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Die am Tag der Herstellung der Einheit Deutschlands gewdhr-
te Frist von fiinf Jahren zur Benutzung einer mit Wirkung
fir die Deutsche Demokratische Republik international regi-
strierten Marke gilt auch, wenn die Ursprungsmarke beim
Deutschen Patentamt eingetragen und der Einrede der LO-
schungsreife wegen mangelnder Benutzung ausgesetzt ist.

BGH, Urt. v. 2. Juli 1998 - I ZR 273/95 - OLG Niirnberg
LG Niirnberg-Firth



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die miindliche Verhandlung vom 2. Juli 1998 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter

Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird unter Zuriick-
weisung des Rechtsmittels im {ibrigen das Urteil
des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Niirnberg
vom 17. Oktober 1995 im Kostenausspruch und inso-
weit aufgehoben, als die Anspriiche aus der IR-
Marke "DRIBECK's LIGHT" (BU 7 Nr. 12) und aus der
IR-Marke "Beck & Co." (BU 6 Nr. 9) zurilickgewiesen

worden sind.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die
Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

riickverwiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Kldgerin ist die Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bre-
men. Sie ist Inhaberin verschiedener fiir Bier eingetragener

Marken, die den Namen Beck enthalten:

1. Das Wortzeichen Nr. 840 489 "BECK's", Priori-
tdt 18. Marz 1967;

2. das Wortzeichen Nr. 840 490 "BECK's BIER",
Prioritdat 18. Marz 1967;

3. das Wort-/Bildzeichen Nr. 1 170 886 "BECK's

Spitzen-Pilsener"”, Prioritdat 1. Marz 1990;

4. das Wort-/Bildzeichen Nr. 2 037 098 "BECK's
Spitzen-Pilsener alkoholfrei", Prioritat
3. Marz 1993;

5. das Wort-/Bildzeichen Nr. 2 012 643 "BECK's",
Prioritat 24. August 1991;

6. das Wort-/Bildzeichen Nr. 950 211 "BECK's
BIER", Prioritat 30. Juni 1976;

7. das Wort-/Bildzeichen Nr. 425 819 "BECK's",
Prioritdt 30. Juni 1976;

8. das Wort-/Bildzeichen Nr. 467 900 "BECK's",
Prioritdt 6. Oktober 1981;
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9. das Wort-/Bildzeichen Nr. 464 695 "Beck &
Co.", Prioritat 16. Mai 1981;

10. das Wort-/Bildzeichen Nr. 1 110 388 "HAAKE
BECK", Prioritat 16. Februar 1987;

11. das Wortzeichen Nr. 1 047 480 "Haake Beck",
Prioritat 22. April 1982 und

12. das Wortzeichen Nr. 1 103 447 "DRIBECK's
LIGHT", Prioritdt 7. Februar 1987.

Die Beklagte betreibt eine Brauerei mit Sitz in Gera.
Sie benutzt das von ihrer Kommanditistin eingebrachte Wort-
zeichen Nr. DD 647 841 "Riebeck" und das Wort-/Bildzeichen
Nr. DD 648 304 "Riebeck mit Feuerkugel", beide jeweils mit
Prioritdt vom 2. Mai 1990 in die Zeichenrolle des ehemali-
gen DDR-Patentamts fiir die Ware Bier eingetragen, filir das
von ihr vertriebene Pilsener Bier. AufBlerdem fiihrt sie den

Namen "Riebeck"” in ihrer Firma.

Die Kldgerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marken-

und Firmenrechte gesehen und zuletzt beantragt,

1. der Beklagten unter Androhung ndher bezeichne-
ter Ordnungsmittel zu verbieten, im Geschafts-
verkehr zur Kennzeichnung von Getridnken die Be-
zeichnung "Riebeck" zu verwenden und so gekenn-
zeichnete Getranke zu bewerben, zu vertreiben

und/oder in den Verkehr zu bringen,



und die Beklagte weiter zu verurteilen,

2. gegenilber dem Handelsregister bei dem Amtsge-
richt Gera in die L&schung des Firmenbestand-

teils "Riebeck" einzuwilligen,

3. gegeniiber dem Deutschen Patentamt in die LO-

schung der Marken

a) Wz-Nr. DD 647 841 "Riebeck" und
b) Wz-Nr. DD 648 304 "Riebeck mit Feuerkugel"

einzuwilligen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich
auf ein prioritédtsédlteres Recht berufen, das sie von der im
April 1921 gegriindeten "Leipziger Bierbrauerei zu Reudnitz
Riebeck & Co AG" herleitet. Ihr stehe ein Weiterbenutzungs-
recht hinsichtlich der fiir ihre Kommanditistin eingetrage-
nen und von dieser erworbenen Marken zu. Zudem bestehe kei-

ne Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung

der Klagerin ist ohne Erfolg geblieben.

Die Revision verfolgt das zuletzt gestellte Klagebe-
gehren weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision =zuriick-

Zuweisen.



Entscheidungsgriinde:

I. Die Revision hat keinen Erfolg, soweit sie die auf
die verschiedenen Marken "BECK's" und "BECK's BIER" sowie
auf die Marken "HAAKE BECK" und auf das Firmenrecht ge-
stiitzte Klage weiterverfolgt (II.). Einer erneuten Sachbe-
handlung durch das Berufungsgericht bedarf es, soweit es um
die Frage der Verletzung der Marken "DRIBECK's LIGHT" und
"Beck & Co." geht. Insoweit hat die Revision Erfolg (III.).

IT. 1. Wort- und Wort-/Bildmarken "BECK's" (o. Nr. 1,
3, 4, 5, 7, 8) und "BECK's BIER" (o. Nr. 2, 6)

Das Berufungsgericht hat die auf diese Marken gestiitz-
te Klage auf Unterlassung der Bezeichnung "Riebeck" zur
Kennzeichnung von Getranken, auf L&schung des Firmenbe-
standteils "Riebeck" sowie auf die Einwilligung in die LO&-
schung der Warenzeichen der Beklagten "Riebeck" nicht fiir
begriindet erachtet, ohne hinsichtlich einzelner Klagemarken
nach deren Prioritdt (vgl. Nr. 4) oder mangels internatio-
naler Registrierung einzelner Marken filir das Gebiet der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (vgl. Nr. 3,
5) danach zu differenzieren, gegeniiber welcher der geltend
gemachten Marken der Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht
i.S. des § 30 ErstrG zusteht. Das erweist sich als im Er-
gebnis unschadlich, da die Verneinung der Verwechslungsge-
fahr der genannten Klagemarken, die auch bei zusammenge-
setzten Wort-/Bildzeichen durch den Wortbestandteil
"BECK's" geprédgt werden, mit der angegriffenen Bezeichnung

"Riebeck" einen Rechtsfehler nicht erkennen l&aBt.



Das Berufungsgericht hat hierzu ausgefithrt, die Marken
der Kldgerin stellten fiir den Verkehr ohne weiteres erkenn-
bar eine Abwandlung des kurzen und sehr geldufigen Eigenna-
mens "Beck" dar, dem ein Genetiv-"s" angehdngt sei, was die
Herkunft des Biers verdeutliche. Gerade weil der Name des
Herstellers geldufig sei, komme dem Zeichen "BECK's" eine
gewisse Originalitdt und Kennzeichnungskraft zu. Aus
Rechtsgriinden ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Beur-
teilung des Berufungsgerichts, daB der angegriffenen Be-
zeichnung "Riebeck" als zweisilbiges Zeichen, das am Wort-
anfang betont zu werden pflege, ein der Klagemarke entspre-

chender prédgender Bestandteil "BECK's" nicht innewohne.

Der Ansicht der Revision, daB jedenfalls eine Ver-
wechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens
bejaht werden miisse, kann nicht beigetreten werden. Das Be-
rufungsgericht hat nicht verkannt, daB die Verwechslungsge-
fahr unter dem Aspekt des Serienzeichens dann Bedeutung
hat, wenn die einander gegeniiberstehenden Zeichen als sol-
che nicht verwechselt werden konnen (BGHZ 131, 122, 127
- Innovadiclophlont). Es fehlt indessen an der weiteren,
vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneinten Vorausset-
zung, daB der Verkehr einen Zeichenbestandteil als Stamm
mehrerer Zeichen ansieht und deshalb die nicht verwechs-
lungsfdhige Bezeichnung (hier: "Riebeck") als mit einem we-
sensgleichen Stamm (nach Ansicht der Revision "BECK") dem
Inhaber des Zeichens "BECK's" zuordnet. Einem solchen Ver-
kehrsverstandnis steht nicht nur die - allerdings nicht al-
lein entscheidende - Tatsache, daB die Kl&dgerin eine Zei-

chenserie mit dem Stammbestandteil "BECK" nicht aufgebaut



hat, sondern im wesentlichen die verfahrensfehlerfrei ge-
troffene Feststellung des Berufungsgerichts entgegen, daB
der Verkehr sowohl "BECK" als auch "Riebeck" als verschie-
dene Namen versteht und ihm deshalb die Vorstellung, es
handele sich bei "Riebeck" um eines von mehreren Serienzei-
chen mit dem Stammbestandteil "BECK" eher fernliegt (vgl.
auch BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96 - STEPHANS-
KRONE I, zur Verdffentlichung bestimmt). Anders als die Re-
vision meint, bleibt die Vorstellung des Verkehrs von "Rie-
beck" als einem (einheitlichen) Familiennamen unbeeinfluft
davon, daB der Name "Beck" als Bestandteil der Klagezeichen
oder diese selbst als beriihmt einzustufen sind. Die Be-
riilhmtheit eines Namens bewirkt nicht, daB die Eigenstandig-
keit eines anderen (Familien-)Namens aufgehoben und dieser

zu einer bloBen (Sach-)Bezeichnung wird.

Ohne Erfolg riigt die Revision auch, es hdtte jeden-
falls eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht
werden milssen. Die Revision geht dabei an sich zutreffend
davon aus, dafB dieser Begriff der Verwechslungsgefahr im
markenrechtlichen Zusammenhang nur dann von Bedeutung ist,
wenn sich die Marke zum Unternehmenskennzeichen entwickelt
hat (vgl. BGH, Urt. v. 15.11.1990 - I ZR 245/88, GRUR 1991,
319, 321 - HURRICANE; Urt. v. 6.12.1990 - I ZR 249/88, GRUR
1991, 317, 318 - MEDICE). Es kann dahingestellt bleiben, ob
in Anbetracht der geltend gemachten Kennzeichnungskraft des
Firmenbestandteils "BECK" der Ansicht der Revision gefolgt
werden kann, daB die davon unterschiedliche Zeichengestal-
tung "BECK's" einer Gleichbehandlung nicht entgegenstehe.
Jedenfalls hat das Berufungsgericht im Rahmen der rein fir-

menrechtlichen Betrachtung (vgl. nachfolgend u. 3.) die



Verwechslungsgefahr deshalb verneint, weil der Verkehr die
Namen "BECK" und "Riebeck" als solche erkennt. Die Annahme,
Unternehmen, die ihre Firma mit Familiennamen gebildet ha-
ben, seien allein aufgrund der Ahnlichkeit der Namen mit-

einander organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden, ist

nach der Lebenserfahrung aber nicht naheliegend.

Der Revision kann auch nicht darin gefolgt werden, daB
das Verbot gemdaB § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon deshalb
gerechtfertigt sei, weil die Beklagte mit der Verwendung
der Bezeichnung "Riebeck" den Ruf des Namens "Beck" ausbeu-
te, in dem sie eine gedankliche Verbindung zum Namen und
zur Marke der Kldgerin herstelle. Es kann fiir die Beurtei-
lung des Streitfalls dahinstehen, ob sich die Frage der un-
lauteren Ausnutzung oder Beeintrdchtigung einer bekannten
Marke auch im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellen
kann und nicht nur in dem vom Markenrechtsreformgesetz in
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG allein angesprochenen Fall der
fehlenden Ahnlichkeit der Waren, fiir welche die Marke
Schutz beansprucht (vgl. auch BGH, Urt. v. 5.12.1996
- I ZR 157/94, GRUR 1997, 311, 312 = WRP 1997, 310 - Yellow
Phone; zum Meinungsstand z.B.: Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
§ 14 Rdn. 489 einerseits, Piper, GRUR 1996, 429, 436 ande-
rerseits). Eine Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung
der - samtlich vor Inkrafttreten des Markengesetzes einge-
tragenen - Klagemarken auf der Grundlage einer entsprechen-
den Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzte voraus,
daBl die bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes er-
folgte Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen nach bis-
herigem Recht h&dtte beanstandet werden koénnen (§ 153 Abs. 1

MarkenG). Den mangels zeichenrechtlicher Verwechslungsge-
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fahr insoweit allein in Betracht kommenden Vorwurf sitten-
widriger Rufausbeutung i.S. des § 1 UWG hat das Berufungs-
gericht indessen rechtsfehlerfrei mit der Erwdgung ver-
neint, es seien keine Anhaltspunkte dafiir ersichtlich, die
Beklagte habe sich zielbewufB3t der bekannten Marke der Kla-
gerin angendhert, um deren Ruf fiir die eigenen Waren nutz-
bar zu machen. Diese Beurteilung wird bereits von der Fest-
stellung getragen, daB angesichts des deutlichen Unter-
schieds des Namens "Riebeck" im Vergleich zu den Klagemar-
ken dessen Wahl als Marke und Firmenbestandteil nicht dar-
auf schliefBen lasse, der Beklagten sei es darum gegangen
sich an die Zeichen "Beck’s" anzulehnen. Mit dem Hinweis
auf die Unterschiedlichkeit der gegeniiberstehenden Bezeich-
nungen durfte das Berufungsgericht auch den Tatbestand ei-
ner Verwédsserung der Klagemarken verneinen. Auf seine zu-
sdtzlichen Erwdgungen, wonach die Beklagte mit der Wahl des
Namens "Riebeck" sich die Tradition der auch nach dem zwei-
ten Weltkrieg bis zur Eingliederung in ein VEB-Getradnkekom-
binat fortgefilhrten Firma "Riebeck-Brauerei Gera" in laute-
rer Weise zunutze gemacht habe, und die hierzu gefiihrten

Angriffe der Revision kommt es deshalb nicht an.

Mangels einer rechtswidrigen Verletzung der Klagemar-
ken vor Inkrafttreten des Markengesetzes bedarf es auch
keiner Auseinandersetzung mit der von der Revision vertre-
tenen, vom Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften er-
sichtlich nicht gebilligten (EuGH, Urt. v. 11.11.1997
- Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 = WRP 1998, 38 - Sabel/
Puma) Ansicht, fiir den Schutz aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

komme es - weiterreichend als nach § 14 Abs. 2 Nr. 3



MarkenG - lediglich darauf an, ob objektiv die Vorausset-

zungen einer Rufanlehnung/-ausbeutung vorl&dgen.

2. Marken "HAAKE BECK" bzw. "Haake Beck" (o. Nr. 10,
11) und "HAAKE BECK" IR-Nr. 548 893

Ohne Erfolg wendet sich die Revision des weiteren ge-
gen die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts, mit
der dieses den Schutz der genannten Marken im Beitrittsge-
biet hat scheitern lassen. Das Berufungsgericht hat hierzu
ausgefilthrt, die Kldgerin habe nicht schliissig vorgetragen,
daB ihre beiden Marken "HAAKE BECK" bzw. "Haake Beck" auch
fir das Gebiet der frilheren Deutschen Demokratischen Repu-

blik international registriert seien.

Die Revision zieht nicht den rechtlichen Ausgangspunkt
des Berufungsgerichts in Zweifel, wonach die Markenrechte
aus der nationalen Eintragung der beiden Marken "HAAKE
BECK" Nr. 1 110 388 und "Haake Beck"” Nr. 1 047 480 im Bei-
trittsgebiet mit den vor Herstellung der wirtschaftlichen
Einheit am 1. Juli 1990 eingereichten, von der Beklagten
benutzten Marken "Riebeck" Nr. DD 647 841 und DD 648 304 im
Beitrittsgebiet zusammentreffen und deshalb nicht zur
Grundlage eines Verbots der Verwendung der Marke "Riebeck"
im Beitrittsgebiet gemacht werden konnen (§ 21 Abs. 1, § 30
Abs. 1 ErstrG).

Die Revision meint indessen, es sei unstreitig, daB
die genannten Marken, welche unter Nr. 609 653 und
Nr. 556 035 auch international registriert worden seien,

sowie die vom Berufungsgericht nicht ndher behandelte IR-



Marke Nr. 548 893 als Schutzland auch die ehemalige Deut-
sche Demokratische Republik erfafBten. Dieser Ansicht kann

nicht beigetreten werden.

Die Frage, ob eine international registrierte Marke
fiir ein bestimmtes Land Schutz entfaltet, ob dieses Land
also als pays interessé benannt worden ist, ist nicht Ge-
genstand der Parteidisposition und kann deshalb nicht als
unstreitig behandelt werden. Das Berufungsgericht hat viel-
mehr aus der Aktenlage zutreffend entnommen, daB die von
der Kldgerin in Anspruch genommenen IR-Marken "HAAKE BECK"
und "Haake Beck" nach den vorgelegten Unterlagen nicht fiir
die ehemalige Deutsche Demokratische Republik registriert
worden seien. Es hat sich hierbei mit der von der Klagerin
vorgelegten Anlage BK 5, der Ablichtung einer Karteikarte
aus einem Rechtsanwaltsbiiro, auseinandergesetzt, in welcher
fir die IR-Marke 609 653 unter "pays interessés" nur Polen
benannt worden ist. Die daraus gezogene Folgerung, es seien
keine Anhaltspunkte dafiir ersichtlich, daB indessen die IR-
Marke 556 035 "Haake Beck" fiir die ehemalige Deutsche Demo-
kratische Republik international registriert gewesen sei,
ist aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden. Auch wenn die
Beklagte den Vortrag der Kldgerin, die genannten Marken
"HAAKE BECK" und "Haake Beck" seien filir das Gebiet der frii-
heren Deutschen Demokratischen Republik international regi-
striert, nicht "bestritten" hatte, durfte das Berufungsge-
richt nicht von einem dort bestehenden Schutz ausgehen.
Entsprechendes gilt hinsichtlich der im Lauf des Berufungs-
verfahrens erstmals eingefiihrten, vom Berufungsgericht
nicht ndher erdrterten IR-Marke Nr. 548 893. Hierzu hatte

die Beklagte zudem beanstandet, daB weder die fiir die Gel-



tendmachung von Schutzanspriichen erforderlichen Tatsachen
vorgetragen noch ein Rollenauszug vorgelegt worden seien
(Schriftsatz v. 29.6.1995, S. 6).

Die Kl&dgerin belegt auch nicht mit der Revision den
Vortrag zur Registrierung der IR-Marken fiir das Gebiet der
fritheren Deutschen Demokratischen Republik durch Vorlage

entsprechender Urkunden.

Gegen die weiteren Ausfiihrungen des Berufungsgerichts,
die Kldgerin habe nicht dargetan, daB die Beklagte die
streitigen Bezeichnungen (auch) in den alten Bundesl&ndern
verwende, weshalb eine hierauf beschrédnkte Verurteilung zur
Unterlassung nicht in Betracht komme, wendet sich die Revi-

sion nicht.

Die Rilgen der Revision gegen die weitere Erwadgung des
Berufungsgerichts, jedenfalls sei die Verwechslungsgefahr
der beiden Bezeichnungen "HAAKE BECK" und "Riebeck" zu ver-

neinen, bediirfen demnach keiner Erdrterung.

3. Firmenrecht

Keinen rechtlichen Bedenken begegnet es, daB das Beru-
fungsgericht firmenrechtliche Anspriiche der Kldgerin an der
fehlenden Verwechslungsgefahr der beiden Firmenbestandteile
"BECK" und "Riebeck" hat scheitern lassen (§ 5 Abs. 2, § 15
Abs. 2 MarkenG). Auch wenn man von dem von der Revision fiir
die Kl&gerin in Anspruch genommenen Schutz des Firmenbe-
standteils "BECK" als beriihmten Firmenkennzeichens ausgeht,

14dBt sich aufgrund der vom Berufungsgericht verfahrensfeh-



lerfrei getroffenen Feststellung, daB der Verkehr beide
Firmenbestandteile als zwei (unterschiedliche) Namen er-
kennt und deshalb nicht einem Unternehmenstrédger zuordnet,
eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht beja-
hen. Wie bereits ausgefilhrt vermag es die Beriihmtheit eines
Namens nicht, die Eigenstdndigkeit eines anderen, hier als

Firmenbestandteil verwendeten (Familien-)Namens aufzuheben.

Gegen die Ausfilhrungen des Berufungsgerichts, wonach
die Voraussetzungen des Tatbestands des § 15 Abs. 3
MarkenG, ndmlich der unlauteren Ausnutzung oder Beeintrach-
tigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung ei-
ner bekannten geschaftlichen Bezeichnung, nicht gegeben
sind, wendet sich die Revision nicht mit gesonderten Riigen.
Wie bereits zu § 1 UWG ausgefiihrt, treten hierbei Rechts-

fehler nicht zutage.

ITI. Mit Erfolg allerdings riigt die Revision die Beur-
teilung des Berufungsgerichts, den Marken "DRIBECK's LIGHT"
(o. Nr. 12) und "Beck & Co." (o. Nr. 9) komme wegen man-

gelnder Benutzung kein Schutz zu.

Das Berufungsgericht hat angenommen, daB hinsichtlich
der fir das Gebiet der frilheren Deutschen Demokratischen
Republik unter Nr. 510 956 international registrierten Mar-
ke "DRIBECK's LIGHT" die finfjdhrige Benutzung schon nach
Ablauf eines Jahres ab Eintragung der Marke im internatio-
nalen Register am 3. Juni 1987 zu laufen begonnen habe und
deshalb am 3. Juni 1993 geendet habe. Mit entsprechenden
Erwdgungen hat es angenommen, daB fiir die unter Nr. 464 695

international registrierte Marke "Beck & Co." die finfjidh-



rige Benutzungsschonfrist abgelaufen sei. Die Marken seien

somit wegen mangelnder Benutzung ldschungsreif.

Beli dieser Beurteilung hat das Berufungsgericht die
fiinfjahrige Benutzungsschonfrist nicht beachtet, die der
Einigungsvertrag auBler fiir die beim Patentamt der Deutschen
Demokratischen Republik eingetragenen Marken auch fiir die
mit Wirkung fiir die Deutsche Demokratische Republik inter-
national registrierten Marken vorsieht. GemdB Anlage 1
Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 10 Satz 1 Eini-
gungsvertrag begann die Benutzungsschonfrist von flinf Jah-
ren am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts, also am 3. Ok-
tober 1990, zu laufen. Nach Satz 3 der genannten Bestimmung
gilt Entsprechendes fiir die mit Wirkung fiir die Deutsche
Demokratische Republik international registrierten Marken.
In dem nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG mafBgeblichen Zeit-
punkt der letzten miindlichen Verhandlung am 19. September
1995 war die fiinfjdhrige Benutzungsschonfrist somit noch
nicht abgelaufen. Die Einrede der mangelnden Benutzung der

IR-Marken war also unbegriindet.

Die Revisionserwiderung meint demgegeniiber, diese Vor-
schrift komme deshalb nicht zur Anwendung, weil die (ehema-
lige) Bundesrepublik Deutschland Ursprungsland fiir diese
Marken sei. In einem solchen Fall konne nur aufgrund des
bundesdeutschen Basiszeichens und nicht aus der IR-Marke,
die fiir die Deutsche Demokratische Republik registriert
worden sei, vorgegangen werden. Sei die in der (ehemaligen)
Bundesrepublik Deutschland als ihrem Ursprungsland ge-
schiitzte Marke wegen Nichtbenutzung verfallen, so konne sie

nicht mit Hilfe der Bestimmung des Einigungsvertrags als
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international registrierte ausladndische Marke die Privile-

gierung der Schonfrist des Einigungsvertrags erlangen.

Der Ansicht der Revisionserwiderung kann nicht beige-
treten werden. Die DDR-Marke hat als IR-Marke eigenstandi-
gen Schutz erlangt und ist auch nicht durch die Vereinigung
der beiden deutschen Staaten von der Basismarke "aufgeso-
gen" worden. Auch das Erstreckungsgesetz enthdlt keinen
Hinweis darauf, daB der Schutz nur der Basismarke zukommen
soll, wadhrend der markenrechtliche Schutz, welcher aus der
internationalen Registrierung folge, entfallen sei. Viel-
mehr wird ausdriicklich in § 4 Abs. 2 ErstrG (vgl. auch § 1
Abs. 2 ErstrG) angeordnet, daB die Erstreckungswirkung auch
fiir die aufgrund internationaler Abkommen erteilten Schutz-

rechte gelte.

Die Herstellung der Einheit Deutschlands brachte fiir
die aufgrund internationaler Abkommen mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland oder auch mit Wirkung fiir die
Deutsche Demokratische Republik geltenden Schutzrechte eine
Reihe von Besonderheiten mit sich, die nach Absprache mit
den internationalen Organisationen - vereinfacht ausge-
driickt - dahin fihrten, daB von auBen gesehen nur noch ein
einheitliches Schutzrecht mit dem Vermerk "Deutschland"
bzw. "Allemagne" angenommen wird. Eine solche einheitliche
Behandlung von international registrierten Marken, die so-
wohl im bisherigen Bundesgebiet als auch im Beitrittsgebiet
Schutz genieBen, geschieht ungeachtet dessen, daB nach der
"internen Rechtslage im vereinigten Deutschland zundchst
noch zwei auf ihr jeweiliges bisheriges Schutzgebiet be-

grenzte getrennte Schutzrechte bestehen" (Begriindung zum
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Entwurf des Erstreckungsgesetzes, BT-Drucks. 12/1399, S. 30
zu § 1 Abs. 2 = B1PMZ 1992, 213, 221).

Das bedeutet: War - wie im Streitfall - ein Zeichen
betroffen, dessen Ursprungsmarke in der bisherigen Bundes-
republik registriert worden war und welches iiber die inter-
nationale Registrierung in der Deutschen Demokratischen Re-
publik als Marke Schutz genoB, wurden mit Inkrafttreten des
Erstreckungsgesetzes sowohl die international registrierte
Marke als auch die Ursprungsmarke jeweils auf das Gesamtge-
biet des vereinigten Deutschlands erstreckt (§ 1 Abs. 1,

§ 4 Abs. 2 ErstrG). Diese Erstreckungswirkung war mit dem
Internationalen Biliro der Weltorganisation fiir geistiges Ei-
gentum (WIPO) ausdriicklich abgesprochen worden (Begriindung
zum Entwurf, aaO, S. 31). Eine solche Erstreckungswirkung
ist in der Regel auch unschadlich, da Ursprungsmarke und
IR-Marke sich zumeist noch in einer Hand befinden und des-
halb auch nicht der Kollisionsfall des § 30 ErstrG in Be-
tracht kommt. Die Erstreckung fiihrt also dazu, daB zwei pa-
rallele Schutzrechte entstehen, die in der registermdBigen
Verwaltung durch das Internationale Biiro allerdings als ein
Schutzrecht gefiihrt werden. Die verwaltungstechnische Hand-
habung als einheitliches Schutzrecht kann aber nicht dar-
iber hinwegtduschen, daB es sich hierbei "fiir die Zwecke
des deutschen Rechts um weiterhin zumindest teilweise ge-
trennt zu behandelnde Rechte handelt, die auch kiinftig,
insbesondere im Hinblick auf die Priifung ihrer Schutzfahig-
keit unterschiedlichen Regelungen unterliegen" (Begriindung
zum Entwurf des Erstreckungsgesetzes, aaO, S. 31 zu § 1
Abs. 2 a.E.).



Daraus ist zu folgern, daB die mit Wirkung fir das Ge-
biet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik regi-
strierten internationalen Marken "DRIBECK's LIGHT" und
"Beck & Co." beziiglich ihres Fortbestands und damit gerade
im Hinblick auf die Einfihrung des Benutzungszwangs eigen-
stdndigen Regeln unterliegen und ihnen deshalb die Vergiin-

stigung des zitierten § 10 des Einigungsvertrags zukommt.

Flir die revisionsrechtliche Beurteilung ist also davon
auszugehen, daB die fiinfjahrige Benutzungsschonfrist fir
die beiden genannten Marken im maBgeblichen Zeitpunkt der
letzten miindlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht
noch nicht abgelaufen war. Damit entf&dllt die Begriindung
des Berufungsgerichts fiir die Abweisung der Klage, soweit
diese auf die Marken "DRIBECK's LIGHT" und "Beck & Co." ge-

stiitzt wird.

Die Sache ist deshalb zur weiteren Sachbehandlung an
das Berufungsgericht zuriickzuverweisen. Diese erfordert die
erneute Priifung der Einrede der LOschungsreife wegen man-
gelnder Benutzung sowie erforderlichenfalls die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr der verbleibenden Klagemarken "DRI-
BECK's LIGHT" und "Beck & Co." mit den angegriffenen Be-
zeichnungen "Riebeck". Anhaltspunkte fiir einen Wegfall des
Schutzes der IR-Marken wegen Entziehung des registerrecht-
lichen Schutzes der Basismarken im Laufe der ersten finf
Jahre gerechnet vom Zeitpunkt der internationalen Regi-
strierung (vgl. Art. 6 Abs. 3 MMA) sind dem festgestellten

Sachverhalt nicht zu entnehmen.



IV. Nach alledem ist das Berufungsurteil teilweise
aufzuheben und die Sache im Umfang der Aufhebung an das Be-
rufungsgericht, dem auch die Entscheidung iiber die Kosten
der Revision obliegt, zuriickzuverweisen. Einer Ab&dnderung
der Entscheidung des Landgerichts bedarf es nicht, da die
beiden noch streitigen Marken erstmals im Berufungsverfah-

ren eingefithrt worden sind.

Erdmann Mees Ullmann

Starck Fir den in Urlaub befind-
lichen RiBGH Pokrant:

Erdmann
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