bestanden,
gegen bis dahin rechtmédBige Benutzungshandlungen
vorgegangen werden kann.

Nach den §§ 14 und 16ff. stehen dem Inhaber ei-
ner eingetragenen Marke in Ubereinstimmung mit
der Markenrechtsrichtlinie und unter Ausnutzung
der in der Richtlinie eingerdumten Optionen An-
spriiche gegen die Benutzung iibereinstimmender
Zeichen zu, die dber die nach dem geltenden Recht
eingerdumten Anspriiche hinausgehen koénnen. So
kann der Begriff der Ahnlichkeit von Zeichen oder
von Waren oder Dienstleistungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2)
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kiinftig so ausgelegt werden, daB Anspriiche uber
das geltende Recht hinaus gewédhrt werden kon-
nen. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 kénnen markenrechtliche
Verbietungsanspriiche auf der Grundlage bekannter
Marken auch iiber den Bereich der &hnlichen Waren
oder Dienstleistungen hinaus geltend gemacht wer-
den.

Um in diesen Féllen dafiir zu sorgen, daB gegen-
iber bislang rechtmé&Big benutzten Zeichen keine
neuen Unterlassungsanspriiche entstehen, sieht
Artikel 5 Abs. 4 der Markenrechtsrichtlinie vor, daB
die mit der Umsetzung der Richtlinie entstehenden
weitergehenden Anspriiche nicht zum Nachteil vor-
her rechtméBiger Benutzungen eingesetzt werden
kénnen. Absatz 1 setzt diese Bestimmung der Mar-
kenrechtsrichtlinie um. Das Recht zur Fortsetzung
der Benutzung soll fir jedes ,Zeichen” bestehen,
das mit der eingetragenen Marke iibereinstimmt.
Nach der Formulierung des Absatzes 1 kommt es
also — ebenso wie bei § 14 — nicht darauf an, ob
das angegriffene Zeichen seinerseits als Mar-
ke eingetragen ist oder nicht. Es ist auch nicht
erforderlich, daB derjenige, der bisher ein solches
Zeichen, ohne selbst schon durch Anmeldung, Eintra-
gung oder Benutzung ein Ausschlufirecht erworben
zu haben, rechtmaBig benutzt hat, einen ,Besitz-
stand” daran erworben hat.

Absatz 1 beschrankt nicht nur die Geltendmachung
von Verletzungsanspriicchen aus Marken, sondern
ebenso die Geltendmachung von Verletzungsansprii-
chen aus geschéftlichen Bezeichnungen (im Sinne des
§ 5). Denn auch dem Inhaber einer geschéftlichen
Bezeichnung kénnen nach den §§ 15, 18 und 19
Anspriiche zustehen, die {iber die nach geltendem
Recht gegebenen Anspriiche hinausreichen. Auch
zwischen einer geschaftlichen Bezeichnung und
einem anderen Kennzeichenrecht (etwa einer Marke,
einer anderen geschéftlichen Bezeichnung oder
einem sonstigen Recht im Sinne von § 13) sollen dann,
wenn beide Rechte bereits vor Inkrafttreten des Mar-
kengesetzes rechtméaBig nebeneinander bestanden,
keine ,Grenzverschiebungen" eintreten.

Einer ausdriicklichen Regelung bedarf in diesem
Zusammenhang der AusschluB von Verbietungsan-
sprichen in Verwirkungsfallen, da im geltenden
Recht eine der fiir das neue Markengesetz vorgesehe-
nen ,absoluten” Fiinfjahresfrist (§ 21 Abs. 1 und 2)
vergleichbare Regelung nicht enthalten ist. Nach
Absatz 2 1auft die in § 21 Abs. 1 und 2 genannte Frist
von fiinf Jahren erst von dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des neuen Gesetzes an. Damit kann eine
Verwirkungseinrede friithestens fiinf Jahre nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes auf die Bestimmungen des
§ 21 Abs. 1 und 2 gestiitzt werden. Von dieser speziell
die Vorschrift des § 21 betreffenden Ubergangsrege-
lung bleiben Verwirkungstatbestande, die nach den
allgemeinen Vorschriften gegeben sind, unbertihrt
(§ 21 Abs. 4).

Einer Ubergangsregelung fiir die weiteren in den
§§ 20ff. geregelten Schutzschranken fiir Anspriiche
aus vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begriinde-
ten Kennzeichenrechten bedarf es nicht.

Zu § 154 — Dingliche Rechte;
Zwangsvollstreckung;
Konkursverfahren

In den §§ 29, 31 ist vorgesehen, daB dingliche Rechte
und MaBnahmen der Zwangsvollstreckung sowie
Konkurse, die das durch die Eintragung oder Anmel-
dung einer Marke begriindete Recht erfassen, in das
Register eingetragen werden. Da das geltende Recht
eine solche Eintragung nicht ausdriicklich zulaBt,
sieht § 154 Abs. 1 vor, daB vor dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes begriindete dingliche Rechte
oder Maflnahmen der Zwangsvollstreckung auch
noch nachtrédglich in das Register eingetragen werden
kénnen. Nach Absatz 2 soll dies auch fiir Konkursver-
fahren gelten. Soweit dabei in Absatz 2 der Begriff
Konkurs verwendet wird, gilt dies entsprechend auch
fir das Gesamtvollstreckungsverfahren des Beitritts-
gebiets (§ 1 Abs. 4 Satz 2 Gesamtvollstreckungsord-
nung — GesO).

Zu § 155 — Lizenzen

Nach dem geltenden Recht sollen markenrechtliche
Lizenzen ausschlieBlich schuldrechtliche Wirkungen
haben. § 30 verstarkt die Markenlizenz und stattet sie,
wie sich aus der Begrindung zu § 30 ergibt, mit
dinglicher Wirkung aus. Eine besondere Ausgestal-
tung der dinglichen Wirkung stellt die in § 30 Abs. 5
geregelte Drittwirkung von Lizenzvereinbarungen
dar, die auch gegeniiber dem Rechtsnachfolger des
Markeninhabers oder anderen Lizenznehmern beste-
henbleiben sollen. Grundsétzlich sollen die erweiter-
ten Wirkungen von Markenlizenzvereinbarungen
auch fiir vor dem Inkrafttreten des neuen Markenge-
setzes abgeschlossene Lizenzvertrdge gelten. Diese
Geltung kann allerdings fiir die , Drittwirkung” nach
§ 30 Abs. 5 nicht uneingeschrédnkt sein, weil sich die
Beteiligten bislang an der bisherigen Rechtslage
orientiert haben.

§ 155 sieht daher vor, daB die Vorschrift des § 30 auch
«Altlizenzen” erfaBt, daB aber § 30 Abs. 5 einem
Lizenznehmer nur insoweit zugute kommen soll, als es
sich um Rechtsiibergdnge oder weitere Lizenzverga-
ben handelt, die zeitlich nach dem Inkrafttreten des
Markengesetzes liegen. Ob friithere Rechtsverande-
rungen die Rechte von Lizenznehmern beeintrachtigt
haben oder ob diese gewahrt geblieben sind, richtet
sich nach dem bis zum Inkrafttreten des neuen Mar-
kengesetzes geltenden Recht.

Zu § 156 — Priifung angemeldeter Marken auf
absolute Schutzhindernisse

Nach dem geltenden Recht sind bestimmte Marken-
typen, wie z. B. dreidimensionale Gestaltungen und
Hoérzeichen, von vornherein nicht dem Schutz durch
Eintragung zugdnglich. AusschlieBlich aus Buchsta-
ben oder Zahlen bestehende Zeichen kénnen zwar
eingetragen werden, bedirfen dafiir aber der Ver-
kehrsdurchsetzung. § 156 enthalt Ubergangsregelun-
gen fir vor dem Inkrafttreten des neuen Markenge-
setzes angemeldete Marken, die nach dem bisher
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geltenden Recht nicht eintragbar sind, wohl aber nach
den Vorschriften des neuen Markengesetzes.

Nach Absatz 1 sollen solche Antrdge zur Eintragung
fiihren, allerdings mit einer auf den Tag des Inkraft-
tretens des neuen Markengesetzes verschobenen
Prioritét. Auf diese Weise wird sichergestellt, daB alle
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes angemeldeten
Marken, die nach dem bisherigen Recht nicht schutz-
fahig waren, dies aber nach dem neuen Recht sind,
denselben Zeitrang im Sinne des § 6 Abs. 2 erhalten.
Dies fiihrt zu einer Gleichbehandlung der in Betracht
kommenden Anmeldungen, ohne daB es auf den eher
zufédlligen Tag der Anmeldung einer nicht eintragba-
ren Marke ankommen wiirde. Sollten auf diese Weise
miteinander kollidierende Marken entstehen, kénnen
die Inhaber der jeweiligen Rechte gegeneinander
aufgrund der Vorschriften dieses Gesetzes nicht vor-
gehen, da die Anmeldungen denselben Zeitrang
haben. Dies ergibt sich ausdriicklich aus § 6 Abs. 4.
Die Anwendung anderer Vorschriften, auf die
Anspriiche gestiitzt werden kénnen, wie z.B. im
neuen Markengesetz die Vorschriften tiber den
Schutz aufgrund Benutzung erworbener Marken,
soweit diese Anspriiche nach § 153 durchgreifen,
bleibt hiervon unberiihrt. Soweit sich aus solchen
anderen Anspriichen ein fritherer Zeitrang ergibt,
kann dieser in den in Betracht kommenden Verfahren
(Verletzungsverfahren, Léschungsverfahren) auch
durchgesetzt werden. Gleiches gilt fiir Anspriiche, die
auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
gestiitzt werden.

Die Absétze 2 bis 5 regeln das zur Anwendung
kommende Verfahren. Nach Absatz 2 soll das Patent-
amt den Anmelder darniiber unterrichten, daB die
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind. Nach
Absatz 3 soll der Anmelder dem Patentamt innerhalb
einer Frist von zwei Monaten mitteilen, ob er mit der
-Verschiebung” des Zeitrangs einverstanden ist.
Erklart er sich einverstanden, wird die Anmeldung
nach diesem Gesetz weiterbehandelt. Erklart sich der
Anmelder mit der Verschiebung nicht einverstanden,
weil er z. B. der Auffassung ist, daB die angemeldete
- Marke auch nach den bisherigen Vorschriften schutz-
fahig ist, sollnach Absatz 4 die Anmeldung zuriickge-
wiesen werden. Nach Absatz 5 sollen die zu einer
Verschiebung des Zeitrangs fiihrenden Erkldrungen
auch noch in einem Erinnerungsverfahren, einem
Beschwerdeverfahren oder einem Rechtsbeschwer-
deverfahren abgegeben werden kénnen, soweit ein
solches Verfahren am Tage des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhdngig war. Die Moglichkeit zur Abgabe
der entsprechenden Erkldrungen in Rechtsmittelver-
fahren, die nach einer Zuriickweisung nach Absatz 4
anhdngig gemacht werden, soll nicht bestehen.

Eine Regelung, daB die ,Meistbegiinstiqung” auch
fiir noch nicht abgeschlossene Eintragungsverfahren
gilt, wenn die angemeldete Marke zwar nach dem
geltenden Recht, nicht aber nach den Vorschriften des
neuen Markengesetzes schutzféhig ist, kommt nicht
in Betracht. Denn die Eintragbarkeit einer Marke
richtet sich nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der
Eintragung. Eine zwischen der Anmeldung und der
Eintragung eingetretene Rechtsdnderung wirkt sich
daher voll auf die Eintragbarkeit aus. Die Regelung
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entspricht insoweit derjenigen in § 22 des Gesetzes
vom 23. April 1992 iiber die Erstreckung von gewerb-
lichen Schutzrechten (BGBIL. I S. 938).

Zu § 157 — Bekanntmachung und Eintragung

Wegen der Umgestaltung des Widerspruchsverfah-
rens, das sich kiinftig an die Eintragung anschlieBen
soll (§§ 41 bis 43), ist es erforderlich, Ubergangsrege-
lungen fiir die Verfahren zu schaffen, in denen vor
dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes die
Priifung auf absolute Schutzhindernisse zwar abge-
schlossen worden ist, die aber noch nicht zur Eintra-
gung gefihrt haben.

§ 157 regelt die Félle, in denen vor dem Inkrafttreten
des neuen Markengesetzes zwar die Bekanntma-
chung einer Anmeldung nach § 5 Abs. 1 WZG schon
beschlossen worden war, die angemeldete Marke
aber noch nicht bekanntgemacht worden ist.

Um fiir eine méglichst rasche Uberleitung in das neue
Recht zu sorgen, soll die Anmeldung in diesen Féllen
nicht mehr veroffentlicht werden. Vielmehr soll nach
Satz 1 die Markenach § 41 in das Register eingetragen
werden. Das weitere Verfahren richtet sich dann nach
den Vorschriften dieses Gesetzes, so daBl z. B. gegen
solche Eintragungen Widerspruch nach § 42 erhoben
werden kann.

Da nach § 6a Abs. 1 WZG ein Antrag auf beschleu-
nigte Eintragung auch nach dem BeschluB {iber die
Bekanntmachung der Anmeldung gestellt werden
kann, kénnen sich Félle ergeben, in denen ein solcher
Antrag schon vor dem Inkrafttreten des neuen Mar-
kengesetzes gestellt und die Gebiihr dafir gezahlt
worden war, die Eintragung aber noch nicht vorge-
nommen worden war. Nach Satz 1 wird aber die
Marke in allen Féllen der bereits beschlossenen
Bekanntmachung unmittelbar in das Register einge-
tragen. Ein bereits nach § 6a Abs. 1 WZG gestellter
Antrag ist damit gegenstandslos. Satz 2 sieht daher
vor, daB eine etwa bereits gezahlte Gebiihr fir die
beschleunigte Eintragung von Amts wegen erstattet
werden soll.

Zu § 158 — Widerspruchsverfahren

Wahrend § 157 die Falle erfaBt, in denen eine Anmel-
dung zwar schon beschlossen, aber noch nicht
bekanntgemacht wordenist, enthalt § 158 Ubergangs-
regelungen fir die Félle, in denen eine Anmeldung
nach § 5 Abs. 2 WZG oder eine Eintragung nach § 6a
Abs. 3 WZG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 WZG vor
dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes bereits
bekanntgemacht worden ist.

Da die Widerspruchsgriinde des geltenden Rechts (§ 5
Abs. 4 Nr.1 bis 3 WZG) zum Teil von den Wider-
spruchsgriinden des neuen Markengesetzes (§ 42
Abs. 2 Nr. 1 bis 3) abweichen, ist zunéchst regelungs-
bediirftig, welche Widerspruchsgriinde in einem
Widerspruch gegen eine vor dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes bekanntgemachte Anmel-
dung geltend gemacht werden koénnen. Absatz 1
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Satz 1 sieht vor, daB innerhalb der dreimonatigen
Widerspruchsfrist des § 5 Abs. 4 WZG (die der Wider-
spruchsfrist des § 42 Abs. 1 entspricht) sowohl die
Widerspruchsgriinde des bisherigen als auch die des
neuen Markengesetzes geltend gemacht werden kon-
nen. Dies bedeutet, daB innerhalb der Widerspruchs-
frist z. B. ein Widerspruch auf eine &ltere notorisch
bekannte Marke (§ 10) sowie auf die Bestimmung des
§ 11 (Agentenmarke) gestiitzt werden kann, obwohl
das geltende Recht diese Widerspruchsgriinde nicht
oder nur in anderer Fassung vorsieht. So sieht das
geltende Recht den Widerspruchsgrund der é&lteren
notorisch bekannten Marke nicht vor. Auch die Vor-
schrift iber die Agentenmarke in § 11 ist weiter gefaBt
als die entsprechende Vorschrift in § 5 Abs. 4 Nr. 2
WZG, so daB sich insoweit unterschiedliche Ergeb-
nisse ergeben koénnen. SchlieBlich ergibt sich aus
dieser Ubergangsregelung, daB Widerspriiche auch
auf eine dltere Sortenbezeichnung gestiitzt werden
kénnen (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 WZG), auch wenn diese Falle
in der bisherigen Praxis keine Rolle gespielt haben.
Hervorzuheben ist, daB dies allein fiir die Geltendma-
chung von Widerspruchsgriinden innerhalb der lau-
fenden Widerspruchsfrist gelten soll. Neue Wider-
spruchsgriinde sollen nach Ablauf dieser Frist nicht
einbezogen werden kénnen.

Absatz 1 Satz 2 sieht vor, daB die angemeldete Marke
in den Féllen, in denen kein Widerspruch erhoben
wird, nach § 41 in das Register eingetragen wird,
soweit sie nicht bereits nach § 6a Abs. 1 WZG bereits
im beschleunigten Verfahren eingetragen worden
war. Absatz 1 Satz 3 stellt klar, daBl anders als im
Regelfall der §§ 41 und 42 gegen solche Eintragungen
kein Widerspruch mehr gegeben ist, da die Wider-
spruchsfrist bereits abgelaufen ist.

Regelungsbediirftig ist ferner, ob die Vorschriften des
bisherigen Rechts oder die des neuen Markengeset-
zes auf ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen
Markengesetzes noch anhédngiges Widerspruchsver-
fahren Anwendung finden. Dabei kann sich im Hin-
blick auf die Bestimmung in Absatz 1 auch die Frage
der parallelen Anwendung der Widerspruchsgriinde
des alten und des neuen Rechts in den Faéllen stellen,
in denen der Widerspruch gegen eine vor dem Inkraft-
treten des neuen Markengesetzes bekanntgemachte
Anmeldung erst nach dem Inkrafttreten erhoben
wird.

Fir diese Fallgestaltungen sieht Absatz 2 vor, da8 fir
den in der Praxis bedeutsamsten Fall des Wider-
spruchs, der auf eine altere angemeldete oder einge-
tragene Marke gestiitzt worden ist (§ 5 Abs. 4 Nr. 1
WZG), nur noch die Vorschriften des neuen Marken-
gesetzes, also die Kollisionsregeln des § 9 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 Anwendung finden sollen. Dies bedeutet, daB§
sich ein nach dem neuen Rechtim Vergleich zum alten
Recht weiterer Schutzbereich ebenso zugunsten des
Inhabers der &lteren Marke auswirkt wie ein im
Vergleich zum geltenden Recht engerer Schutzbe-
reich zugunsten des Anmelders. Dieses Ergebnis ist
vor allem im Hinblick darauf gerechtfertigt, daB sich
die Eintragbarkeit einer Marke nach der Rechtslage
zum Zeitpunkt der Eintragung richtet und sich daher
eine zwischen der Anmeldung und der Eintragung
eingetretene Rechtsdnderung voll auf die Eintragbar-

keit auswirkt. Fir eine ,Meistbeglinstigung” des
Anmelders besteht in diesen Féllen — anders als im
Loschungsverfahren (§ 163) — kein AnlaB.

In den in der Praxis unbedeutenden Féllen, in denen
ein Widerspruch auf eine éltere Sortenbezeichnung
gestiitzt worden ist, soll es dabei bleiben, daBl der
Widerspruch weiterhin an Hand des geltenden Rechts
(§ 5 Abs. 4 Nr. 3) gepriift wird, auch wenn das neue
Markengesetz einen solchen Tatbestand nicht mehr
enthélt und den Inhaber einer é&lteren Sortenbezeich-
nung auf das Loschungsverfahren (§ 51) verweist. In
den in der Praxis ebenso seltenen Féllen eines auf den
Tatbestand der Agentenmarke gestiitzten Wider-
spruchs wird es darauf ankommen, ob der Wider-
spruch zusétzlich zu § 5 Abs. 4 Nr. 2 WZG auch auf
§ 42 Abs. 2 Nr. 3 gestitzt worden ist, was nur in den
unter Absatz 1 fallenden Widerspruchsverfahren
denkbar ist, also in den Féllen, in denen die Wider-
spruchsfrist gegen eine vor dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes bekanntgemachte Anmel-
dung noch nicht abgelaufen war.

Die Bestimmungen des Absatzes 2 sollen vor allem
auch in allen Widerspruchsverfahren Anwendung
finden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen
Markengesetzes noch anhdngig sind, und zwar unab-
héngig davon, ob sie noch im Patentamt oder schon im
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder
auch im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof anhéngig sind.

Die Bestimmungen in § 43 Abs, 1 iiber die Geltend-
machung der mangelnden Benutzung im Wider-
spruchsverfahren weichen von den Bestimmungen
des § 5 Abs. 7 WZG in einigen wesentlichen Punkten
ab, wie sich im einzelnen aus der Begriindung zu § 43
Abs. 1 ergibt. Es ist daher regelungsbediirftig, ob in
solchen Widerspruchsverfahren, die vor dem Inkraft-
treten des neuen Markengesetzes anhéngig gemacht
worden sind, die Bestimmungen des neuen oder die
des bisherigen Rechts Anwendung finden. Die ent-
sprechenden Regelungen enthalt Absatz 3. Da auch
insoweit der Grundsatz maBgeblich ist, daB die Ein-
tragbarkeit zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben
sein muB, sieht Absatz 3 Satz 1 vor, daB in diesen
Verfahren stets die Bestimmungen des § 43 Abs. 1
anzuwenden sind. Auch insoweit kann sich weder der
Anmelder noch der Widersprechende auf ein schutz-
wiirdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der
bestehenden Rechtslage berufen. Je nach der Fallge-
staltung wird die Anwendung des neuen Rechtsin den
iberwiegenden Fallen fiir den Widersprechenden
gunstiger sein als die des bisherigen Rechts. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die Neugestaltung des
Benutzungsbegriffs (§ 26) sowie im Hinblick darauf,
daB nach § 43 Abs. 1 auch die Rechtfertigung der
Nichtbenutzung méglich ist. Im Einzelfall kann die
Anwendung des § 43 Abs. 1 auch fiir den Widerspre-
chenden ungiinstiger sein, da nach dieser Vorschrift
z. B. die Einrede der mangelnden Benutzung auch
dann durchgreift, wenn ein Zeitraum von fiinf Jahren
der Nichtbenutzung zwar nicht vor der Bekanntma-
chung der Eintragung (hier: Anmeldung), sondern vor
der Entscheidung tiber den Widerspruch abgelaufen
ist. § 43 Abs.1 soll in diesen Féallen auch dann
angewendet werden, wenn das Widerspruchsverfah-
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ren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Mar-
kengesetzes bereits vor dem Bundespatentgericht
anhéngig ist (Satz 2). Das Patentgericht kann in diesen
Fallen entweder selbst entscheiden oder die Sache an
das Patentamt zuriickverweisen (§ 70 Abs. 3). Eine
Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz des
Absatzes 3 soll nur fiir die Félle gelten, in denen das
Widerspruchsverfahren im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des neuen Markengesetzes bereits vor dem
Bundesgerichtshof anhéngig ist (Satz 3), da in diesen
Féllen das fiir die Anwendung des § 43 Abs. 1 invielen
Féllen erforderliche neue tatsdchliche Vorbringen
nicht moglich ist.

In den Absétzen 4 und 5 finden sich Vorschriften tiber
das weitere Verfahren nach AbschluB des Wider-
spruchsverfahrens. Absatz 4 entspricht der Regelung,
die in Absatz 1 Satz 1 und 2 fiir die Félle vorgesehen
ist, in denen kein Widerspruch erhoben worden ist.
Nach Absatz 5 wird bei erfolgreichen Widerspriichen
ebenso wie im geltenden Recht (§ 6 Abs. 2 Satz 1
WZG) die Eintragung versagt oder (in den Féllen des
§ 6a WZG) die eingetragene Marke geldscht. Die
Bestimmung ist in die Ubergangsvorschriften aufge-
nommen worden, um das neue Verfahren ohne
Bezugnahme auf das Warenzeichengesetz regeln zu
koénnen.

Nach dem geltenden Recht ist es zuldssig, nach
AbschluB des Widerspruchsverfahrens die Marke
erneut aus absoluten Griinden zu beanstanden. Diese
Praxis, die nach dem geltenden Recht deshalb még-
lich ist, weil die Marke noch nicht eingetragen ist, trifft
bei den betroffenen Markeninhabern auf kein Ver-
stdndnis, da sie ja das ,absolute” Verfahren bereits
erfolgreich hinter sich gebracht haben. Nach dem
neuen Markengesetz ist eine solche ,Nachbeanstan-
dung" nicht mehr méglich, da die Marke nach erfolg-
reichem Abschlu des. Prifungsverfahrens in das
Register eingetragen werden soll. Eine nachtragliche
Korrektur dieser Entscheidung ist nur im Léschungs-
verfahren nach § 50 méglich. Damit die Inhaber von
Marken, die vor dem Inkrafttreten des neuen Marken-
gesetzes bereits das absolute Prifungsverfahren tiber-
standen haben und deren Anmeldungen nur deswe-
gen nicht eingetragen worden sind, weil Widerspri-
che anhéngig sind, insoweit den Anmeldern gleichge-
stellt werden, deren Marken nach § 41 unmittelbar
eingetragen werden, sieht Absatz 6 vor, daB in den
Fallen, in denen die Widerspruchsfrist bei Inkrafttre-
ten des neuen Markengesetzes noch nicht abgelaufen
war, in denen aber kein Widerspruch eingelegt wor-
den ist (Absatz 1 Satz 2), und in den Féllen, in denen
Widerspruchsverfahren zugunsten des Anmelders
abgeschlossen werden (Absatz 4 Satz 1), eine Zuruck-
weisung aus von Amts wegen zu beriicksichtigenden
Eintragungshindernissen nicht mehr stattfinden soll.

Zu § 159 — Teilung einer Anmeldung

Das neue Markengesetz sieht die freie Teilbarkeit von
Anmeldungen (§ 40) und von Eintragungen (§ 46) vor.
Wegen des ,nachgeschalteten” Widerspruchsverfah-
rens enthélt das neue Markengesetz jedoch keine
Bestimmung tiber die Teilung von bekanntgemachten
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Anmeldungen, gegen die Widerspruch erhoben wor-
den ist. § 159 sieht fiir diese Fille eine Ubergangsre-
gelung vor. Die Ubergangsregelung braucht nur sol-
che Félle zu erfassen, in denen die Anmeldung nach
§ 5 Abs. 2 WZG vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes bereits bekanntgemacht worden ist
und gegen die, sei es vor dem Inkrafttreten oder nach
dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes, Wider-
spruch erhoben worden ist. Solche Fille, in denen bei
vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
bekanntgemachten Anmeldungen kein Widerspruch
eingelegt wird, brauchen nicht von der Ubergangsre-
gelung erfaBt zu werden, weil solche Anmeldungen
unmittelbar zur Eintragung fiithren (§ 158 Abs. 1
Satz 2), so daB die Vorschrift des § 46 unmittelbar
Anwendung findet. Die Ubergangsregelung ist dem-
gemaB nur fir solche Falle erforderlich, in denen
entweder im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset-
zes Widerspruchsverfahren noch anhéngig sind oder
in denen nach diesem Zeitpunkt noch Widerspruch
eingelegt wird.

§ 159 sieht fiir diese Falle eine Regelung vor, die der
fur die Teilung von Anmeldungen entspricht, die aber
zusdtzliche Kriterien aufstellt, die denen fiir die Tei-
lung von Eintragungen nach § 46 entsprechen. Diese
Einschrankungen beruhen darauf, daB gegen solche
Anmeldungen Widerspruch erhoben worden ist. Nach
Satz 1 soll die Teilung nicht zuléssig sein, wenn sich
ein im Zeitpunkt der Teilungserkldrung anhéngiger
Widerspruch nach der Teilung sowohl gegen den
verbleibenden als auch gegen den abgetrennten Teil
der Anmeldung richten wirde. Diese Einschrankung
ist vorgesehen, weil es dem Widersprechenden nicht
zuzumuten ist, ein bisher einheitliches Widerspruchs-
verfahren kinftig als mehrere getrennte Wider-
spruchsverfahren fortzufithren. Da sich erst nach
Ablauf der Widerspruchsfrist feststellen 1a8t, ob diese
Félle eintreten werden, ist es erforderlich, daB die
Teilung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist bean-
tragt werden kann. Satz 2 sieht vor, daB der nicht oder
nicht mehr mit einem Widerspruch angegriffene Teil
der Anmeldung als nunmehr selbstdndige Marke
nach § 41 in das Register eingetragen werden soll.
Gegen eine solche Eintragung ist der Widerspruch
nach § 42 nicht gegeben (Satz 3). Die Satze 2 und 3
entsprechen der Regelung in § 158 Abs. 1 Satz 2
und 3.

Besonderer Ubergangsvorschriften fiir nach § 6a
Abs.1 WZG beschleunigt eingetragene Marken
bedarf es nicht, weil auf diese Eintragungen § 46
unmittelbar Anwendung findet.

Zu § 160 — Schutzdauer und Verldngerung

Nach § 47 soll kiinftig die Schutzdauer einer eingetra-
genen Marke jeweils zehn Jahre nach Ablauf des
Monats enden, in den der Anmeldetag fallt. Nach dem
geltenden Recht endet die Schutzdauer demgegen-
liber immer mit Ablauf von zehn Jahren nach dem Tag
der Anmeldung (§ 9 Abs. 1 WZG). Fiir die Verldnge-
rung der Schutzdauer istin § 47 Abs. 3 eine Regelung
vorgesehen, die geringfliigig von der des geltenden
Rechts abweicht. Nach dem geltenden Recht (§ 9
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Abs. 2 Satz 3 WZG) sind die Verlangerungsgebiihren
am letzten Tag des Monats féllig, in dem die Schutz-
dauer endet. Dem entspricht die Regelung in § 47
Abs. 3 Satz 2, wobei der Unterschied darin besteht,
daB nach dem neuen Markengesetz die Schutzdauer
von vornherein vom letzten Tag des Anmeldemonats
an berechnet wird. Das neue Markengesetz kommt
daher mit einer einheitlichen Festsetzung des Ablaufs
der Schutzdauer und der Falligkeit der Verldnge-
rungsgebiihren aus. Nach dem geltenden Recht (§ 9
Abs. 2 Satz 2 WZG) koénnen die Verlangerungsgebtih-
ren vor Ablauf der Schutzdauer bereits nach Ablauf
von neun Jahren seit dem Tag der Anmeldung oder
seit der letzten Verldangerung wirksam gezahlt wer-
den. Dies entspricht in formeller Hinsicht der Rege-
lungin § 47 Abs. 3 Satz 3, enthdlt aber gleichwohl eine
Abweichung von der neuen Rechtslage, weil die
Verldngerungsgebiihren wegen der unterschiedli-
chen Festlegung des Ablaufs der Schutzdauer und der
Falligkeit im Einzelfall bis zu 13 Monate vor Félligkeit
gezahlt werden koénnen.

Nach Inkrafttreten des neuen Markengesetzes koén-
nen sich daher Félle ergeben, in denen wegen der
genannten Besonderheiten die Verldangerungsgebiih-
ren bereits wirksam gezahlt worden sind, obwohl die
einjdhrige Zahlungsfrist nach § 47 Abs. 2 noch nicht
zulaufen begonnen hat. Um in diesen Féallen nicht von
einer vorzeitigen Zahlung ausgehen zu miussen, sieht
§ 160 vor, daB fiir die Berechnung der Frist fir die
Zahlung der Verldngerungsgebiihren vor Félligkeit
bei Eintragungen, deren Schutzdauer innerhalb des
ersten Jahres nach dem Inkrafttreten des neuen Mar-
kengesetzes ablauft, auch weiterhin die Vorschriften
des § 9 Abs. 2 WZG anzuwenden sind. Im tibrigen soll
nach § 160 das neue Recht von Anfang an voll zur
Anwendung kommen. Dies bedeutet auch, daB die im
geltenden Recht noch vorgesehene ,zuschlagsfreie”
Nachfrist von zwei Monaten ab dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes nicht mehr gilt.

SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, daB die in
§ 160 vorgesehene Ubergangsregelung nur fiir die
Berechnung der Zahlungsfristen gilt. Soweit es die
Hohe der zu zahlenden Gebtihren betrifft, richtet sich
dies, wenn die Gebiihrensatze sich zwischen dem
Zeitpunkt der Zahlung und dem Zeitpunkt der Fallig-
keit dndern, nach den dafiir geltenden Vorschriften
des Patentgebiihrengesetzes.

Zu § 161 — Loéschung einer eingetragenen Marke
wegen Verfalls

Nach § 49 Abs. 1 kann die Eintragung einer Marke
aufgrund mangelnder Benutzung wegen Verfalls
geldscht werden, wenn sie wéhrend einer Frist von
finf Jahren nicht benutzt worden ist. Dies stimmt im
Grundsatz mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG {berein. § 49
Abs. 1 sieht aber flr die Heilung durch Benutzungs-
aufnahme nach Ablauf der Flnfjahresfrist eine Rege-
lung vor, die vom geltenden Recht (§ 11 Abs. 5 WZG)
abweicht. So bleibt nach § 11 Abs. 5 Nr. 1 WZG eine
nach Androhung des Loschungsantrags aufgenom-
mene Benutzung stets unberiicksichtigt, wéahrend
nach § 49 Abs. 1 die Kenntnis von einem méglichen

Loschungsantrag entscheidend ist, wenn die Benut-
zung weniger als drei Monate vor der Stellung des
Léschungsantrags aufgenommen wird. Auch der
Begriff der rechtserhaltenden Benutzung des § 26
unterscheidet sich in wichtigen Einzelfragen vom
geltenden Recht. Ahnliches gilt fiir die in der Praxis
nur selten auftretenden Félle der Léschung wegen
Tauschungsgefahr. Wahrend nach § 49 Abs. 2 Nr. 2
kinftig eine einheitliche ,europaische” Norm, die aus
der Markenrechtsrichtlinie ibernommen worden ist,
gilt, ist nicht auszuschlieBen, daB im Einzelfall in
Anwendung des § 11 Abs. 1 Nr.3 WZG strengere
Malstabe zur Anwendung kommen wirden.

Fiir das neue Markengesetz bedarf es daher einer
Ubergangsregelung dazu, welche Vorschriften gelten
sollen — die des neuen oder die des bisherigen
Rechts —, wenn vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes das Loschungsverfahren nach § 11
Abs. 4 WZG eingeleitet oder Léschungsklage nach
§ 11 Abs. 2 WZG erhoben worden ist, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens noch anhéngig ist.

In Absatz 1 wird fiir den Fall, daB Antrag auf Loschung
zundchst nach § 11 Abs. 4 WZG beim Patentamt
gestellt worden und die Widerspruchsfrist noch nicht
abgelaufen ist, klargestellt, daB der Inhaber der
Marke der Loschung innerhalb von zwei Monaten
widersprechen kann. Damit soll sichergestellt wer-
den, daB dem Inhaber der Marke die langere Wider-
spruchsfrist des neuen Markengesetzes (§ 53 Abs. 3)
zugutekommt.

Fur die Félle der vor Gericht anhdngigen Léschungs-
verfahren sieht Absatz 2 vor, daB die Eintragung nur
geloscht werden kann, wenn der Klage sowohl nach
dem alten als auch nach dem neuen Recht stattzuge-
ben ist. Die Vorschrift enthdlt damit eine ,Meistbe-
gunstigungsklausel” der Art, wie sie auch fir die
nachfolgenden Vorschriften (Loschung wegen abso-
luter Schutzhindernisse und Loschung wegen &lterer
Rechte) vorgesehen ist.

Dies bedeutet, daB eine Loéschung wegen Téau-
schungsgefahr nur stattfinden soll, wenn sowohl der
Tatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG als auch der des
§ 49 Abs.2 Nr. 2 erfiillt ist. Diese F&lle werden
voraussichtlich keine groBe praktische Bedeutung
erlangen.

Von gréBerer Bedeutung ist die Anwendung der
+Meistbegtlinstigung* auf Falle der Loschung wegen
mangelnder Benutzung. Soweit das geltende Recht
fir den Inhaber einer wegen mangelnder Benutzung
angegriffenen Marke glinstiger ist als das neue Recht,
soll es dabei bleiben, daB die Eintragung nicht
geloscht werden kann. Dies wird sich voraussichtlich
nur in den Féllen ergeben, in denen eine Benutzung
vor Androhung des Léschungsantrags aufgenommen
oder wieder aufgenommen worden ist, weil dieser
nach § 11 Abs. 5 WZG heilende Wirkung zukommt,
wéhrend nach § 49 Abs.1 in solchen Fallen die
Kenntnis von einem méglichen Loéschungsantrag
mabBgeblich ist, soweit nur der Léschungsantrag vor
Ablauf von drei Monaten nach Benutzungsaufnahme
nach § 53 beim Patentamt gestellt oder rechtzeitig
Klage nach § 55 erhoben wird. In den tlibrigen Féllen
enthalt das neue Markengesetz Regelungen, die vor-
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aussichtlich fiir die Markeninhaber giinstiger sind als
die des bisherigen Rechts. Dies gilt vor allem hinsicht-
lich der Definition der rechtserhaltenden Benutzung
in § 26. Dies gilt weiter fiir die heilende Wirkung einer
Benutzungsaufnahme, wenn der Léschungsklager die
Klage nicht innerhalb von drei Monaten nach Benut-
zungsaufnahme erhebt. Dies gilt schlieBlich auch
deswegen, weil das neue Markengesetz einedem § 11
Abs. 6 WZG entsprechende Bestimmung nicht ent-
hilt, so daB der Inhaber eines ,Zwischenrechts”
darauf verwiesen ist, von der allgemeinen Vorschrift
lber die Loschung einer Marke wegen mangelnder
Benutzung Gebrauch zu machen.

Eine unbillige Beeintrachtigung der Rechte der
Loschungskléger, die vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes Klage auf Loschung erhoben haben,
der zwar nach dem bisherigen Recht, nicht aber nach
dem neuen Recht stattzugeben ware, ist nicht gege-
ben, weil die in dem neuen Markengesetz enthalte-
nen Regelungen jedenfalls seit dem ErlaB der Mar-
kenrechtsrichtlinie bekannt waren, so daB die Betei-
ligten sich rechtzeitig auf die Rechtslage einrichten
konnten, die sich mit dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes ergeben wird.

Ubergangsregelungen gleicher Art fir die weiteren
Verfallsgriinde des § 49 Abs. 2 bedarf es nicht. Die
Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung
(§ 49 Abs. 2 Nr. 1) ist kein ausdriicklich im geltenden
Warenzeichengesetz enthaltener Léschungsgrund. Es
ist den Verfahrensbeteiligten zuzumuten, dall etwa
vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes aus
diesem Grund erhobene Léschungsklagen nach dem
Inkrafttreten nur nach § 49 Abs.2 Nr.1 beurteilt
werden. In diesen Féllen gilt somit § 152 uneinge-
schrankt. Ahnliches gilt fiir den Verfallsgrund des § 49
Abs. 2 Nr. 3.

Der bis zum 30. April 1992 im Warenzeichengesetz
noch enthaltene Léschungsgrund des nachtraglichen
Wegfalls des Geschéftsbetriebs, zu dem die Marke
gehort (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG), ist mit dem Gesetz
uber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrech-
ten gestrichen worden, so daBl auch schon vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes Léschungs-
klagen nicht mehr auf dieser Grundlage stattgegeben
werden konnte. Das Fehlen eines Geschaftsbetriebs,
dessen Vorhandensein nach dem geltenden Recht
Voraussetzung fiir den Erwerb des Markenschutzes
ist, stellt keinenin § 11 WZG aufgefiihrten Léschungs-
grund dar. Allenfalls kommt eine Amtsléschung nach
§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG in Betracht, fiir die nach § 162
ebenfalls die ,Meistbegiinstigung” gelten soll. Im
iibrigen wiirden in einem solchen Léschungsverfah-
ren in Anwendung von § 152 ausschlieBlich die
Loschungsgriinde des neuen Markengesetzes zum
Tragen kommen.

Anders als fiir die in den §§ 162 und 163 geregelten
Félle bedarf es fiir die Léschung wegen Verfalls keiner
Regelung, daB die ,Meistbegiinstigung” auch fiir
solche Verfahren gilt, die erst nach dem Inkrafttreten
des neuen Markengesetzes eingeleitet werden. Viel-
mehr gilt fir solche Verfallsklagen das neue Recht
unmittelbar. Dies ergibt sich vor allem auch deswe-
gen, weil die Léschung wegen Verfalls nur Wirkung in
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die Zukunft entfaltet (§ 52 Abs. 1). Soweit in einem
solchen Loschungsverfahren ein Antrag auf Feststel-
lung eines fritheren Zeitpunkts des Verfalls gestellt
werden sollte, wofiir § 52 Abs. 1 die Grundlage bietet,
ergibt sich aus § 161, daB auch eine rickwirkende
Anwendung nur des bisherigen Rechts nicht in
Betracht kommt, sondern vielmehr die ,Meistbegiin-
stigung” des § 161 Abs. 2 anzuwenden ist.

Zu § 162 — Loschung einer eingetragenen Marke
wegen absoluter Schutzhindernisse

Absatz 1 sieht vor, daB bei Loschungsverfahren, die
vor dem Inkrafttreten nach § 10 Abs. 3 WZG eingelei-
tet worden sind, die Widerspruchsfrist, falls sie zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht abgelaufenist,
anstatt eines Monats zwei Monate betragt. Damit soll
klargestellt werden, daB der Inhaber der Marke die
langere Widerspruchsfrist nach § 54 Abs. 3 Satz 2 in
Anspruch nehmen kann.

Nach § 50 kann eine eingetragene Marke fiir nichtig
erklart und geldscht werden, wenn sie entgegen den
von Amts wegen zu bertlicksichtigenden Eintragungs-
hindernissen, die sich aus den §§ 3, 7, 8 und 10
ergeben, eingetragen worden ist und das Eintra-
gungshindernis auch noch im Zeitpunkt der Entschei-
dung fortbesteht. Nach dem geltenden Recht kann
eine eingetragene Marke aus von Amts wegen zu
berucksichtigenden Schutzhindernissen geldscht
werden, wenn diese im Zeitpunkt der Eintragung
vorlagen (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG). Da die Rechtslage
nach dem neuen Markengesetz sich von der des
bisherigen Rechts zum Teil erheblich unterscheidet,
konnen sich bei vor dem Inkraftireten des neuen
Markengesetzes eingetragenen Marken daher Fille
ergeben, in denen die Marke nach dem bisherigen
Recht geléscht werden kénnte, nicht aber nach dem
neuen Recht, ebenso wie auch Faélle, in denen die
Marke nach dem neuen Recht geléscht werden
konnte, nicht aber nach dem bisherigen Recht. Wenn
dem Grundsatz des § 152 folgend nur das neue Recht
Anwendung finden wiirde, wdre der Bestand einge-
tragener Marken in dem ersten Fall gesichert, nicht
aber in dem zweiten Fall.

Um auch in den Fallen der zweiten Fallgruppe den
Bestandsschutz rechtméBig eingetragener Marken zu
sichern, sieht § 162 Abs. 2 in vergleichbarer Weise wie
§ 161 Abs. 2 vor, daB eine Léschung nur dann méglich
ist, wenn die mangelnde Schutzfdhigkeit sowohl nach
dem bisherigen Recht als auch nach dem neuen Recht
besteht. Diese Féalle werden in der Praxis angesichts
der vielfach im Vergleich zum geltenden Recht ,libe-
raleren” absoluten Schutzhindernisse keine grofie
Bedeutung erlangen. Die Regelung erscheint aber
gleichwohl erforderlich, um etwa doch auftretende
Falle so zu l6sen, daB der Bestand rechtméBig einge-
tragener Marken gesichert bleibt. Die Regelung ent-
spricht der sogenannten ,Meistbegiinstigungsklau-
sel” in § 20 des Gesetzes vom 23. April 1992 tiber
die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
(BGBL. I S. 938), die fiir urspriinglich im Gebiet der
ehemaligen DDR durch Eintragung geschiitzte Mar-
ken gilt.



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Drucksache 12/6581

Fir die Anwendung dieser Vorschrift soll es nicht
darauf ankommen, wann das Loschungsverfahren
eingeleitet wird. Absatz 2 sieht daher die kumulative
Anwendung des bisherigen und des neuen Rechts
sowoh! in solchen Féllen vor, in denen vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes ein Léschun-
gsverfahren eingeleitet worden ist (Satz 1), als auch in
den Féllen, in denen ein solches Loschungsverfahren
nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
nach § 54 eingeleitet wird (Satz 2).

Zu § 163 — Loschung einer eingetragenen Marke
wegen des Bestehens élterer Rechte

Nach dem geltenden Recht kénnen Marken, denen
Rechte mit dlterem Zeitrang entgegenstehen, auf-
grund dieser &lteren Rechte geloscht werden. § 11
Abs. 1 Nr. 1 WZG sieht vor, daBl eine eingetragene
Marke aufgrund einer eingetragenen Marke mit &lte-
rem Zeitrang geloscht werden kann. Nach § 11 Abs. 6
WZGi st der Léschungsanspruch allerdings dann nicht
gegeben, wenn die &ltere Marke zum Zeitpunkt der
Bekanntmachung der Anmeldung der jlingeren
Marke wegen mangelnder Benutzung loschungsreif
war. Das Warenzeichengesetz enthélt selbst keine
Regelungen tiiber die Loschung eingetragener Mar-
ken, denen nicht durch eine Eintragung als Marke
geschiitzte &ltere Rechte entgegenstehen. Solche
Léschungsanspriiche sind aber aufgrund der jeweils
anzuwendenden Vorschriften flr die sonstigen dlte-
ren Rechte, wie z. B. § 12 BGB, § 16 UWG oder § 25
WZG, als sogenannte auBerzeichenrechtliche Lé-
schungsgriinde anerkannt worden. Das neue Mar-
kengesetz regelt den Léschungsanspruch aufgrund
dlterer Rechte in § 51. Nach § 51 Abs. 2 bis 4 ist der
Léschungsanspruch in bestimmten Féllen ausge-
schlossen. Zu diesen Féllen gehort insbesondere die
Verwirkung (§ 51 Abs. 2). AuBlerdem gehéren dazu
weitere Félle, in denen die dltere Marke zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung der Eintragung der jiinge-
ren Marke selbst 16schungsreif war (§ 51 Abs. 4). Die
mangelnde Benutzung ist in § 51 Abs. 4 Nr. 1 und in
§ 55 Abs. 3 geregelt. Danach ist ein Léschungsan-
spruch aufgrund einer &lteren eingetragenen Marke
dann nicht gegeben, wenn die &ltere Marke vor der
Stellung des Léschungsantrags oder dem SchluB der
mindlichen Verhandlung nicht ausreichend benutzt
war oder wenn die dltere Marke im Zeitpunkt der
Verbffentlichung der Eintragung der jiingeren Marke
selbst wegen mangelnder Benutzung 16schungsreif
war.,

Nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
konnen Félle auftreten, in denen ein Léschungsan-
spruch durchgreifen wiirde, wenn das bisher geltende
Recht angewendet wird, nicht hingegen, wenn das
neue Markengesetz Anwendung findet. Umgekehrt
kann es Félle geben, in denen der Léschungsanspruch
nur nach dem neuen Markengesetz, nicht aber nach
dem alten Recht gegeben wére. Weiter kann es Falle
geben, in denen der Léschungsanspruch sowohl nach
dem alten wie nach dem neuen Recht gegeben waére.
SchlieBlich kann auch der Fall eintreten, daB der
Loschungsanspruch sowohl nach dem geltenden

Recht wie nach dem neuen Markengesetz unbegriin-
det wiére. Die Frage des auf Loschungsanspriiche
anzuwendenden Rechts kann sich sowohl hinsichtlich
solcher Léschungsverfahren stellen, die vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes eingeleitet
worden, bei seinem Inkrafttreten aber noch nicht
abgeschlossen sind, als auch in solchen Féllen, die
nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
eingeleitet werden, aber die Loschung einer vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes eingetrage-
nen Marke betreffen.

§ 163 sieht fir die genannten Félle Ubergangsrege-
lungen vor, die zu einer mdglichst reibungslosen
Anwendung des neuen Markengesetzes unter Aner-
kennung des Bestandsschutzes rechtméBig eingetra-
gener Marken fiihren sollen. .

Absatz 1 Satz 1 betrifft die Félle, in denen vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes ein Lo-
schungsverfahren eingeleitet worden ist. In diesen
Féllen soll dem Léschungsantrag nur stattgegeben
werden, wenn er sowohl nach den bisher geltenden
Vorschriften als auch nach den Vorschriften des neuen
Markengesetzes begriindet ist. Diese Regelung soll
nach Absatz 1 Satz 2 auch in den Féllen Anwendung
finden, in denen ein Ldschungsverfahren nach dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes gegen eine
Marke eingeleitet wird, die vor dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes eingetragen worden ist. Wird
z. B. der Schutzumfang einer eingetragenen Marke im
Sinne der abgestuften Regelungen des § 9 im Ver-
gleich zum geltenden Recht erweitert, so besteht der
Léschungsanspruch gegen eine juingere eingetragene
Marke gleichwohl! nicht, wenn sie vor dem Inkrafttre-
ten des neuen Markengesetzes nicht vom Schutzum-
fang der élteren Marke erfait wurde. Dasselbe Ergeb-
nis tritt ein, wenn sich der Schutzumfang einer einge-
tragenen Marke verringert. Ahnliches gilt fiir die
Anwendung der Vorschriften {iber den Benutzungs-
zwang nach dem geltenden Recht und nach dem
neuen Markengesetz. Die Regelungen des geltenden
Rechts und des neuen Markengesetzes stimmen aller-
dings weitgehend iiberein, da sowohlnach § 11 Abs. 6
WZG wie auch nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 der Léschungs-
anspruch nicht gegeben ist, wenn die &ltere Marke
zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung
— im geltenden Recht zum Zeitpunkt der Bekanntma-
chung — der jiingeren Marke selbst wegen mangeln-
der Benutzung 16schungsreif war.

Die in Absatz 1 vorgesehene ,Meistbegiinstigung®”,
die der ,Meistbegiinstigung” bei der Léschung einge-
tragener Marken wegen des Bestehens absoluter
Schutzhindernisse (§ 162) inhaltlich entspricht, bedarf
allerdings einer Ausnahme bei der Anwendung der
Regelungen iiber die Verwirkung. Die in § 51 Abs. 2
vorgesehene Verwirkung von Léschungsanspriichen
ist in dieser Form nicht Bestandteil des geltenden
Rechts. Es wére daher nicht gerechtfertigt, sie riick-
wirkend anzuwenden. Absatz 2 sieht daher vor,
daB die Frist von fiinf Jahren, die in § 51 Abs. 2 Satz 1
und 2 enthalten ist, nicht vor dem Zeitpunkt des In-
krafttretens des neuen Markengesetzes zu lau-
fen beginnt. Die Regelung entspricht der in § 153
Abs. 2.

135



Drucksache 12/6581

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode

Zu § 164 — Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde

Nach § 164 soll die in § 66 Abs.3 vorgesehene
Durchgriffsbeschwerde zwar auch fiir solche Erinne-
rungsverfahren zur Verfiigung stehen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes
noch anhédngig sind. Allerdings sollen die in § 66
Abs. 3 vorgesehenen Fristen, die abgelaufen sein
miissen, bevor Antrag auf Entscheidung gestellt wer-
den kann (sechs Monate im einseitigen und zehn
Monate im zweiseitigen Verfahren), erst mit dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes zu laufen
beginnen, damit das Bundespatentgericht nicht
unvorbereitet mit einer moéglicherweise betrachtli-
chen Zahl neuer Beschwerden befaft wird.

II. Zu den Artikeln 2 und 3

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen.

III. Zu Artikel 4 — Anderung der
Wein-Verordnung

§ 18 Abs. 4 der Wein-Verordnung schreibt vor, daB
dann, wenn bei der Flaschenausstattung, auf Preisan-
geboten oder in der Werbung neben der Weinbe-
zeichnung ein Warenzeichen (Wort- oder Bildzeichen)
verwendet wird, dieses von der Weinbezeichnung
deutlich abgehoben sein muf. Neben dem Austausch
von ,Warenzeichen" gegen ,Marke” entfdllt der
erlauternde Zusatz ,Wort- oder Bildzeichen”, weil
gemdaB § 3 des neuen Markengesetzes etwa auch
Buchstaben oder Zahlen als Zeichen eingetragen
werden koénnen und der genannte Zusatz infolge
dessen als Einschrankung miBverstanden werden
kann. Das Wort ,Marke" allein geniigt, um klarzustel-
len, dafB alle eintragbaren Zeichenformen im Sinne
von § 3 des neuen Markengesetzes gemeint sind. Die
Bestimmung des § 27 Abs. 2 Nr. 6 ist entsprechend
anzupassen.

IV. Zu den Artikeln 5 und 6
Es handelt sich um sprachliche Anpassungen.
V. Zu Artikel 7 — Anderung des

Gerichtsverfassungsgesetzes

Fir Straftaten nach einer Reihe von Gesetzen auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbeson-
dere nach dem bisherigen Warenzeichengesetz und

nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,

ist nach § 74c Abs. 1 Nr. 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes beim Landgericht eine grofe Strafkammer als
Wirtschaftsstrafkammer zusténdig. Die Zustandigkeit
dieses Spruchkoérpers setzt voraus, dall das Landge-
richt geméB § 74 Abs. 1 oder 3 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes erst- oder zweitinstanzlich fiir die
genannten Straftaten zusténdig ist. Es ist sachgemaB,
daB die funktionelle Zustindigkeit der Wirtschafts-
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strafkammern fir Straftaten im Bereich des gewerbli-
chen Rechtsschutzes die in den §§ 143 und 144 des
Markengesetzes aufgefiihrten Straftatbestdnde um-
faBt.

VI. Zu Artikel 8 — Anderung des
Rechtspflegergesetzes

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes enthélt eine
Regelung dariiber, welche Geschaéfte des Patentge-
richts von Rechtspflegern wahrgenommen werden
konnen. Hierflir verweist die Regelung auf einzelne
verfahrensrechtliche Bestimmungen des Patentgeset-
zes und der anderen Gesetze auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes, darunter das Waren-
zeichengesetz. Die Verweisungen auf das Warenzei-
chengesetz werden durch solche auf das neue Mar-
kengesetz ersetzt.

VIIL Zu Artikel 9 — Anderung des
Rechtsberatungsgesetzes

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

VIIL. Zu Artikel 10 — Anderung der
Strafprozefiordnung

Im geltenden Recht sind die Straftatbestdnde der
widerrechtlichen Kennzeichnung durch Warenzei-
chen oder Ausstattungen (§ 25d WZG) und falscher
Angaben iiber den Ursprung, die Beschaffenheit oder
den Wert von Waren (§ 26 WZG) als Privatklagede-
likte ausgestaltet. Hierdurch werden die Strafverfol-
gungsbehorden im Bereich geringfiigiger Schutz-
rechtsverletzungen entlastet, da sie die offentliche
Klage nur zu erheben haben, wenn dies im 6ffentli-
chen Interesse liegt (§ 376 StPO). Der im geltenden
Rechtin § 25d Abs. 2 WZG enthaltene Qualifikations-
tatbestand der gewerbsméBigen Schutzrechtsverlet-
zung, der durch das Produktpirateriegesetz von 1990
geschaffen wurde, ist hingegen ein Offizialdelikt.

An dieser Einstufung soll grundsatzlich festgehalten
werden: Da die Grundtatbestdnde der strafbaren
Verletzung von Kennzeichenrechten, die im neuen
Markengesetz enthalten sind (§ 143 Abs. 1 und § 144
Abs. 1 und 2), die ganze Bandbreite geringfiigiger
oder weniger gewichtiger Taten abdecken, sollen sie
den Privatklagedelikten zugeordnet werden. § 374
Abs. 1 StPO, der die Privatklagedelikte abschlieBend
aufzdhlt, ist entsprechend zu &ndern. Der Qualifika-
tionstatbestand des § 143 Abs. 2 MarkenG ist wie im
bisherigen Recht ein Offizialdelikt.

Die Nebenklagebefugnis fiir alle Strafverfahren, die
eine Verletzung von Kennzeichenrechten zum Ge-
genstand haben, soll beibehalten werden. Daher ist
§ 143 Abs. 2 MarkenG in § 395 Abs. 2 Nr. 3 StPO
(anstelle des bisherigen § 25d Abs. 2 WZG) aufzufiih-
ren. Fir die Grundtatbestdnde der Verletzung von
Kennzeichenrechten ergibt sich die Nebenklagebe-
fugnis aus § 395 Abs. 2 Nr. 3 StPO in Verbindung mit
§ 374 Abs. 1 Nr. 8 StPO.
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IX. Zu Artikel 11 — Anderung der
Bundesgebithrenordnung
fiir Rechtsanwadlte

Durch die Neufassung des § 66 Abs. 2 der Bundes-
rechtsanwaltsordnung wird der Kreis der patentge-
richtlichen Beschwerdeverfahren, in denen der
Rechtsanwalt die 1%0-Gebiihren gemaB § 31 BRAGO
erhélt, im Vergleich zum geltenden Recht um die in
den Nummern 2 und 3 Buchstabe b genannten Ange-
legenheiten erweitert. Fiir die ibrigen Beschwerden
erhdlt der Rechtsanwalt kiinftig anstelle der 3Ao-
Gebiihren, die nach der geltenden Fassung des § 66
Abs. 2BRAGO vorgesehen ist, die %0-Gebiihren nach
§ 61 BRAGO, die regelméBig fiir Beschwerdeverfah-
ren in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten anfallen. Fir
die bisherige Differenzierung zwischen den %o-
Gebiihren und den %10-Gebiihren, die historisch
begriindet ist, ist kein hinreichender Grund ersicht-
lich, weil Beschwerdeverfahren vor dem Patentge-
richt (die nicht den in § 66 Abs. 2 BRAGO aufgezdhl-
ten ,klagedhnlichen” Verfahren zuzurechnen sind,
fir die die 1%0-Gebiihren gemaB § 31 BRAGO anfal-
len) und Beschwerdeverfahren aufgrund der Zivilpro-
zeBordnung fiir den Rechtsanwalt in der Regel den
gleichen Arbeitsaufwand bedeuten.

Wie bei vergleichbaren Beschwerden nach den ande-
ren Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes sollen dem Rechtsanwalt kiinftig auch
in den Beschwerdeverfahren nach dem Geschmacks-
mustergesetz, die die Zurtickweisung der Anmeldung
eines Geschmacksmusters oder die Entscheidung
iber den Léschungsantrag zum Gegenstand haben,
1919 der Gebiihren des § 31 BRAGO zustehen (§ 66
Abs. 2 Nr. 2 BRAGO). Diese Gebiihren sollen ferner
im Beschwerdeverfahren nach der Zuriickweisung
eines Antrages auf Eintragung einer geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung gemaB § 130
Abs. 5 MarkenG entstehen, da dieses im geltenden
Rechtnicht bestehende Antrags- und Beschwerdever-
fahren von dem mit ihm verbundenen Aufwand her
denin § 66 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a BRAGO genann-
ten Markenangelegenheiten vergleichbar ist.

X. Zu Artikel 12

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

XI. Zu Artikel 13 — Anderung des
Patentgesetzes und des
Geschmacksmustergesetzes

Mit Artikel 13 Abs. 1 wird die Ubernahme einer § 34
Abs. 2 des Markengesetzes entsprechenden Bestim-
mung in das Patentgesetz vorgeschlagen. Wie im
Markenrecht sollen kiinftig auch Patentanmeldungen
in Staaten, die nicht der Pariser Verbandsiiberein-
kunft angehéren oder Vertragspartei eines anderen
Staatsvertrages mit Bestimmungen uber Prioritéts-
rechte sind, fiir die Nachanmeldung derselben Erfin-
dung beim Deutschen Patentamt ein Prioritdtsrecht
begriinden, wenn nach einer Bekanntmachung des

Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt
die Gegenseitigkeit gegeben ist.

Die Bestimmung wird der deutschen Industrie die
Anmeldung im Ausland in den Lé&ndern erleichtern
kénnen, in denen ihrerseits Prioritdtsrechte nur bei
Vorliegen der Gegenseitigkeit anerkannt werden.

Eine entsprechende Anderung von § 6 Abs.2 des
Gebrauchsmustergesetzes ist entbehrlich, weil diese
Vorschrift hinsichtlich der Inanspruchnahme der aus-
landischen Prioritét fiir eine Gebrauchsmusteranmel-
dung § 41 des Patentgesetzes fiir entsprechend
anwendbar erkldrt. Fur eine Gebrauchsmusteranmel-
dung wird eine Prioritdt auf der Grundlage einer
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt daher nur
dann beansprucht werden kénnen, wenn in der
Bekanntmachung festgestellt wird, daB die Gegensei-
tigkeit auch insoweit gewdhrt ist. Voraussetzung
dafiur wird sein, daB in dem ausldndischen Staat auch
eine beim Deutschen Patentamt eingereichte Ge-
brauchsmusteranmeldung als prioritdtsbegriindend
anerkannt wird, unabhédngig davon, ob der ausldndi-
sche Staat neben dem Patentschutz einen Gebrauchs-
musterschutz vorsieht.

Durch Artikel 13 Abs. 2 Nr. 1 wird eine entsprechende
Regelung iiber die Inmanspruchnahme der Prioritat
einer ausldndischen Voranmeldung auf der Basis der
Gegenseitigkeitin das Geschmacksmustergesetz auf-
genommen. Bei Nummer 2 handelt es sich um eine
Folgednderung.

XII. Zu Artikel 14

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

XIII. Zu Artikel 15 — Anderung des Gesetzes
Uber den Beitritt des
Reichs zu dem Madrider
Abkommen tiber die
internationale
Registrierung von Fabrik-
oder Handelsmarken

Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 des Beitrittsgesetzes
sowie jene der Verordnung uber die internationale
Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom
5. September 1968 werden durch die §§ 107 ff. Mar- .
kenG ersetzt (vgl. oben Begriindung vor § 107 Mar-
kenG). An die Stelle der in § 4 des Beitrittsgesetzes
enthaltenen Erméchtigung zum ErlaB von Ausfiih-
rungsvorschriften tritt die Bestimmung des § 65 Abs. 1
Nr. 7 MarkenG. Daher kéonnen die §§ 2 bis 4 des
Beitrittsgesetzes aufgehoben werden. (§ 2 Abs. 2
Satz 2 des Beitrittsgesetzes ist bereits gemaB Arti-
kel 129 Abs. 3 GG erloschen.) Die Verordnung iiber
die internationale Registrierung von Fabrik- oder
Handelsmarken wird durch Artikel 48 Nr. 3 aufgeho-
ben. Wenn neben den §§ 107 ff. MarkenG der ErlaB
weiterer Verfahrensbestimmungen zum Madrider
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Markenabkommen erforderlich sein sollte, so kann
dies kinftig tiber § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG gesche-
hen.

XIV. Zu Artikel 16 — Anderung des Gesetzes
iuber die am 14. Juli 1967
in Stockholm

" unterzeichneten
Ubereinkiinfte auf dem
Gebiet des geistigen
Eigentums

Bei den internationalen Ubereinkommen auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ist regelma-
Big vorgesehen, daB Ausfiilhrungs- und Verwaltungs-
bestimmungen, wie etwa Ausfiihrungsordnungen
und Gebihrenbestimmungen, durch Beschlufi der
zustdndigen Organe dieser Ubereinkommen (Verwal-
tungsrat, Versammlung usw.) verabschiedet und
gedndert werden kénnen. Fir ihr Inkrafttreten ist ein
innerstaatlicher Vollzugsakt nicht erforderlich, weil es
sich lediglich um administrative Regelungen dieser
Organe handelt. Um die Offentlichkeit vollstandig zu
unterrichten, entspricht es der stéandigen Praxis, sol-
che Durch- und Ausfithrungsbestimmungen im Falle
ihrer Einfithrung oder Anderung im Bundesgesetz-
blatt bekanntzumachen (vgl. etwa Artikel X des
Gesetzes lber internationale Patentiibereinkommen
vom 21.Juni 1976, BGBlL. 1976 Il S. 649). Fur die
Stockholmer Fassung des Madrider Markenabkom-
mens fehlt eine solche Vorschrift bisher. Mit Artikel 16
soll durch die Anderung des Zustimmungsgesetzes zu
der Stockholmer Fassung eine Grundlage fiir solche
Bekanntmachungen geschaffen werden. Die Vor-
schrift des Artikels 2 des Zustimmungsgesetzes zu der
Nizzaer Fassung des Madrider Markenabkommens
(Gesetz Giber die in Nizza am 15. Juni 1957 unterzeich-
nete Fassung des Madrider Abkommens vom
14. April 1891 iber die internationale Registrierung
von Fabrik- oder Handelsmarken vom 13. April 1962,
BGBI. 1962 II S. 125), die sich (nur) auf die spéter in
Stockholm revidierten Bestimmungen der Nizzaer
Fassung des Abkommens iiber Anderungen der Aus-
fiihrungsordnung und der Gebiihren bezieht und fiir
diese eine innerstaatliche Inkraftsetzung durch
Rechtsverordnung vorsah, ist somit gegenstandslos.
Eine Aufhebung des Artikels 2 des Gesetzes vom
13. April 1962 ist nicht erforderlich.

XV. Zu Artikel 17 — Anderung des Gesetzes
betreffend den Schutz von
Mustern und
Warenzeichen auf
Ausstellungen

Das Ausstellungsschutzgesetz soll, soweit es Marken
betrifft, durch § 35 MarkenG abgeldést werden (vgl.
oben Begriindung zu § 35 MarkenG). Die Bezugnah-
men auf den Schutz von Warenzeichen in diesem
Gesetz sollen daher gestrichen werden.
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XVI. Zu Artikel 18 — Anderung des Gesetzes
iiber die Eingliederung
des Saarlandes auf dem
Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes

Die Aufhebung der im Saareingliederungsgesetz ent-
haltenen Vorschriften iiber das Schiedsverfahren ist
notwendig, damit die Schiedsstelle, die keine Aufga-
ben mehr hat, nicht aufrechterhalten und bei Aus-
scheiden von Mitgliedern neu besetzt werden mu8.

Im {ibrigen wurde darauf verzichtet, Verweisungen
des Saareingliederungsgesetzes (wie auch des
Erstreckungsgesetzes) auf das Warenzeichengesetz
durch solche auf das Markengesetz zu ersetzen.
Insoweit wird auf die Ausfithrungen oben im Allge-
meinen Teil der Begriindung (A.VIL) verwiesen.

XVIL Zu Artikel 19 — Anderung des Sechsten
Gesetzes zur Anderung
und Uberleitung von
Vorschriften auf dem
Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes

Die Stundungsregelung in Artikel 6 § 17 Abs. 1 hat
ihre praktische Bedeutung verloren. Sie wird deshalb
gestrichen. Aus dem gleichem Grund wird im Gibrigen
auch die bisher in § 9 Abs. 3 bis 5 WZG enthaltene
Stundungsregelung durch das neue Markengesetz
nicht iibernommen (vgl. oben Begriindung zu § 47
MarkenG a. E.).

XVIIL. Zu Artikel 20 — Anderung des
Patentgebiihrengesetzes
und des Ersten
Gesetzes zur
Anderung des
Patentgebiihrengesetzes

Zu Absatz 1

Artikel 20 enthélt in Absatz 1 eine Anderung des
Patentgebiihrengesetzes. Einer Anpassung bedarf
zum einen die allgemeine Ubergangsregelung in § 6
des Patentgebiihrengesetzes (Nummer 1). AuBlerdem
soll das Gebiihrenverzeichnis (Anlage zu § 1 des
Patentgebiihrengesetzes) neu gestaltet und an das
Markengesetz angepaft werden (Nummer 2). Dabei
ist der Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung
des Patentgebiihrengesetzes (Bundestags-Drucksa-
che 12/5280) berilicksichtigt worden, der eine lineare
Erhéhung der Gebiihren des Patentamts und des
Patentgerichts vorsieht. Fiir die Anderung des Patent-
gebiihrengesetzes durch das Markenrechtsreformge-
setz wird daher bereits die Fassung zugrundegelegt,
die das Patentgebiihrengesetz nach dem genannten
Entwurf erhalten soll.

§ 6 des Patentgebiihrengesetzes enthdlt eine gene-
relle Ubergangsregelung fiir den Fall, daB die Gebiih-
rensétze gedndert werden und ein Anmelder oder
Schutzrechtsinhaber wahrend der ersten drei Monate
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nach einer solchen Anderung bestimmte Gebiihren
noch nach den alten Gebiihrensédtzen entrichtet.
Ergibt sich dieser Fall bei der Zahlung einer Gebiithr
fur die Verlangerung der Schutzdauer einer Marke, so
schreibt § 6 Abs. 2 des Patentgebtlihrengesetzes vor,
daB der (im Zusammenhang mit der Schutzdauerver-
lahgerung sowohl nach geltendem als auch nach
neuem Markenrecht vorgesehene) Léschungsvorbe-
scheid des Patentamtes nur fir den Unterschiedsbe-
trag (zwischen den alten und den neuen Gebiihren-
sdtzen) ergeht und dabei ein Zuschlag nicht erhoben
wird. Nach Absatz 1 Nr.1 soll in § 6 Abs. 2 des
Patentgebiihrengesetzes die Bezugnahme auf die bis-
her geltende Bestimmung des § 9 Abs. 2 des Waren-
zeichengesetzes durch eine solche auf die entspre-
chende Vorschrift des § 47 Abs. 3 des Markengesetzes
ersetzt werden.

In Absatz 1 Nr. 2 sind die Geblihrentatbestdnde und
die Gebiihrensétze enthalten, die kiinftig in Marken-
angelegenheiten gelten sollen. Nummer 2 Buch-
stabe a enthdlt dabei die in der Anlage zu § 1 des
Patentgebiihrengesetzes aufgefiihrten Gebiihren des
Patentamts, Buchstabe b die Gebtihren fiir die Verfah-
ren vor dem Patentgericht. Fiir die Geblihrentatbe-
stande sind wegen der besseren Ubersichtlichkeit
neue Gebiithrennummern vorgesehen.

Die einzelnen Gebihrentatbestdnde entsprechen
dabei den Regelungen, die im neuen Markengesetz
vorgesehen sind. Hervorzuheben ist, daB die Grund-
gebiihren fiir die Anmeldung einer Marke und fiir die
Verlangerung einer Marke (Gebithrennummern
131 100 und 132 100) kiinftig zugleich die Klassenge-
bihren fiir bis zu drei Klassen umfassen. Soweit es die
Hohe der Gebiihren betrifft, richten sich diese nach
den im Ersten Gesetz zur Anderung des Patentgebiih-
rengesetzes vorgesehenen Gebihrensédtzen. Eine
Abweichung besteht lediglich insoweit, als kiinftig fiir
die Erhebung des Widerspruchs (Gebihrennummer
131 400) statt der im Patentgebtihrendnderungsgesetz
vorgesehenen Gebihr von DM 120,— eine Gebiihr
von DM 200,— gelten soll. Dies entspricht der Hohe
nach der Gebiihr, die fir den Einspruch im Patentge-
setz vorgesehen ist. Hervorzuheben ist weiter, daB
kiinftig eine Zuschlagsgebiihr zu zahlen sein wird,
wenn die Anmeldegebiihren erst nach Aufforderung
des Patentamts gezahlt werden. Hierfiir ist eine Pau-
schalgebiihr in Hoéhe von DM 100,— vorgesehen
(Gebiihrennummer 131 300). Das Geblihrenverzeich-
nis enthdlt auBerdem Gebiihrentatbestande fiir die im
geltenden Recht nicht vorgesehenen Verfahrensarten
oder Verfahrensschritte, wie insbesondere den Antrag
auf Teilung einer Anmeldung (Gebiihrennummer
131 700) und fiir den Antrag auf Teilung einer Eintra-
gung (Gebiihrennummer 133 400). Diese fiir die Tei-
lung zu zahlenden Gebiihren fallen auch dann an,
wenn eine eingetragene Marke oder eine angemel-
dete Marke nur fiir einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen auf einen anderen tbertragen wird oder
ubergeht.

Das Gebiihrenverzeichnis enthélt auBerdem Gebiih-
rentatbestdnde fiir die internationale Registrierung
von Marken. Anders als im geltenden Recht soll
kiinftig auch fiir den Antrag auf nachtrégliche Schutz-
erstreckung eine Gebihr fillig werden (Gebiihren-
nummer 134 400). Das Gebiihrenverzeichnis enthalt
auch schon die Gebiihrentatbestdnde fiir Verfahren

nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men. Diese Gebiihrensdtze werden erst Wirkung
entfalten, wenn das Protokoll zum Madrider Marken-
abkommen fiir die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft getreten ist. Sie sind, damit beim Inkrafttreten
des Protokolls zum Madrider Markenabkommen nicht
emeut eine Anderung des Patentgebuhrengesetzes
erforderlich wird, schon jetzt in das Gebtihrenver-
zeichnis aufgenommen worden. Hervorzuheben ist,
daB die Gebiihrensétze in der Héhe den Gebiihren-
sdtzen fiir Verfahren nach dem Madrider Markenab-
kommen gleichen. Nach der in Aussicht genommenen
gemeinsamen Ausfiihrungsordnung zum Madrider
Markenabkommen und zum Protokoll zum Madrider
Markenabkommen soll es kiinftig méglich sein, in
einem Antrag zugleich Schutz fiir Lander zu begeh-
ren, die dem Madrider Markenabkommen angehé-
ren, und fiir Lander, die nur dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen angehoren. Hierfir ist
in § 121 Abs. 2 des Markengesetzes eine gemeinsame
nationale Gebiihr vorgesehen. Die Hohe dieser
Gebiihr (Geblihrennummer 134 300) ist dieselbe wie
die fiir einen normalen Antrag. Entsprechendes gilt
fir den gemeinsamen Antrag auf nachtrdgliche
Schutzerstreckung (Gebithrennummer 134 600). Im
Gebiihrenverzeichnis sind aus den bereits aufgefiihr-
ten Griinden auch schon Gebtihrentatbestande fiir die
Umwandlung einer international registrierten Marke
nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men vorgesehen (Gebiihrennummern 135100 bis
135 300).

Das Gebilihrenverzeichnis enthdlt schlieBlich auch
Gebihrentatbestdnde fiir den Antrag auf Eintragung
einer geographischen Angabe oder Ursprungsbe-
zeichnung sowie fiir den Einspruch gegen eine solche
Eintragung (Gebiihrennummern 136100 wund
136 200). Die fiir den Antrag vorgesehene Gebiihr
(DM 1 500,—) entspricht der Gebiihr fiir den Antrag
auf Eintragung einer Kollektivmarke, da davon aus-
gegangen wird, daB der Priifungsaufwand etwa dem
vergleichbar ist, der bei der Priifung einer Kollektiv-
marke entsteht. Fiir den Einspruch ist eine Gebiihr
vorgesehen, die der Gebuhr fiir den Widerspruch
entspricht (DM 200,—).

Die Gestaltung der Gebihrentatbestande im Ab-
schnitt B (Gebiihren des Patentgerichts) berticksich-
tigt, daB kiinftig fiir alle Beschwerden (mit Ausnahme
der Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbe-
schliisse nach § 63 Abs. 3 des Markengesetzes) eine
Beschwerdegebiihr zu zahlen ist.

Wegen der Regelung des Artikels 3 des Ersten Geset-
zes zur Anderung des Patentgebilihrengesetzes ent-
halt das Gebiihrenverzeichnis, soweit es Verfahren in
Markenangelegenheiten oder in Angelegenheiten
des Schutzes geographischer Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen betrifft, eine Zusatzspalte;
insoweit kann auf die folgenden Ausfithrungen zu
Absatz 2 verwiesen werden.

Zu Absatz 2

In Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Anderung des
Patentgebuhrengesetzes ist eine Ubergangsregelung
fiir in den neuen Bundesldandern ansassige Anmelder

und Schutzrechtsinhaber enthalten, nach der fir die-
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sen Personenkreis weiterhin die bis dahin geltenden
Gebiihrensidtze Anwendung finden. Fiir das Marken-
recht muB diese Ubergangsvorschrift ergénzt werden,
weil die Gebihrensédtze im Hinblick auf Marken,
geographische Angaben und Ursprungsbezeichnun-
genin umfassender Weise neu gestaltet werden sollen
und deshalb nicht mehr auf die vor dem Inkrafttreten
des Anderungsgesetzes geltenden Gebiihrenséitze
Bezug genommen werden kann. Artikel 3 Abs. 1 des
Anderungsgesetzes soll deshalb in der Weise ergénzt
werden, daB fir den begiinstigten Personenkreis in
dem vorgesehenen Zeitraum der ErméBigung (drei
Jahre vom Inkraftreten des Anderungsgesetzes an)
anstelle der friiher geltenden Gebuhrensatze die nun-
mehr in einer Zusatzspalte im Gebiihrenverzeichnis
aufgeflihrten Sitze gelten. Diese Satze fithren zu einer
etwa 20%igen ErméBigung fir den begiinstigten
Personenkreis und entsprechen damit dem Abstand
zwischen den vor und nach Inkrafttreten des Patent-
geblihrenanderungsgesetzes geltenden Gebiihren-
sdtzen.

XIX. Zu Artikel 21 — Anderung der
Patentanwaltsordnung

§ 3 Abs. 2 der Patentanwaltsordnung enthdlt Bestim-
mungen, die die beruflichen Aufgaben des Patentan-
walts umreiBen. Um die Sachgebiete zu bezeichnen,
in denen der Patentanwalt tdtig werden kann, nimmt
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 der Patentanwaltsordnung Bezug auf
die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte, dar-
unter das Warenzeichen. Nicht ausdriicklich in dieser
Vorschrift genannt sind die anderen durch das gel-
tende Warenzeichengesetz geregelten, nicht einge-
tragenen Kennzeichenrechte wie z. B. die Ausstat-
tung (§ 25 WZG) oder Name und Firma (§ 24 WZG).
Bereits nach geltendem Recht wird aber davon auszu-
gehen sein, daB auch diese Kennzeichenrechte in den
Tatigkeitsbereich des Patentanwalts fallen. Das ergibt
sich zum einen daraus, da der Patentanwalt nach der
geltenden Fassung des § 4 Abs. 1 der Patentanwalts-
ordnung in allen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein
Anspruch aus einem im Warenzeichengesetz geregel-
ten Rechtsverhdltnis geltend gemacht wird, ein Mit-
wirkungsrecht vor Gericht besitzt. Zum anderen ste-
hen in kennzeichenrechtlichen Sachverhalten An-
spriche aus eingetragenen Rechten héaufig in
untrennbarem Zusammenhang mit solchen aus nicht
eingetragenen Rechten, weshalb sich die Beratungs-
und Vertretungstatigkeit des Patentanwalts auch auf
letztere erstrecken mubB. Es ist sachgerecht, daB sich
die beruflichen Aufgaben des Patentanwalts, die bis-
her die Beratungs- und Vertretungstitigkeit im
gesamten sachlichen Anwendungsbereich des Wa-
renzeichengesetzes zum Inhalt hatten, kinftig auf den
ganzen Anwendungsbereich des Markengesetzes
beziehen. Entsprechend werden § 3 Abs. 2 Nr. 1 und
§ 4 Abs. 1 der Patentanwaltsordnung in paralleler
Weise so gedndert, daB sich sowohl die gesetzlich
umschriebenen beruflichen Aufgaben als auch das
Mitwirkungsrecht des Patentanwalts vor Gericht auf
alle im neuen Markengesetz geregelten Kennzei-
chenrechte und Verfahren erstrecken. Um dies zum
Ausdruck zu bringen, nimmt § 3 Abs. 2 Nr. 1 der
Patentanwaltsordnung nunmehr auf die Marken und
die anderen nach dem Markengesetz geschiitzten
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Kennzeichen Bezug. Die nach dem Markengesetz
geschiitzten Kennzeichen werden in § 1 MarkenG
genannt. Den Begriff Kennzeichen verwendet das
Markengesetz als Obergriff fiir die Marken und die
anderen in § 1 genannten Rechte. In § 4 Abs. 1 der
Patentanwaltsordnung wird nunmehr auf das Mar-
kengesetz anstelle des Warenzeichengesetzes ver-
wiesen. Im tbrigen sind die in der Patentanwaltsord-
nung enthaltenen Verweisungen, die den marken-
rechtlichen Inlandsvertreter betreffen, an das Mar-
kengesetz anzupassen.

Die in Nummer 1 Buchstabe b enthaltene Anderung
(Anderung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 der Patentanwaltsord-
nung) ist zur Klarstellung im Hinblick auf das geltende
Recht erforderlich: Mit dem Gesetz zur Anderung des
Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986
(BGBIL. I S. 2501) ist an die Stelle der Maglichkeit,
Muster und Modelle bei den Amtsgerichten anzumel-
den, seit dem 1. Juli 1988 die zentrale Registrierung
von Geschmacksmustern beim Deutschen Patentamt
getreten. Fiur alle bis zum 30. Juni 1988 bei den
Amtsgerichten angemeldeten Muster und Modelle
mubB die Verldngerung weiterhin bei den Amtsgerich-
ten beantragt werden. Mit den Nummern 3 bis 6 sollen
auBerdem die Verweisungen auf die einschldgigen
Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes einbe-
zogen werden. Es handelt sich um eine Folgednde-
rung des Gesetzes zur Anderung des Geschmacksmu-
stergesetzes vom 18. Dezember 1986, die bei dieser
Gelegenheit nachgeholt werden soll.

XX. Zu Artikel 22 — Anderung der
Ausbildungs- und
Priiffungsordnung nach
§ 12 der
Patentanwaltsordnung
und Priifungsordnung
nach § 10 des Gesetzes
uber die Eignungspriifung
fiir die Zulassung zur
Patentanwaltschaft

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

XXI. Zu Artikel 23 — Anderung des Gesetzes
iiber die Beiordnung von
Patentanwadlten bei
ProzefBkostenhilfe

Die Moglichkeit der Beiordnung eines Patentanwaltes
besteht kiinftig in allen Rechtsstreitigkeiten vor den
ordentlichen Gerichten, die die im Markengesetz
geregelten Rechtsverhéltnisse betreffen. Der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift wird hierdurch erweitert,
weil das Markengesetz auch nicht eingetragene
Kennzeichenrechte regelt, die von den Bestimmun-
gen des Warenzeichengesetzes nicht in demselben
Umfang erfaB8t waren. Auch in diesen Féllen kann ein
Bediurfnis bestehen, einen Patentanwalt beizuord-
nen. :
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XXII. Zu Artikel 24 — Anderung des Gesetzes
uber die :
Eignungspriifung fiir die
Zulassung zur
Patentanwaltschaft

Die gednderte Bestimmung des § 5 Abs. 2 des Geset-
zes Uber die Eignungspriifung fir die Zulassung zur
Patentanwaltschaft legt die Pflichtfdcher fest, in denen
ein Staatsangehoriger eines anderen EG-Mitglied-
staates, der in seinem Heimatstaat als Patentanwalt
tatig (oder hierzu berechtigt) ist, die (durch das
genannte Gesetz nidher geregelte) Eignungspriifung
ablegen muB, um in der Bundesrepublik Deutschland
zur Patentanwaltschaft zugelassen zu werden. Nach
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 gehorte zum Pflichtstoff der Priiffung
bisher ,das Verfahren zur Erlangung, Aufrechterhal-
tung, Verteidigung und Anfechtung. . . eines Waren-
zeichens"”. Da die Vorschrift sachlich nicht gedndert
werden soll, ist das Wort ,Warenzeichen” gegen
.eingetragene Marke"” auszutauschen. Zum Ver-
standnis der Vorschrift wird ergdnzend auch auf die
Begriindung zu dem Regierungsentwurf des genann-
ten Gesetzes (Bundestags-Drucksache 11/6154, S. 21)
hingewiesen.

XXIIL Zu Artikel 25 — Anderung des Gesetzes
gegen den unlauteren
Wettbewerb

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben wird in
Teil 6 des Markengesetzes neu geregelt. In diesem
Zusammenhang wird § 5 Abs.1 UWG durch die
Bestimmung des § 126 Abs. 2 MarkenG abgelost. Die
Vorschrift kann daher aufgehoben werden (vgl. auch
oben Begriindung vor und zu § 126 MarkenG). GemaB
§ 5 des Markengesetzes wird weiterhin der Schutz der
Unternehmenskennzeichenin das neue Gesetz einbe-
zogen. Daher kann auch § 16 UWG aufgehoben
werden. Aus den Uberlegungen, die in der Begriin-
dung zu § 7 des Markengesetzes ndher dargelegt sind,
verzichtet das Markengesetz generell auf das Erfor-
dernis der Gegenseitigkeit. Aus den gleichen Griin-
den sowie auch im Interesse einer einheitlichen Rege-
lung soll schlieBlich § 28 UWG ebenfalls aufgehoben
werden.

XXIV. Zu Artikel 26 — Anderung des Gesetzes
uber den Beitritt des
Reichs zu dem
Madrider Abkommen
betreffend die
Unterdriickung falscher
Herkunftsangaben auf
Waren

§ 2 des Beitrittsgesetzes zum Madrider Abkommen
betreffend die Unterdriickung falscher Herkunftsan-
gaben auf Waren enthilt eine Regelung iiber die
Beschlagnahme von Waren, die durch § 151 des
Markengesetzes und — soweit die Verletzung von
Kennzeichenrechten in Frage steht — durch die
Beschlagnahme nach § 146 des Markengesetzes

ersetzt wird (vgl. oben Begrindung zu Teil 8
Abschnitt 2 des Markengesetzes). § 2 des Beitrittsge-
setzes kann daher aufgehoben werden.

XXYV. Zu den Artikeln 27 bis 47

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen.

XXVI. Zu Artikel 48 — Aufhebung von
Gesetzen und
Verordnungen

Das Warenzeichengesetz wird durch das neue Mar-
kengesetz ersetzt. Das Gesetz zum Schutze des
Namens ,Solingen” soll durch eine auf § 137 Mar-
kenG gestiitzte Rechtsverordnung ersetzt werden.
Beide Gesetze kénnen daher aufgehoben werden.

Die Verordnung tiber den Warenzeichenschutz fiir
Kabelkennfdden kann aufgehoben werden, weil der
Markenschutz dreidimensionaler Gestaltungen nun-
mehr durch die weite Definition der eintragbaren
Zeichenformen in den §§ 3 und 8 des Markengesetzes
gesichert ist. Die Verordnung iiber die internationale
Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken wird
durch die Bestimmungen der §§ 107ff. des Marken-
gesetzes ersetzt (vgl. oben Begrindung vor § 107
MarkenG). Die Bestimmungen der Verordnung zur
Durchfithrung und Ergédnzung des Gesetzes zum
Schutze des Namens ,Solingen” sollen ebenfalls in
eine Rechtsverordnung gemaB § 137 MarkenG aufge-
nommen werden, die an die Stelle des Gesetzes zum
Schutze des Namens ,Solingen” tritt (vgl. oben
Begriindung zu § 137 MarkenG a.E.).

XXVIIL. Zu Artikel 49 — Riickkehr zum
einheitlichen
Verordnungsrang

Diese ,Entsteinerungsklausel” ermachtigt den Ver-
ordnungsgeber, solche Bestimmungen von Rechtsver-
ordnungen, die infolge ihrer Anderung durch Gesetz
den Rang einer gesetzlichen Vorschrift erhalten
haben, weiterhin im Verordnungswege zu &ndern
oder aufzuheben.

XXVIII. Zu Artikel 50 — Inkrafttreten

Artikel 50 sieht fir das Inkrafttreten dieses Gesetzes
eine gestaffelte Regelung vor.

Nach Absatz 1 sollen die §§ 65, 137 und 140 Abs. 2 des
Artikels 1 als Vorschriften, die zum ErlaB von Rechts-
verordnungen ermdchtigen, am ersten Tag des auf die
Verkiindung folgenden Kalendermonats in Kraft tre-
ten. Das gleiche soll fiir alle Vorschriften des Artikels 1
gelten, die die Anwendung und Durchfiihrung der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 iber den Schutz
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geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnun-
gen betreffen (§§ 130 bis 136, 138, 139, 144 Abs. 6 und
§ 145 Abs. 2 und 3).

Nach Absatz 2 sollen die Vorschriften des Artikels 1,
die die innerstaatliche Umsetzung des am 27. Juni
1989 in Madrid unterzeichneten Protokolls zum
Abkommen von Madrid tiber die internationale Regi-
strierung von Marken regeln (§§ 119 bis 125), an dem
Tag in Kraft treten, an dem dieses Protokoll fiir die
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Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Es ist vor-
gesehen, daB dieser Tag im Bundesgesetzblatt
bekanntgegeben wird. -

Nach Absatz 3 soll das Gesetz im Gbrigen am ersten
Tag des dritten auf die Verkiindung folgenden Kalen-
dermonats in Kraft treten. Damit soll den beteiligten
Kreisen und den zustédndigen Gerichten und Behor-
den ausreichend Zeit gegeben werden, sich auf die
neue Rechtslage einzustellen.
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Anlage 1 zur Begriindung

Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten (iber die Marken (89/104/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griitndung der Européi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission1),

in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Parla-
ment?2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses3),

in Erwédgung nachstehender Griinde:

Das gegenwidrtig in den Mitgliedstaaten geltende
Markenrecht weist Unterschiede auf, durch die der
freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsver-
kehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im
Gemeinsamen Markt verfdlscht werden kénnen. Zur
Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmark-
tes ist folglich eine Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten erforderlich.

Die Mdoglichkeiten und Vorziige, die das Markensy-
stem der Gemeinschaft den Unternehmen bieten
kann, die Marken erwerben moéchten, diirfen nicht
auBer acht gelassen werden.

Es erscheint gegenwartig nicht notwendig, die Mar-
kenrechte der Mitgliedstaaten vollstédndig anzuglei-
chen. Es ist ausreichend, wenn sich die Angleichung
auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften
beschréankt, die sich am unmittelbarsten auf das Funk-
tionieren des Binnenmarktes auswirken.

Die vorliegende Richtlinie beldt den Mitgliedstaaten
das Recht, die durch Benutzung erworbenen Marken
weiterhin zu schiitzen; diese Marken werdenlediglich
in ihrer Beziehung zu den durch Eintragung erworbe-
nen Marken beriicksichtigt.

Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfah-
rensbestimmungen fiir die Eintragung, den Verfall
oder die Ungiiltigkeit der durch Eintragung erworbe-
nen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise
zu, die Form der Verfahren fiir die Einiragung und die
Ungiltigerkldrung festzusetzen, zu- bestimmen, ob
dltere Rechte im Eintragungsverfahren oder im Ver-
fahren zur Ungiiltigerkldrung oder in beiden Verfah-
ren geltend gemacht werden miissen, und — wenn
dltere Rechte im Eintragungsverfahren geltend
gemacht werden diirfen — ein Widerspruchsverfah-
ren oder eine Prifung von Amts wegen oder beides
vorzusehen. Die Mitgliedstaaten koénnen weiterhin

1) ABL Nr. C 351 vom 31. Dezember 1980, S. 1, und ABI. Nr.
C 351 vom 31. Dezember 1985, S. 4.

2) ABI. Nr. C 307 vom 14. November 1983, S. 66, und ABI. Nr.
C 309 vom 5. Dezember 1988.

3) ABL Nr. C 310 vom 30. November 1981, S. 22.

festlegen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder
der Ungiiltigerkldrung einer Marke zukommt.

Diese Richtlinie schlieBt nicht aus, da8 auf die Marken
andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die
des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den
unlauteren Wettbewerb, iiber die zivilrechtliche Haf-
tung oder den Verbraucherschutz, Anwendung fin-
den.

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolg-
ten Ziele setzt voraus, daB fiir den Erwerb und die
Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in
allen Mitgliedstaaten grundsétzlich gleiche Bedin-
gungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispiel-
liste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterschei-
den, und die somit eine Marke darstellen kénnen. Die
Eintragungshindernisse und Ungiiltigkeitsgriinde be-
treffend die Marke selbst, wie fehlende Unterschei-
dungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit
dlteren Rechten sind erschépfend aufzufiihren, selbst
wenn einige dieser Griinde fir die Mitgliedstaaten
fakultativ aufgefiihrt sind und es diesen folglich frei-
steht, die betreffenden Griinde in ihren Rechtsvor-
schriften beizubehalten oder dort aufzunehmen. Die
Mitgliedstaaten kénnen in ihrem Recht Eintragungs-
hindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde beibehalten
oder einfiihren, die an die Bedingungen des Erwerbs
oder der Aufrechterhaltung der Marke gebunden
sind, fur die keine Angleichungsbestimmungen
bestehen und die sich beispielsweise auf die Marken-
inhaberschaft, auf die Verldngerung der Marke, auf
die Vorschriften iiber die Gebiihren oder auf die
Nichteinhaltung von Verfahrensvorschriften bezie-
hen.

Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetra-
genen und geschiitzten Marken und damit die Anzahl
der zwischen ihnen méglichen Konflikte zu verrin-
gern, muB} verlangt werden, daB eingetragene Mar-
ken tatséchlich benutzt werden, um nicht zu verfallen.
AuBerdem muB vorgesehen werden, dafl wegen des
Bestehens einer &lteren Marke, die nicht benutzt
worden ist, eine Marke nicht fiir ungiltig erklért
werden kann, wobei es den Mitgliedstaaten unbe-
nommen bleibt, den gleichen Grundsatz hinsichtlich
der Eintragung einer Marke anzuwenden oder vorzu-
sehen, daB eine Marke in einem Verletzungsverfah-
ren nicht wirksam geltend gemacht werden kann,
wenn im Wege der Einwendung Nachweise erbracht
werden, daB die Marke fir verfallen erklart werden
konnte. In allen diesen Féllen sind die jeweiligen
Verfahrensvorschriften von den Mitgliedstaaten fest-
zulegen.

Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstlei-

. stungsverkehrs ist es von wesentlicher Bedeutung, zu
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erreichen, daB die eingetragenen Marken in Zukunft
im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen
Schutz genieBen. Hiervon bleibt jedoch die Moég-
lichkeit der Mitgliedstaaten unberihrt, bekannten
Marken einen weitergehenden Schutz zu gewéh-
ren.

Zweck des durch die eingetragene Marke gewéhrten
Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion
der Marke zu gewéhrleisten; dieser Schutz ist absolut
im Falle der Identitat zwischen der Marke und dem
Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistun-
gen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Falle der
Ahnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweili-
gen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt
erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick
auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Ver-
wechslungsgefahr stellt die spezifische Vorausset-
zung fur den Schutz dar; ob sie vorliegt, hdngt von
einer Vielzahl von Umstdnden ab, insbesondere dem
Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedankli-
chen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene
Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der
Annlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen
und zwischen den damit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen. Bestimmungen Uber die Art
und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr,
insbesondere {iber die Beweislast, sind Sache nationa-
ler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht
bertihrt werden.

Aus Grinden der Rechtssicherheit und ohne in die
Interessen der Inhaber &lterer Marken in unangemes-
sener Weise einzugreifen, mul vorgesehen werden,
daB diese nicht mehr die Ungiltigerkldrung einer
jingeren Marke beantragen oder sich deren Benut-
zung widersetzen kénnen, wenn sie deren Benutzung
wéhrend einer langeren Zeit geduldet haben, es sei
denn, daB die Anmeldung der jingeren Marke bés-
gldubig vorgenommen worden ist.

Da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die
Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums gebunden sind, ist es erfor-
derlich, daB sich die Vorschriften dieser Richtlinie mit
denen der erwdhnten Pariser Verbandsiibereinkunft
in vollstandiger Ubereinstimmung befinden. Die Ver-
pilichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus dieser
Ubereinkunft ergeben, werden durch diese Richtlinie
nicht berihrt. Gegebenenfalls findet Artikel 234
Abs. 2 des Vertrages Anwendung —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Kollektiv-,
Garantie- und Gewéhrleistungsmarken fiir Waren
oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem
Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt ein-
getragen oder angemeldet oder mit Wirkung fur
einen Mitgliedstaat international registriert worden
sind.
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Artikel 2
Markenformen

Marken kénnen alle Zeichen sein, die sich gra-
phisch darstellen lassen, insbesondere Worter ein-
schlieBlich Personennamen, Abbildungen, Buchsta-
ben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der
Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Artikel 3
Eintragungshindernisse — Ungiiltigkeitsgriinde

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der
Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle
der Eintragung der Ungiltigerklarung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfdahig
sind,

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Anga-
ben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, der geographischen Her-
kunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder
der Erbringung der Dienstleistung oder zur
Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder
Dienstleistung dienen kénnen,

d

~—

Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Anga-
ben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch
oder in den redlichen und stdndigen Verkehrsge-
pflogenheiten {iblich sind,

e) Zeichen, die ausschlieBlich bestehen

— aus der Form, die durch die Art der Ware selbst
bedingt ist, oder

— aus der Form der Ware, die zur Herstellung
einer technischen Wirkung erforderlich ist,
oder

— aus der Form, die der Ware einen wesentlichen
Wert verleiht,

f) Marken, die gegen die offentliche Ordnung oder
gegen die guten Sitten verstoBen,

~—

Marken, die geeignet sind, das Publikum zum
Beispiel {iber die Art, die Beschaffenheit oder die
geographische Herkunft der Ware oder Dienstlei-
stung zu tduschen,

g

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die
zustdndigen Stellen gemaB Artikel 6ter der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums, nachstehend ,Pariser Verbands-
iibereinkunft” genannt, zurtickzuweisen sind.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daB eine
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im
Falle der Eintragung der Ungiiltigerkldrung unter-
liegt, wenn und soweit

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechts-
vorschriften als des Markenrechts des jeweiligen
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b)

€)

d)

Mitgliedstaats oder der Gemeinschaft untersagt
werden kann;

die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft
enthdlt, insbesondere ein religioses Symbol;

die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser
Verbandsiibereinkunft fallende Abzeichen, Em-
bleme oder Wappen enthélt, denen ein 6ffentliches
Interesse zukommt, es sei denn, daB die zusténdi-
gen Stellen nach den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt haben;

der Antragsteller die Eintragung der Marke bos-
gldubig beantragt hat.

(3) Eine Marke wird nicht geméB Absatz 1 Buch-

stabe b, ¢ oder d von der Eintragung ausgeschlossen
oder fiir ungiiltig erklart, wenn sie vor der Anmeldung
infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erwor-
ben hat. Die Mitgliedstaaten kénnen dariiber hinaus
vorsehen, daB die vorliegende Bestimmung auch
dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach
der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

(4) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daB abwei-

chend von den Absétzen 1, 2 und 3 die Eintragungs-
hindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde, die in diesem
Staat vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem die
zur Durchfithrung dieser Richtlinie erforderlichen
Bestimmungen in Kraft treten, auf Marken Anwen-
dung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet
worden sind.

Artikel 4

Weitere Eintragungshindernisse
oder Ungiiltigkeitsgriinde bei Kollision
mit alteren Rechten

(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlos-

sen oder unterliegt im Falle der Eintragung der
Ungiiltigerkldrung,

a)

b)

a)

wenn sie mit einer dlteren Marke identisch ist und
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke
angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den
Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fir die
die altere Marke Schutz genieBt;

wenn wegen ihrer Identitdt oder Ahnlichkeit mit
-der dlteren Marke und der Identitat oder Ahnlich-
keit der durch die beiden Marken erfaBten Waren
oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr ein-
schlieBt, daB die Marke mit der élteren Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) +Altere Marken" im Sinne von Absatz 1 sind

Marken mit einem fritheren Anmeldetag als dem
Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls
mit der flir diese Marken in Anspruch genomme-
nen Prioritat, und die den nachstehenden Katego-
rien angehdren:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien,
Luxemburg und die Niederlande betroffen

b)

c)

d)

sind, beim Benelux-Markenamt eingetragene
Marken;

iii) mit Wirkung fir den Mitgliedstaat international
registrierte Marken;

Gemeinschaftsmarken, fiir die wirksam der Zeit-
rang gemdB der Verordnung liber die Gemein-
schaftsmarke aufgrund einer unter Buchstabe a
Ziffern ii und iii genannten Marke in Anspruch
genommen wird, auch wenn letztere Marke
Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfal-
len ist;

Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a
und b, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke,
gegebenenfalls am Tag der fir die Anmeldung der
Marke in Anspruch genommenen Prioritat, in dem
Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandstibereinkunft notorisch bekannt sind.

(3) Eine Marke ist auch dann von der Eintragung

ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintra-
gung der Ungiiltigerkldrung, wenn sie mit einer
dlteren Gemeinschaftsmarke im Sinne des Absatzes 2
identisch ist oder dieser &hnlich ist und fiir Waren oder
Dienstleistungen eingetragen werden soll oder einge-
tragen worden ist, die nicht denen dhnlich sind, far die
die dltere Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, falls
diese &ltere Gemeinschaftsmarke in der Gemein-
schaft bekannt ist und die Benutzung der jiingeren
Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschét-
zung der alteren Gemeinschaftsmarke ohne rechtfer-
tigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrachtigen wiirde.

(4) Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, daB

eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist
oder im Falle der Eintragung der Ungiiltigerkldrung
unterliegt, wenn und soweit

a)

b

~—

sie mit einer dlteren nationalen Marke im Sinne des
Absatzes 2 identisch ist oder dieser dhnlich ist und
fir Waren oder Dienstleistungen eingetragen wer-
den soll oder eingetragen worden ist, die nicht
denen dhnlich sind, fiir die die &ltere Marke einge-
tragen ist, falls diese &ltere Marke in dem Mitglied-
staat bekannt ist und die Benutzung der jiingeren
Marke die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schdtzung der &lteren Marke ohne rechtfertigen-
den Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrdchtigen wiirde;

Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder
einem sonstigen im geschéftlichen Verkehr be-
nutzten Kennzeichenrecht vor dem Tag der
Anmeldung der jiingeren Marke oder gegebenen-
falls vor dem Tag der fir die Anmeldung der
jungeren Marke in Anspruch genommenen Priori-
tdterworben worden sind und diese nicht eingetra-
gene Marke oder dieses sonstige Kennzeichen-
recht dem Inhaber das Recht verleiht, die Benut-
zung einer jungeren Marke zu untersagen;

die Benutzung der Marke aufgrund eines sonsti-
gen, nicht in Absatz 2 oder in vorliegendem Absatz
unter Buchstabe b genannten &lteren Rechts
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untersagt werden kann, insbesondere aufgrund
eines

i) Namensrechts,

ii) Rechts an der eigenen Abbildung,
iii) Urheberrechts,
iv) gewerblichen Schutzrechts;

d) die Marke mit einer &dlteren Kollektivmarke iden-
tisch ist oder dieser dhnlich ist, die ein Recht
verliehen hat, das ldngstens drei Jahre vor der
Anmeldung erloschen ist;

e) die Marke mit einer d&lteren Garantie- oder
Gewihrleistungsmarke identisch ist oder dieser
dhnlich ist, die ein Recht verliehen hat, das in
einem vom Mitgliedstaat festzulegenden Zeitraum
vor der Anmeldung erloschen ist;

f) die Marke mit einer dlteren Marke identisch ist
oder dieser ahnlich ist, die die fiir identische oder
dhnliche Waren oder Dienstleistungen eingetra-
gen war und ein Recht verliehen hat, das innerhalb
eines Zeitraums von héchstens zwei Jahren vor der
Anmeldung wegen Nichtverlangerung erloschen
ist, es sei denn, daB der Inhaber der dlteren Marke
der Eintragung der jlingeren Marke zugestimmt
hat oder seine Marke nicht benutzt hat;

g) die Marke mit einer Marke verwechselt werden
kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung der
Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiter-
hin dort benutzt wird, wenn der Anmelder die
Anmeldung bosglaubig eingereicht hat.

(5) Die Mitgliedstaaten kénnen zulassen, daf in
geeigneten Umstdnden die Eintragung nicht versagt
oder die Marke nicht fiir ungtltig erklart wird, wenn
der Inhaber der alteren Marke oder des élteren Rechts
der Eintragung der jiingeren Marke zustimmt.

(6) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daB abwei-
chend von den Absétzen 1 bis 5 die Eintragungshin-
dernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde, die in diesem
Staat vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem die
zur Durchfiihrung dieser Richtlinie erforderlichen
Bestimmungen in Kraft treten, auf Marken Anwen-
dung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet
worden sind.

Artikel 5
Rechte aus der Marke

(1) Die eingetragene Marke gewdhrt ihrem Inhaber
ein ausschlieBliches Recht. Dieses Recht gestattet es
dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustim-
mung im geschéftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen flir Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denje-
nigen identisch sind, fiir die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitat
oder der Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke
und der Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die
Marke und das Zeichen erfaBten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von
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Verwechslungen besteht, die die Gefahr ein-
schlieit, daB das Zeichen mit der Marke gedank-
lich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestimmen,
daB es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr
ein mit der Marke identisches oder ihr &hnliches
Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benut-
zen, die nicht denen dhnlich sind, fiir die die Marke
eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden
Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schdtzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absétze 1 und 2
erfiillt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung
anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den
Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwek-
ken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstlei-
stungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzufiihren oder auszu-
fihren;

d) das Zeichen in den Geschéftspapieren und in der
Werbung zu benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur
Durchfithrung dieser Richtlinie erforderlichen Vor-
schriften in einem Mitgliedstaat in Kraft treten, nach
dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines
Zeichens gemaB Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2
nicht verboten werden, so kann das Recht aus der
Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht
entgegengehalten werden.

(5) Die Absétze 1 bis 4 beriihren nicht die in einem
Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen iiber den
Schutz gegeniiber der Verwendung eines Zeichens zu
anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren
oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schitzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

Artikel 6
Beschrinkung der Wirkungen der Marke

(1) Die Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das
Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben iiber die Art, die Beschaffenheit, die
Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographi-
sche Herkunft oder die Zeit der Herstellung der
Ware oder der Erbrinqung der Dienstleistung oder
iber andere Merkmale der Ware oder Dienstlei-
stung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, die Hinweise
auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als
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Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstlei-
stung

im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die
Benutzung den anstdndigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel entspricht.

(2) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechts-
vorschriften ein &lteres Recht von 6rtlicher Bedeutung
anerkannt, so gewahrt die Marke ihrem Inhaber nicht
das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts
im geschéftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es
anerkannt ist, zu verbieten.

Artikel 7
Erschépfung des Rechts aus der Marke

(1) Die Marke gewdhrt ihrem Inhaber nicht das
Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fiir
Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem
oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in
den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berech-
tigte Griinde es rechtfertigen, daB der Inhaber sich
dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbe-
sondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem
Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist.

Artikel 8
Lizenz

(1) Die Marke kann fiir alle oder einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
ist, und fir das gesamte Gebiet oder einen Teil des
Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizen-
zen sein. Eine Lizenz kann ausschlieBlich oder nicht
ausschlieBlich sein.

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der
Dauer der Lizenz, der von der Eintragung erfaften
Form, in der die Marke verwendet werden darf, der
Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die
Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke
angebracht werden darf, oder der Qualitdt der vom
Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten
Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenz-
vertrags verstoBt, kann der Inhaber einer Marke die
Rechte aus der Marke geltend machen.

Artikel 9
Verwirkung durch Duldung

(1) Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer
dlteren Marke im Sinne von Artikel 4 Abs. 2 die
Benutzung einer jiingeren eingetragenen Marke in
diesem Mitgliedstaat wéhrend eines Zeitraums von
fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet, so kann er fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die jlingere Marke benutzt
worden ist; aufgrund der &alteren Marke weder die
Ungiiltigerkldrung der jiingeren Marke verlangen
noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn,

daB die Anmeldung der jiingeren Marke bésglaubig
vorgenommen worden ist.

(2) Die Mitgliedstaaten koénnen vorsehen, daB
Absatz 1 auch fiir den Inhaber einer in Artikel 4 Abs. 4
Buchstabe a genannten éalteren Marke oder eines
sonstigen in Artikel 4 Abs. 4 Buchstabe b oder c
genannten alteren Rechts gilt.

(3) In den Fallen der Absétze 1 oder 2 kann der
Inhaber der jiingeren eingetragenen Marke sich der
Benutzung des &lteren Rechts nicht widersetzen,
obwohl dieses Recht gegeniiber der jlingeren Marke
nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Artikel 10
Benutzung der Marke

(1) Hat der Inhaber der Marke diese fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
innerhalb von fiinf Jahren nach dem Tag des
Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernst-
haft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt, oder
wurde eine solche Benutzung wahrend eines ununter-
brochenen Zeitraums von fiinf Jahren ausgesetzt, so
unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgese-
henen Sanktionen, es sei denn, daB berechtigte
Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne
des Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne
daB dadurch die Unterscheidungskraft der Marke
beeinfluBt wird;

b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Auf-
machung in dem betreffenden Mitgliedstaat aus-
schlieBlich fiir den Export.

(3) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des
Inhabers oder durch eine zur Benutzung einer Kollek-
tivmarke, Garantiemarke oder Gewahrleistungs-
marke befugte Person gilt als Benutzung durch den
Inhaber.

(4) In bezug auf Marken, die vor dem Zeitpunkt
eingetragen werden, zu dem die zur Durchfithrung
dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in dem
betreffenden Mitgliedstaat in Kraft treten, gilt folgen-
des:

a) Ist vor dem genannten Zeitpunkt eine Vorschrift in
Kraft, die fiir die Nichtbenutzung einer Marke
wéhrend eines ununterbrochenen Zeitraums
Sanktionen vorsieht, so gilt als Beginn des in
Absatz 1 genannten fiinfjdhrigen Zeitraums der
Tag, an dem ein Zeitraum der Nichtbenutzung
begonnen hat;

1

b) ist vor dem genannten Zeitpunkt keine Vorschrift
Gber die Benutzung in Kraft, so gilt als Beginn der
in Absatz 1 genannten fiinfjdhrigen Zeitrdume

frithestens der genannte Zeitpunkt.

~—
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Artikel 11

Sanktionen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
fiir die Nichtbenutzung einer Marke

(1) Eine Marke kann wegen des Bestehens einer
kollidierenden &lteren Marke nicht fir ungtiltig
erklart werden, wenn die dltere Marke nicht den
Benutzungsbedingungen des Artikels 10 Abs. 1, 2und
3 oder gegebenenfalls des Artikels 10 Abs. 4 ent-
spricht. :

(2) Die Mitgliedstaaten kénnen vorsehen, da8 die
Eintragung einer Marke aufgrund des Bestehens
einer kollidierenden &lteren Marke, die den Benut-
zungsbedingungen des Artikels 10 Abs. 1, 2 und 3
oder gegebenenfalls des Artikels 10 Abs. 4 nicht
entspricht, nicht zuriickgewiesen werden kann.

(3) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in
den Féllen, in denen eine Widerklage auf Erkldrung
des Verfalls erhoben wird, kénnen die Mitgliedstaa-
ten vorsehen, daB eine Marke in einem Verletzungs-
verfahren nicht wirksam geltend gemacht werden
kann, wenn im Wege der Einwendung Nachweise
erbracht werden, daB die Marke gemé&B Artikel 12
Abs. 1 fir verfallen erkldrt werden koénnte.

(4) Wurde die altere Marke lediglich fiir einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetra-
gen ist, benutzt, so gilt sie im Sinne der Absétze 1, 2
und 3 lediglich fir diesen Teil der Waren oder
Dienstleistungen als eingetragen.

Artikel 12
Verfallsgriinde

(1) Eine Marke wird fir verfallen erklért, wenn sie
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf
Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat fiir die
Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen
ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine
berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlie-
gen; der Verfall einer Marke kann jedoch nicht
geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses
Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfalls-
erkldrung die Benutzung der Marke emnsthaft begon-
nen oder wieder aufgenommen worden ist; wird die
Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf
des ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren der
Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei
Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserkla-
rung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt
sie unberiicksichtigt, sofern die Vorbereitungen fiir
die erstmalige oder die erneute Benutzung erst statt-
gefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis
davon erhalten hat, daB der Antrag auf Verfallserkla-
rung gestellt werden konnte.

(2) Eine Marke wird ferner fiir verfallen erklért,
wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untéatigkeit ihres
Inhabers im geschéftlichen Verkehr zur gebrauch-
lichen Beziehung einer Ware oder Dienstleistung,
fiir die sie eingetragen ist, geworden ist;
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b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder
mit seiner Zustimmung fiir Waren oder Dienstlei-
stungen, fir die sie eingetragen ist, geeignet ist,
das Publikum insbesondere iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geographische Herkunft
dieser Waren oder Dienstleistungen irrezufiih-
ren.

Artikel 13

Zuriickweisung, Verfall oder Ungiiltigkeit
nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fiir die Zurtickweisung einer Marke
von der Eintragung oder fiir ihre Verfalls- oder Ungtil-
tigerkldrung nur fiir einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen vor, fir die die Marke angemeldet oder
eingetragen ist, so wird sie nur fiir diese Waren oder
Dienstleistungen zuriickgewiesen, fir verfallen oder
fir ungiiltig erklért.

Artikel 14

Nachtragliche Feststellung der Ungiiltigkeit
oder des Verfalls einer Marke

Wird bei einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang
einer dlteren Marke in Anspruch genommen, die
Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen
ist, so kann die Ungiiltigkeit oder der Verfall der
Marke nachtrdglich festgestellt werden.

Artikel 15

Besondere Bestimmungen fiir Kollektiv-,
Garantie- und Gewahrleistungsmarken

(1) Unbeschadet des Artikels 4 konnen die Mitglied-
staaten, nach deren Rechtsvorschriften die Eintra-
gung von Kollektiv-, Garantie- oder Gewahrleistungs-
marken zuldssig ist, vorsehen, daB diese Marken aus
weiteren als den in den Artikeln 3 und 12 genannten
Griinden von der Eintragung ausgeschlossen oder fir
verfallen oder unglltig erklart werden, soweit es die
Funktion dieser Marken erfordert.

(2) Abweichend von Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe ¢
kénnen die Mitgliedstaaten vorsehen, daB Zeichen
oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung
der geographischen Hetkunft der Ware oder Dienst-
leistung dienen konnen, Kollektiv-, Garantie- oder
Gewidhrleistungsmarken darstellen kénnen. Eine sol-
che Marke berechtigt den Inhaber nicht dazu, einem
Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben
im geschéftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die
Benutzung den anstdndigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann
eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung
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einer geographischen Bezeichnung berechtigt ist,
nicht entgegengehalten werden.

Artikel 16

Einzelstaatliche Durchfiithrungsvorschriften
aufgrund dieser Richtlinie

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser
Richtlinie spéatestens am 28. Dezember 1991 nachzu-
kommen. Sie setzen die Kommission unverziglich
davon in Kenntnis.

(2) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission den in Absatz 1 genannten

Geschehen zu Briissel am 21. Dezember 1988

Zeitpunkt bis spétestens zum 31. Dezember 1992
verschieben.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 17
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerich-
tet.

Im Namen des Rates
Der Prasident
V. PAPANDREOU
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Berichtigungen

Berichtigung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken

(Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. L. 40 vom 11. Februar 1989)
Seite 3, Artikel 3 Abs. 1, Buchstabe e, zweiter Gedankenstrich:

anstatt: «zur Herstellung einer technischen Wirkung*
muf es heiBen: ,zur Erreichung einer technischen Wirkung*;

Seite 4, Artikel 5 Abs. 1, Buchstabe b:

Das Semikolon am Ende des Textes ist durch einen Punkt zu ersetzen.

Seite 5, Artikel 6 Abs. 1, Buchstabe c:

anstatt: »die Hinweise auf die Bestimmung . . ."
muB es heiBen: ,als Hinweis auf die Bestimmung .. .”;

Seite 5, Artikel 7 Abs. 1:

anstatt: »von ihrem oder mit seiner Zustimmung*
muB es heiBen: ,von ihm oder mit seiner Zustimmung”;

Seite 6, Artikel 12 Abs. 2, Buchstabe a:

anstatt: »Zur gebrduchlichen Beziehung einer Ware"
muB es heiBen: ,zur gebrduchlichen Bezeichnung einer Ware"*.
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Anlage 2 zur Begriindung

Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europai-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission1!),

nach Stellungnahme des Europdischen Parla-
ments?),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses ),

in Erwagung nachstehender Griinde:

Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Agrarer-
zeugnissen und Lebensmitteln spielen fiir die Wirt-
schaft der Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

Bei der Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpoli-
tik sollte der Schwerpunkt auf der Diversifizierung der
Agrarproduktion liegen, damit das Angebot besser an
die Nachfrage angepaBt wird. Die Forderung von
Erzeugnissen mit bestimmten Merkmalen kann vor
allem in den benachteiligten oder abgelegenen
Gebieten von groBem Vorteil fur die ldndliche Ent-
wicklung sein, und zwar sowohl durch die Steigerung
des Einkommens der Landwirte als auch durch die
Verhinderung der Abwanderung der landlichen
Bevélkerung aus diesen Gebieten.

Dartiber hinaus hat sich in den letzten Jahren gezeigt,
daB die Verbraucher fiir ihre Emédhrung die Qualitat
der Quantitdt vorziehen. Dieses Interesse an Erzeug-
nissen mit besonderen Merkmalen kommt insbeson-
dere in der steigenden Nachfrage nach Agrarerzeug-
nissen oder Lebensmitteln mit bestimmbarer geogra-
phischer Herkunft zum Ausdruck.

Angesichts der Vielfalt der im Handel befindlichen
Erzeugnisse und der Vielzahl der entsprechenden
Informationen benoétigt der Verbraucher eine klar und
knapp formulierte Auskunft iber die Herkunft des
Erzeugnisses, um so besser seine Wahl treffen zu
koénnen.

Fir die Etikettierung von Agrarerzeugnissen und
Lebensmitteln gelten die in der Gemeinschaft aufge-
stellten allgemeinen Vorschriften, insbesondere die
Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember
1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iber die Etikettierung und Aufma-
chung von Lebensmitteln sowie die Werbung hier-

1) ABL Nr. C30vom 6. Februar 1991, S. 9, und ABIL Nr. C 69 vom
18. Marz 1992, S. 15,

2) ABI Nr. C 326 vom 16. Dezember 1991, S. 35.

3) ABL Nr. C 269 vom 14. Oktober 1991, S. 62.

fiir4). Aufgrund der Spezifitdt von Agrarerzeugnissen
und Lebensmitteln aus einem begrenzten geographi-
schen Gebiet sollten fiir diese ergdnzende Sonderbe-
stimmungen erlassen werden.

In dem Bemiihen um den Schutz von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln, die nach
ihrer geographischen Herkunft identifizierbar sind,
haben einige Mitgliedstaaten ,kontrollierte Ur-
sprungsbezeichnungen" eingefiihrt. Diese haben sich
nicht nur zur Zufriedenheit der Erzeuger entwickelt,
die als Gegenleistung fiir echte Qualitdtsanstrengun-
gen ein hoheres Einkommen erzielen, sondern auch
der Verbraucher, die so auf spezifische Erzeugnisse
mit Garantien fiir Herstellungsmethode und Herkunft
zurlickgreifen konnen.

Allerdings gelten derzeit unterschiedliche einzel-
staatliche Verfahren zum Schutz von Ursprungsbe-
zeichnungen und geographischen Angaben. Es ist
daher ein gemeinschaftliches Konzept erforderlich.
Gemeinschaftliche Rahmenvorschriften tber den
Schutz geographischer Angaben und von Ursprungs-
bezeichnungen wéren diesen forderlich, da sie tiber
ein einheitlicheres Vorgehen gleiche Wettbewerbs-
bedingungen fiir die Hersteller derart gekennzeich-
neter Erzeugnisse sicherstellen und dazu fithren, daB
solche Erzeugnisse beim Verbraucher mehr Ver-
trauen genieBen.

Die geplante Regelung beeintréchtigt nicht die bereits
geltenden Gemeinschaftsbestimmungen fiir Weine
und Spirituosen, die ein hoheres Schutzniveau bie-
ten.

Der Geltungsbereich dieser Verordnung ist begrenzt
auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, bei denen ein
Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der Pro-
dukte und ihrer geographischen Herkunft besteht.
Dieser Geltungsbereich kann jedoch erforderlichen-
falls auf andere Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel
ausgedehnt werden.

Aufgrund der bestehenden Gepflogenheiten emp-
fiehlt es sich, zwei verschiedene Kategorien von
geographischen Angaben festzulegen, und zwar die
geschiitzten geographischen Angaben und die
geschiitzten Ursprungsbezeichnungen.

Ein Agrarerzeugnis oder Lebensmittel, das mit einer
solchen Angabe gekennzeichnet ist, muB bestimmte
Bedingungen erfillen, die in einer Spezifikation auf-
gefihrt sind.

Um den Schutz geographischer Angaben und von
Ursprungsbezeichnungen in allen Mitgliedstaaten zu
gewdhrleisten, miissen diese auf Gemeinschafts-

4) ABL Nr. L 33 vom 8. Februar 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt
geédndert durch die Richtlinie 91/72/EWG (ABL. Nr. L 42 vom
15. Februar 1991, S. 27).
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ebene eingetragen sein. Diese Eintragung in ein
Verzeichnis dient auch der Unterrichtung der Fach-
kreise und der Verbraucher.

Das Eintragungsverfahren muB jedem persénlich
und unmittelbar Betroffenen die Méglichkeit geben,
seine Rechte durch einen iiber den Mitgliedstaat
geleiteten Einspruch bei der Kommission geltend zu
machen.

Es sollten Verfahren bestehen, die es ermdglichen,
nach der Eintragung die Spezifikation dem Stand der
Technik anzupassen oder die geographische Angabe
oder Ursprungsbezeichnung eines Agrarerzeugnisses
oder Lebensmittels aus dem Verzeichnis zu streichen,
wenn dieses Erzeugnis oder Lebensmittel die Bedin-
gungen der Spezifikation nicht mehr erfiillt, aufgrund
derer es mit der geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung gekennzeichnet werden
durfte.

Der Handelsverkehr mit Drittlandern, die gleichwer-
tige Garantien fiir die Vergabe und Kontrolle der in
ihrem Hoheitsgebiet erteilten geographischen Anga-
ben oder Ursprungsbezeichnungen bieten, sollte
ermoglicht werden.

Es ist ein Verfahren fiir eine enge Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen.
Zu diesem Zweck wird ein RegelungsausschuB einge-
setzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Diese Verordnung regelt den Schutz der
Ursprungsbezeichnungen und der geographischen
Angaben der in Anhang II des Vertrages genannten,
zum menschlichen Verzehr bestimmten Agrarerzeug-
nisse und der in Anhang I der vorliegenden Verord-
nung genannten Lebensmittel sowie der in Anhang II
der vorliegenden Verordnung genannten Agrarer-
zeugnisse.

Diese Verordnung gilt jedoch nicht fiir Weinbauer-
zeugnisse und alkoholische Getrédnke.

Anhang I kann nach dem Verfahren des Artikels 15
gedndert werden.

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet sonstiger
besonderer Gemeinschaftsvorschriften.

(3) Die Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom
28. Marz 1983 Uber ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten!) gilt weder fiir Ursprungsbezeichnungen noch
fir geographische Angaben nach dieser Verord-
nung. )

1) ABL Nr. L 109 vom 26. April 1983, S. 8. Richtlinie zuletzt
gedndert durch die Entscheidung 90/230/EWG (ABL
Nr. L 128 vom 18. Mai 1990, S. 15).
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Artikel 2

(1) Ursprungsbezeichnungen und geographische
Angaben von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln
werden nach MabBgabe dieser Verordnung auf
Gemeinschaftsebene geschiitzt.

(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

a) ,Ursprungsbezeichnung” der Name einer Ge-
gend, eines bestimmten Ortes oder in Ausnahme-
féllen eines Landes, der zur Bezeichnung eines
Agrarerzeugnisses oder eines Lebensmittels
dient,

— das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort
oder diesem Land stammt und

— das seine Giite oder Eigenschaften Uberwie-
gend oder ausschlieBlich den geographischen
Verhéltnissen einschlieflich der natirlichen
und menschlichen Einfliisse verdankt und das
in dem begrenzten geographischen Gebiet
erzeugt, verarbeitet und hergestellt wurde;

b

~—

rgeographische Angabe" der Name einer Gegend,
eines bestimmten Ortes oder in Ausnahmeféllen
eines Landes, der zur Bezeichnung eines Agrarer-
zeugnisses oder eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort
oder diesem Land stammt und

— bei dem sich eine bestimmte Qualitdt, das
Ansehen oder eine andere Eigenschaft aus
diesem geographischen Ursprung ergibt und
das in dem begrenzten geographischen Gebiet
erzeugt und/oder verarbeitet und/oder herge-
stellt wurde. ‘

(3) Als Ursprungsbezeichnungen gelten auch
bestimmte traditionelle geographische oder nichtgeo-
graphische Bezeichnungen, wenn sie ein Agrarer-
zeugnis oder ein Lebensmittel bezeichnen, das aus
einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort
stammt und das die Anforderungen nach Absatz 2
Buchstabe a zweiter Gedankenstrich erfiillt.

(4) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a werden
bestimmte geographische Bezeichnungen Ursprungs-
bezeichnungen gleichgestellt, wenn die Grunder-
zeugnisse der betreffenden Erzeugnisse aus einem
anderen geographischen Gebiet oder aus einem
Gebiet stammen, das gréBer als das Verarbeitungsge-
biet ist, sofern

— das Gebiet, in dem das Grunderzeugnis hergestellt
wird, begrenzt ist und

— besondere Bedingungen fiir die Erzeugung der
Grunderzeugnisse bestehen und ’

— ein Kontrollsystem die Einhaltung dieser Bedin-
gungen sicherstelit.

(5) Im Sinne des Absatzes 4 gelten als Grunderzeug-
nisse lediglich lebende Tiere, Fleisch und Milch. Die
Verwendung anderer Grunderzeugnisse kann nach
dem Verfahren des Artikels 15 zugelassen werden.

(6) Voraussetzung fiir die Abweichung nach
Absatz 4 ist, daB die betreffende Bezeichnung von
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dem betreffenden Mitgliedstaat als geschiitzte Ur-
sprungsbezeichnung anerkannt wird oder bereits
anerkannt ist oder daB, wenn eine solche Regelung
nicht besteht, ihre Tradition sowie die AuBergew6hn-
lichkeit ihres Ansehens und ihrer Bekanntheit nach-
gewiesen sind.

(7) Voraussetzung fir die Abweichung nach
Absatz 4 ist, daB die Antrdge auf Eintragung innerhalb
einer Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser
Verordnung gestellt werden.

Artikel 3

(1) Bezeichnungen, die zu Gattungsbezeichnungen
geworden sind, diirfen nicht eingetragen werden.

Im Sinne dieser Verordnung gilt als ,Bezeichnung, die
zur Gattungsbezeichnung geworden ist”, der Name
eines Agrarerzeugnisses oder eines Lebensmittels,
der sich zwar auf einen Ort oder ein Gebiet bezieht, wo
das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel
urspriinglich hergestellt oder vermarktet wurde, der
jedoch der gemeinhin Gibliche Name fiir ein Agrarer-
zeugnis oder ein Lebensmittel geworden ist.

Bei der Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbe-
zeichnung geworden ist, sind alle Faktoren und ins-
besondere folgendes zu bericksichtigen:

— die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus
dem der Name stammt, und in den Verbrauchsge-
bieten;

— die Situation in anderen Mitgliedstaaten;

— die einschlc‘igigeh nationalen oder gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften.

Wird ein Antrag auf Eintragung nach dem Verfahren
der Artikel 6 und 7 abgelehnt, weil aus einer Bezeich-
nung eine Gattungsbezeichnung geworden ist, so
verdffentlicht die Kommission diesen BeschluB im
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften.

(2) Ein Name kann nicht als Ursprungsbezeichnung
oder als geographische Angabe eingetragen werden,
wenn er mit dem Namen einer Pflanzensorte oder
einer Tierrasse kollidiert und deshalb geeignet ist, das
Publikum in bezug auf den tatsdchlichen Ursprung
des Erzeugnisses irrezufiihren.

(3) Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erstellt
der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizier-
ter Mehrheit ein nicht erschopfendes, informatives
Verzeichnis der Namen von dieser Verordnung unter-
fallenden Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, die
im Sinne von Absatz 1 als Gattungsbezeichnungen
anzusehen und somit nicht nach dieser Verordnung
eintragungsféhig sind; der Rat veréffentlicht dieses
Verzeichnis im Amtsblatt der Europdischen Gemein-
schaften.

Artikel 4

(1) Um eine geschitzte Ursprungsbezeichnung
(g-U.) oder eine geschiitzte geographische Angabe
(g.g.A.) fihren zu kénnen, miissen die Agrarerzeug-
nisse oder Lebensmittel einer Spezifikation entspre-
chen.

(2) Die Spezifikation enthédlt mindestens folgende
Angaben:

a) den Namen des Agrarerzeugnisses oder des
Lebensmittels einschlieBlich der Ursprungsbe-
zeichnung oder der geographischen Angabe;

b) die Beschreibung des Agrarerzeugnisses oder des
Lebensmittels anhand der gegebenenfalls verar-
beiteten Grunderzeugnisse, der wichtigsten physi-
kalischen, chemischen, mikrobiologischen und/
oder organoleptischen Eigenschaften des Erzeug-
nisses oder des Lebensmittels;

¢) die Abgrenzung des geographischen Gebiets und
gegebenenfalls die Angaben iiber die Erfiillung
der Bedingungen gemaB Artikel 2 Abs. 4;

d) Angaben, aus denen sich ergibt, daB das Agrarer-
zeugnis oder das Lebensmittel aus dem geographi-
schen Gebiet im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b stammt;

e) die Beschreibung des Verfahrens zur Gewinnung
des Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels und
gegebenenfalls die redlichen und stdndigen ortli-
chen Verfahren;

f) Angaben, aus denen sich der Zusammenhang mit
den geographischen Verhaltnissen oder dem geo-
graphischen Ursprung im Sinne von Artikel 2
Abs. 2 Buchstabe a oder Buchstabe b ergibt;

g) Angaben zu der Kontrolleinrichtung oder den Kon-
trolleinrichtungen nach Artikel 10;

h) besondere Angaben zur Etikettierung, die sich auf
den Zusatz ,g.U.” oder ,g.g.A." oder die entspre-
chenden traditionellen einzelstaatlichen Zuséatze
beziehen;

i) gegebenenfalls zu erfiillende Anforderungen, die
aufgrund gemeinschaftlicher und/oder einzel-
staatlicher Rechtsvorschriften bestehen.

Artikel 5

(1) Ein Antrag auf Eintragung kann nur von einer
Vereinigung oder — unter bestimmten Bedingungen,
die nach dem Verfahren des Artikels 15 festzulegen
sind — von einer natirlichen oder juristischen Person
gestellt werden.

«Vereinigung” im Sinne dieses Artikels bedeutet
ungeachtet der Rechtsform oder Zusammensetzung
jede Art des Zusammenschlusses von Erzeugern und/
oder Verarbeitern des gleichen Agrarerzeugnisses
oder Lebensmittels. Andere Beteiligte kénnen sich der
Vereinigung anschlieBen.

(2) Eine Vereinigung oder eine natiirliche oder
juristische Person kann die Eintragung nur far die
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Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel beantragen, die
sie im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe a oder b
erzeugt oder gewinnt.

(3) Der Eintragungsantrag umfaft insbesondere die
Spezifikation gemaB Artikel 4.

(4) Dieser Antrag ist an den Mitgliedstaat zu richten,
in dessen Hoheitsgebiet sich das geographische
Gebiet befindet.

(5) Der Mitgliedstaat priift, ob der Antrag gerecht-
fertigt ist, und Ubermittelt ihn zusammen mit der in
Artikel 4 genannten Spezifikation und den lbrigen
Dokumenten, auf die er seine Entscheidung gestlitzt
hat, der Kommission, wenn er der Auffassung ist, daB
die Anforderungen dieser Verordnung erfiillt sind.

Bezieht sich der Antrag auf eine Bezeichnung, mit der
auch ein in einem anderen Mitgliedstaat gelegenes
geographisches Gebiet bezeichnet wird, so ist dieser
Mitgliedstaat vor der Entscheidung zu hoéren.

(6) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um diesem
Artikel nachzukommen.

Artikel 6

(1) Innerhalb von sechs Monaten priift die Kommis-
sion foérmlich, ob der Eintragungsantrag samtliche in
Artikel 4 vorgesehenen Angaben enthéit.

Die Kommission teilt die Ergebnisse dem betroffenen
Mitgliedstaat mit.

(2) Gelangt die Kommission in Anwendung des
Absatzes 1 zu dem Ergebnis, daB die Bezeichnung
schutzwiirdig ist, so verdffentlicht sie den Namen und
die Anschrift des Antragstellers, den Namen des
Erzeugnisses, die wichtigsten Teile des Antrags, die
Verweise auf die einzelstaatlichen Vorschriften fiir
Erzeugung, Herstellung oder Verarbeitung des
Erzeugnisses und, falls erforderlich, die Erwagungs-
griinde ihres Befunds im Amtsblatt der Europdischen
Gemeinschaften.

(3) Sofern bei der Kommission kein Einspruch
gemdB Artikel 7 eingelegt wird, wird die Bezeichnung
in das von der Kommission gefiihrte , Verzeichnis der
geschiitzten Ursprungsbezeichnungen und der ge-
schiitzten geographischen Angaben” eingetragen,
das die Namen der Vereinigungen und der betroffe-
nen Kontrolleinrichtungen enthélt.

(4) Die Kommission veroffentlicht im Amtsblatt der
Européischen Gemeinschaften folgende Angaben:

— die in das Verzeichnis eingetragenen Bezeichnun-
gen,

— die gemd$ den Artikeln 9 und 11 vorgenommenen
Anderungen des Verzeichnisses.

(5) Gelangt die Kommission aufgrund der Priifung
nach Absatz 1 zu der Ansicht, daB die Bezeichnung
nicht schutzwiirdig ist, so beschlieit sie nach dem
Verfahren des Artikels 15, die Veroffentlichung
gemdfl Absatz 2 des vorliegenden Artikels nicht
vorzunehmen.
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Vor den Veréffentlichungen nach den Absitzen 2 und
4 und der Eintragung nach Absatz 3 kann die Kom-
mission den in Artikel 15 genannten Ausschufl anho-
ren.

Artikel 7

(1) Innerhalb von sechs Monaten ab der Verdffent-
lichung im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaf-
ten gemdB Artikel 6 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat
Einspruch gegen die beabsichtigte Eintragung einle-
gen.

(2) Die zustdndigen Behérden der Mitgliedstaaten
sorgen dafiir, daB der Antrag von allen Personen, die
ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse geltend
machen kénnen, eingesehen werden darf. Dartiiber
hinaus koénnen die Mitgliedstaaten entsprechend
ihren jeweiligen Gegebenheiten sonstigen Dritten mit
einem berechtigten Interesse die Einsichtnahme
gestatten.

(3) Jede in ihrem berechtigten Interesse betroffene
natiirliche oder juristische Person kann durch eine
ordnungsgemdB begriindete Erkldrung bei der
zustdndigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem sie
ihren gewohnlichen Aufenthalt oder ihren Hauptver-
waltungssitz oder eine Niederlassung hat, Einspruch
gegen die beabsichtigte Eintragung einlegen. Die
zustdndige Behérde trifft die erforderlichen MaBnah-
men, damit diese Bemerkungen oder dieser Einspruch
fristgerecht berticksichtigt werden.

(4) Ein Einspruch ist nur zuléssig, wenn

— entweder dargelegt wird, daB die Bedingungen
gemaB Artikel 2 nicht eingehalten werden,

— oder dargelegt wird, daB sich die Eintragung der
vorgeschlagenen Bezeichnung nachteilig auf das
Bestehen einer ganz oder teilweise gleichlauten-
den Bezeichnung oder einer Marke oder auf das
Bestehen von Erzeugnissen auswirken wirde, die
sich zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser
Verordnung im Amtsblatt der Europdischen
Gemeinschaften rechtmédBig in Verkehr befin-
den,

— oder ausreichende Angaben darin enthalten sind,
die den SchluB zulassen, daB die Bezeichnung,
deren Eintragung beantragt wurde, eine Gattungs-
bezeichnung ist.

(5) Ist ein Einspruch im Sinne des Absatzes 4
zuldssig, so ersucht die Kommission die betroffenen
Mitgliedstaaten, innerhalb von drei Monaten entspre-
chend ihren internen Verfahren zu einer einvernehm-
lichen Regelung zu gelangen.

a) Wird eine solche einvernehmliche Regelung
erzielt, so teilen die Mitgliedstaaten der Kommis-
sion alle Einzelheiten mit, die das Zustandekom-
men dieser Regelung ermdéglicht haben, sowie die
Stellungnahmen des Antragstellers und des Ein-
spruchsfiihrers. Bleiben die geméaB Artikel 5 erhal-
tenen Angaben unverdndert, so verfahrt die Kom-
mission nach Artikel 6 Abs. 4, Im gegenteiligen
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Fall leitet sie erneut das Verfahren des Artikels 7
ein.

b) Wird keine einvernehmliche Regelung erzielt, so
trifft die Kommission gemaB dem Verfahren des
Artikels 15 eine Entscheidung, die den redlichen
und traditionellen Gebrduchen und der tatsachli-
chen Verwechslungsgefahr Rechnung tragt. Wird
die Eintragung beschlossen, so nimmt die Kommis-
sion die Veréffentlichung nach Artikel 6 Absatz 4
vor.

Artikel 8

Die Angaben ,g.U."” und ,g.g.A." oder die entspre-
chenden traditionellen einzelstaatlichen Angaben
diirffen nur fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
verwendet werden, die dieser Verordnung entspre-
chen.

Artikel 9

Der betroffene Mitgliedstaat kann insbesondere zur
Berucksichtigung des Stands von Wissenschaft und
Technik oder im Hinblick auf eine neue Abgrenzung
des geographischen Gebiets eine Anderung der Spe-
zifikation beantragen.

Das Verfahren des Artikels 6 findet entsprechende
Anwendung.

Die Kommission kann jedoch nach dem Verfahren des
Artikels 15 entscheiden, das Verfahren des Artikels 6
nicht anzuwenden, wenn es sich um eine geringfiigige
Anderung handelt.

Artikel 10

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daB spate-
stens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung die Kontrolleinrichtungen geschaffen sind, die
gewdhrleisten sollen, daB die Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel, die mit einer geschiitzten Bezeichnung
versehen sind, die Anforderungen der Spezifikation
erfiillen.

(2) Die Kontrolleinrichtung kann eine oder mehrere
dafiir benannte Kontrollbehdrden und/oder zu diesem
Zweck von dem Mitgliedstaat zugelassene private
Kontrollstellen umfassen. Die Mitgliedstaaten teilen
der Kommission die Liste der Behdérden und/oder
zugelassenen Stellen sowie deren Zustdndigkeit mit.
Die Kommission verdffentlicht diese Angaben im
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften.

(3) Die benannten Kontrollbehérden und/oder die
privaten Kontrollstellen miissen ausreichende Ge-
wihr fir Objektivitdt und Unparteilichkeit gegeniiber
jedem zu kontrollierenden Erzeuger oder Verarbeiter
bieten und jederzeit iiber die Sachverstdndigen und
die Mittel verfiigen, die zur Durchfiihrung der Kon-
trollen der mit einer geschiitzten Bezeichnung verse-
henen Agrarerzeugnisse und Lebensmittel notwendig
sind.

Zieht die Kontrolleinrichtung fiir einen Teil der Kon-
trollen eine dritte Stelle hinzu, so muf diese die
gleiche Gewdhr bieten. In diesem Fall bleiben die
benannten Kontrollbehérden und/oder die zugelasse-
nen privaten Kontrollstellen jedoch gegeniiber dem
Mitgliedstaat fiir die Gesamtheit der Kontrollen ver-
antwortlich.

Vom 1. Januar 1998 an miissen die Kontrollstellen die
in der Norm EN 45011 vom 26. Juni 1989 festgelegten
Anforderungen erfiillen, um von den Mitgliedstaaten
fur die Zwecke dieser Verordnung zugelassen zu
werden.

(4) Stellt eine benannte Kontrollbehdérde und/oder
eine private Kontrollstelle eines Mitgliedstaats fest,
daB ein mit einer geschiitzten Bezeichnung versehe-
nes Agrarerzeugnis oder Lebensmittel mit Ursprung
in ihrem Mitgliedstaat die Anforderungen der Spezi-
fikation nicht erfillt, so trifft sie die erforderlichen
MaBnahmen, um die Einhaltung dieser Verordnung
zu gewdéhrleisten. Die Kontrollbehdrde oder die Kon-
trolistelle unterrichtet den Mitgliedstaat iiber die im
Rahmen der Kontrollen getroffenen MaBnahmen. Die
Betroffenen miissen iiber alle Entscheidungen unter-
richtet werden.

(5) Ein Mitgliedstaat muB den Kontrollstellen die
Zulassung entziehen, falls die in den Absétzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen nicht mehr erfillt sind.
Er unterrichtet dariiber die Kommission, die sodann
eine gednderte Liste der zugelassenen Stellen im
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften verof-
fentlicht.

(6) Die Mitgliedstaaten erlassen die notwendigen
MaBnahmen, um sicherzustellen, daB8 ein Erzeuger,
der die Bestimmungen dieser Verordnung einhdlt,
Zugang zum Kontrollsystem hat.

(7) Die Kosten der in dieser Verordnung vorgesehe-

‘| nen Kontrollen gehen zu Lasten der Hersteller, die die

geschiitzte Bezeichnung verwenden.

Artikel 11

(1) Jeder Mitgliedstaat kann geltend machen, daB
eine Anforderung der Spezifikation fiir ein Agrarer-
zeugnis oder Lebensmittel mit einer geschiitzten
Bezeichnung nicht erfiillt ist.

(2) Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat richtet
seine Beanstandung an den zustdndigen Mitglied-
staat. Der zustindige Mitgliedstaat priift die Bean-
standung und unterrichtet den Mitgliedstaat von sei-
nen Feststellungen und den von ihm getroffenen
MaBnahmen.

(3) Treten wiederholt UnregelmaéaBigkeiten auf und
konnen die betroffenen Mitgliedstaaten keine Eini-
gung erzielen, so muB ein ordnungsgemas begrinde-
ter Antrag an die Kommission gerichtet werden.

(4) Die Kommission priift den Antrag, indem sie die
Stellungnahme der betroffenen Mitgliedstaaten ein-
holt. Gegebenenfalls trifft die Kommission nach Anhé-
rung des in Artikel 15 genannten Ausschusses die
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erforderlichen MaBnahmen. Dazu kann auch die
Léschung der Eintragung gehéren.

Artikel 12

(1) Unbeschadet internationaler Ubereinkiinfte ist
diese Verordnung auch auf Agrarerzeugnisse oder
Lebensmittel mit Ursprung in einem Drittland anzu-
wenden, sofern

— das Drittland imstande ist, den in Artikel 4 genann-
ten Garantien entsprechende oder gleichwertige
Garantien zu bieten;

— in dem betroffenen Drittland eine Kontrollrege-
lung besteht, die der Regelung nach Artikel 10
gleichwertiqg ist;

— das betroffene Drittland bereit ist, fiir ein entspre-
chendes Agrarerzeugnis oder Lebensmittel, das
aus der Gemeinschaft stammt, einen Schutz zu
gewdhren, der dem in der Gemeinschaft bestehen-
den Schutz gleichwertig ist.

(2) Bei einer geschiitzten Bezeichnung eines Dritt-
lands, die mit einer geschiitzten Bezeichnung der
Gemeinschaft gleichlautend ist, wird die Eintragung
unter angemessener Berticksichtigung der 6rtlichen
und traditionellen Gebrdauche und der tatsdchlichen
Verwechslungsgefahr gewahrt.

Die Verwendung dieser Bezeichnungen istnur gestat-
tet, wenn das Ursprungsland des Erzeugnisses deut-
lich erkennbar auf dem Etikett genannt wird.

Artikel 13

(1) Eingetragene Bezeichnungen werden geschiitzt
gegen

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwen-
dung einer eingetragenen Bezeichnung fir Er-
zeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen,
sofern diese Erzeugnisse mit den unter dieser
Bezeichnung eingetragenen Erzeugnissen ver-
gleichbar sind oder sofern durch diese Verwen-
dung das Ansehen der geschiitzten Bezeichnung
ausgenutzt wird;

b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung
oder Anspielung, selbst wenn der wahre Ursprung
des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die
geschiitzte Bezeichnung in Ubersetzung oder
zusammen mit Ausdriicken wie ,Art", ,Typ“.
« Verfahren”, ,Fasson”, ,Nachahmung” oder der-
gleichen verwendet wird;

c) alle sonstigen falschen oder irrefiihrenden Anga-
ben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder
wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse bezie-
hen und auf der Aufmachung oder der &uBeren
Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen
zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen,
sowie die Verwendung von Behdltnissen, die
geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich
des Ursprungs zu erwecken;
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d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, das
Publikum iiber den wahren Ursprung des Erzeug-
nisses irrezufiihren.

Enthélt ein eingetragener Name den als Gattungsbe-
zeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeug-
nisses oder Lebensmittels, so gilt die Verwendung
dieser Gattungsbezeichnung fiir das betreffende
Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als VerstoB
gegen Unterabsatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b.

(2) Die Mitgliedstaaten kénnen jedoch einzelstaat-
liche MaBnahmen, die die Verwendung der in
Absatz 1 Buchstabe b genannten Ausdriicke zulassen,
wihrend eines Zeitraums von hochstens finf Jahren
nach dem Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Ver-
ordnung beibehalten, sofern

— die Erzeugnisse mindestens fiinf Jahre lang vor
dem Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Ver-
ordnung rechtméBig unter diesem Ausdruck in den
Verkehr gebracht worden sind;

— aus der Etikettierung der tatsdchliche Ursprung
des Erzeugnisses deutlich hervorgeht.

Diese Ausnahme darf allerdings nicht dazu fihren,
daB die Erzeugnisse unbeschrankt im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats in den Verkehr gebracht werden,
in dem diese Ausdriicke untersagt waren.

(3) Geschiitzte Bezeichnungen kénnen nicht zu
Gattungsbezeichnungen werden.

Artikel 14

(1) Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geo-
graphische Angabe gemdB dieser Verordnung einge-
tragen, so wird der Antrag auf Eintragung einer
Marke, auf den einer der in Artikel 13 aufgefiithrten
Tatbestdnde zutrifft und der die gleiche Art von
Erzeugnis betrifft, zuriickgewiesen, sofern der Antrag
auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der in
Artikel 6 Abs. 2 vorgesehenen Verdffentlichung ein-
gereicht wird.

Entgegen Unterabsatz 1 eingetragene Marken wer-
den fir ungultig erklart.

Dieser Absatz findet auch dann Anwendung, wenn
der Antrag auf Eintragung einer Marke vor dem
Zeitpunkt der in Artikel 6 Abs. 2 vorgesehenen Ver-
offentlichung des Antrags auf Eintragung eingereicht
wird, sofern diese Veréffentlichung vor der Eintra-
gung der Marke erfolgt.

(2) Unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts darf
eine Marke, die vor dem Zeitpunkt des Antrags auf
Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geo-
graphischen Angabe in gutem Glauben eingetragen
worden ist und auf die einer der in Artikel 13 aufge-
fihrten Tatbestdnde zutrifft, ungeachtet der Eintra-
gung der Ursprungsbezeichnung oder der geographi-
schen Angabe weiter verwendet werden, wenn die
Marke nicht einem der in Artikel 3 Abs. 1 Buchsta-
ben ¢ und g und Artikel 12 Abs. 2 Buchstabe b der
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
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Mitgliedstaaten tiiber die Marken!) genannten
Griinde fiir die Ungultigkeit oder den Verfall unter-
liegt.

(3) Eine Ursprungsbezeichnung oder eine geogra-
phische Angabe wird nicht eingetragen, wenn in Anbe-
tracht des Ansehens, das eine Marke geniefit, ihres
Bekanntheitsgrads und der Dauer ihrer Verwendung
die Eintragung geeignet ist, die Verbraucher iiber die
wirkliche Identitdt des Erzeugnisses irrezufiihren.

Artikel 15

Die Kommission wird von einem AusschulBl unter-
stiitzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommis-
sion den Vorsitz flihrt.

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus-
schuB einen Entwurf der zu treffenden Mafinahmen.
Der Ausschufl gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Beruicksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme
wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148
Abs. 2 des Vertrages flir die Annahme der vom Rat
auf Vorschlag der Kommission zu fassenden
Beschliisse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im
AusschuB werden die Stimmen der Vertreter der
Mitgliedstaaten gemdB dem vorgenannten Artikel
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
nicht teil.

Die Kommission erldfit die beabsichtigten Mafnah-
men, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschus-
ses Ubereinstimmen.

Stimmen die beabsichtigten MaBnahmen mit der
Stellungnahme des Ausschusses nicht tiberein oder
liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die
Kommission dem Rat unverziglich einen Vorschlag

1) ABIL Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1. Richtlinie gedndert
durch die Entscheidung 92/10/EWG (ABL Nr. L 6 vom
11. Januar 1992, S. 35).

fir die zu treffenden Mafinahmen. Der Rat beschliefit
mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten seit
der Befassung des Rates keinen Beschlufl gefaBt, so
werden die vorgeschlagenen Mafilnahmen von der
Kommission erlassen.

Artikel 16

Die Durchfithrungsvorschriften zu dieser Verord-
nung werden nach dem Verfahren des Artikels 15
erlassen.

Artikel 17

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieser Verordnung teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission mit, welche ihrer gesetzlich geschiitzten
oder, falls in einem Mitgliedstaat ein Schutzsystem
nicht besteht, durch Benutzung tiblich gewordenen
Bezeichnungen sie nach Mafigabe dieser Verordnung
eintragen lassen wollen.

(2) Die Kommission trdgt die Bezeichnungen im
Sinne des Absatzes 1, die den Artikeln 2 und 4
entsprechen, nach dem Verfahren des Artikels 15 ein.
Artikel 7 findet keine Anwendung. Gattungsbezeich-
nungen sind jedoch nicht eintragungsféhig.

(3) Die Mitgliedstaaten konnen den einzelstaatli-
chen Schutz der geméB Absatz 1 mitgeteilten Bezeich-
nungen bis zu dem Zeitpunkt beibehalten, zu dem
uber die Eintragung entschieden worden ist.

Artikel 18

Diese Verordnung tritt zwdlf Monate nach ihrer
Verodffentlichung im Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 14. Juli 1992

Im Namen des Rates
Der Préasident
J. GUMMER
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ANHANG I

Lebensmittel im Sinne des Artikels 1 Abs. 1

— Bier,

— naturliches Mineralwasser und Quellwasser,

— Getrdnke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,

— Backwaren, feine Backwaren, Stiiwaren oder Kleingeback,

— natiirliche Gummen und Harze.

ANHANG 11

Agrarerzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Abs. 1

— Heu,
— &therische Ole.
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Stellungnahme des Bundesrates

1. Zu Artikel 1 (§ 24 Abs. 2 MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prifen, ob § 24 Abs. 2 mit den
Artikeln 30 und 36 des Vertrags zur Griindung der
Européaischen Gemeinschaft vereinbar ist.

Begrindung

Gemdl Artikel 1 § 24 Abs. 2 tritt nach dem
Inverkehrbringen der markenrechtlich geschiitz-
ten Ware Erschopfung, also der Verlust marken-
rechtlicher Unterlassungsanspriiche, bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen auch dann nicht ein,
wenn ein Eingriff in die Ware selbst nicht erfolgt,
der Originalzustand des Erzeugnisses mithin unbe-
riihrt bleibt. Diese Regelung hat groBe wirtschaftli-
che Bedeutung insbesondere in Zusammenhang
mit dem Reimport von umgepackten, mit einer
neuen duBleren Umhiillung versehenen Fertigarz-
neimitteln und der dem Apotheker aufgrund des
Gesetzes zur Strukturreform im Gesundheitswesen
(BGBIL. 19881 S. 2477) obliegenden Verpflichtung,
preisgunstige importierte Arzneimittel abzugeben.
Es erscheint zweifelhaft, ob die vorgesehene Rege-
lung mit Artikel 36 Satz 2 EG-Vertrag vereinbar ist.
Der bisherigen Rechtsprechung des Europdischen
Gerichtshofes in den Entscheidungen ,Pfizer/
Eurim Pharm” (Slg. 1981/2913ff.) und ,Hoffmann-
La Roche/Centrafarm” (Slg. 1987/1139ff.) ist zu
entnehmen, daB der Europdische Gerichtshof
einen nationalen warenzeichenrechtlichen Unter-
lassungsanspruch nur dann als mit den Artikeln 30,
36 EG-Vertrag vereinbar ansieht, wenn der Origi-
nalzustand der Waren nach ihrem Inverkehrbrin-
gen verdndert oder verschlechtert wird.

Anlage 2

2. Zu Artikel 1 (§§ 126, 127 Abs. 1 und 4, § 128

MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prifen, ob in den §§ 126, 127 Abs. 1
und 4 und § 128 Abs. 1 jeweils die Wérter ,Anga-
ben oder Zeichen” durch die Wérter ,Angaben,
Zeichen oder Aufmachungen” ersetzt werden soll-
ten.

Begrindung

Auch eine ,Aufmachung” als solche kann bei der
Gesamtbetrachtung einer Ware schutzwiirdige
mittelbare Herkunftsvorstellungen auslosen. Es
erscheint zweifelhaft, ob in diesem Fall von einer
«Angabe” im Sinne von §§ 126ff. gesprochen
werden kann, zumal Artikel 1 § 3 Abs. 1 die
.sonstigen Aufmachungen” ausdriicklich in den
Kreis der schutzfdhigen Zeichen aufnimmt.

. Zu Artikel 1 (§ 145 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu priifen, ob das mit § 145 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG Gewollte klarer zum Ausdruck gebracht
werden kann. Im Hinblick auf die in Artikel 1 § 145
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs verwendete For-
mulierung ,oder ein anderes staatliches Hoheits-
zeichen"” bestehen Zweifel, ob — wie dies offenbar
gewollt ist — auch die widerrechtliche Benutzung
eines Wappens oder eines Kennzeichens von inldn-
dischen Gemeinden oder von inlédndischen Ge-
meinde- oder Kommunalverbdnden von der Bui-
geldvorschrift erfaBt wird.
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Anlage 3

GegenauBerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates

Zu Nummer 1

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daff Artikel 1
§ 24 Abs. 2 des Markenrechtsreformgesetzes mit
Artikel 7 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iber die Mar-
ken (ABIL EG 1988 Nr. L 40 S. 1) vereinbar ist. Die
Bundesregierung wird im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren ihre Auffassung zum Verhaltnis dieser
Regelungen zu den Vorschriften des EG-Vertrags
iber die Gewdhrleistung des freien innergemein-
schaftlichen Warenverkehrs (Artikel 30ff., 36 EG-V)
néher dargelegen.

Zu Nummer 2

Die Bundesregierung teilt die in der Begriindung der
Prifungsbitte zum Ausdruck kommende Auffassung,
daB auch die Aufmachung einer Ware, wie z. B. ihre
Verpackung, ihre duBere Gestaltung oder ihre farbli-
che Kennzeichnung, geeignet sein kann, als geogra-
phische Herkunftsangabe zu dienen, weil durch solche
Aufmachungen Vorstellungen tber die geographi-
sche Herkunft hervorgerufen werden kénnen.

Die Bundesregierung ist aber der Auffassung, daB die
in Artikel 1 § 126 Abs. 1 und 2, § 127 Abs. 1 und 4 und
§ 128 Abs. 1 des Markenrechtsreformgesetzes enthal-

tenen Begriffe ,Namen, Angaben oder Zeichen”
ausreichen, um auch ,Aufmachungen” zu erfassen.
Aufmachungen fallen dabei unter den in einem
umfassenden Sinn zu verstehenden Begriff ,Zei-
chen”. Ein solcher umfassender Zeichenbegriff liegt
auch den Gbrigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs
zugrunde, wie sich insbesondere aus dem in der
Begriindung der Prifungsbitte angesprochenen Arti-
kel 1 § 3 des Markenrechtsreformgesetzes ergibt. Die
ausdriickliche Aufnahme bestimmter Zeichenformen,
wie z. B. der Aufmachungen, wiirde eher den SchluBl
nahelegen, daB der Begriff des ,Zeichens" in den
§§ 126ff. des Markengesetzes anders, insbesondere
enger zu verstehen sei als in den tibrigen Vorschriften
des Gesetzentwurfs.

Zu Nummer 3

Um Zweifel hinsichtlich der Reichweite des BuBigeld-
tatbestandes in Artikel 1 § 145 Abs. 1 auszuschliefien,
schldgt die Bundesregierung vor, diese Bestimmung
wie folgt zu fassen (Ergdnzung ist hervorgehoben):

»1. ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes
staatliches Hoheitszeichen oder ein Wappen
eines inlandischen Ortes oder eines inlandi-
schen Gemeinde- oder weiteren Kommunalver-
bandes im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 6,".
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