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Das Washingtoner Abkommen zum Schutz
des geistigen Eigentums an integrierten
Schaltkreisen*

Mikrochips prigen in zunchmendem MaBe unser tigliches Le-
ben, sci es als ,,Schalizentrale” von Waschmaschinen oder Fern-
sehgeriten, set es als Herastiick jedes Computers. Um so erstaun-
licher st es, daB das komplexe Innenleben eines soicher Clups
bislang nech nicht gegen unerlaubte Nachahmung geschiitze ise:
Zwar haben die grofien Industriestaaten inzwischen cigene Spe-
zialgeseze fiir den Schutz von Halbleitererzeugnissen verabschie-
der'; dennoch fehlte bisher eine Rechtsgrundlage fiir einen welr-
weiten multilateralen Schutz von Chipdesigns, der insbesondere
dic Lander der Dritten Welt als potentielle Chipfreibeuter einbe-
rieht.

Seit 1985 bemitht sich die World Intellectual Properry Organisa-
tion (WIPQ), eine solche Rechtsgrundlage in Form cines internatio-
nalen Chupschutzabk ornmens zu entwickeln; e entsprechender Vor-

* Mewn besonderer Dank gile Heren Dipl -Phys. Ame Kirber (Siemens
AG), Herrn Reker (Deutsches Patentamit), Herm Regicrungsdirektor lng-
we Kot (Bundesminsterium  der fusnz} und Herrm Themas Droer
M.C.L. (Max-Planck-Insuwut fir auslindisches und intermanionales Pa-
tenc-, Urheber- und Wentbewerbsreche) fir die Uberlassung wichriger
Matertabien zum neuen Chipschutz- Abkommen sowie fir zahlreiche An-
regungen, die ich thnen verdanke.

1) $o etwa das bundesdeutsche Halblciterschutzgeserz v, 22. 1. 1987,
BGBI1 2194ff = BIPMZ 1987, 366 1. Diescs Gesetz ist ~ zusammen mit
den Geserzen Japans und der USA - abgedrucks und kommennert in
Hoeren, Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland,
1989, 5. ¥ m. w. Nachw. Eine ausfithrhiche Darsteilung der Geschichee
des Halblenerschutzreches finder sich im dbrigen ber Dreser, GRURInt
1987, 6511F
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wurf der WIPO vom 24 6. 1985’ wurde im November 1985, April
1987 und November 1988 von internationalen Experten Gufizrst kon-
rrovers diskutiert’. Am 26. 5. 1989 war es dann endlich soweit:

In Washingron wurde als AbschluB einer entsprechenden Diplo-
matischen Konferenz em [ Treacy on the Protection of Intellectual
Property in Respect of Integrated Cirants™ angenommen und bis

um 25.5. 1990 zur Zeichnung aufgelegt’. Von den 56 an der Ab- -

stammung betciligien Staaten sammten 49 Staacen fir den Vertrag
Finf Swaten enthicken sich der Snmme (Kanada, Schweden,
Schweiz, Liecheenstein und der Heilige Stuhl). fapan und die USA
sammiten gegen den Vertrag — eine Entscheidung, die gerade ange-
sichts der emormen Maskimacht beider Staaten auf dem Chipscktor
bedauerhch ist. Was sind die wesentlichen Grundzige dieses Abkom-
mens? Warauf grindet sich der Widerstand Japans und der USA
gepen das Abkommen? Solite sich die Bundesrepublik dieser Halrung
anschlieBen oder dzs Abkommen racifizieren?

I. Schutzgegemstand, -fihigheir und -frist (Art. 3, 4, 8)

Nach Art. 31 des Abkommens hat jede Vertragspartei die
Pflicht zurm Schutz der Topogtaphicn. d.h. der in integrierten
Schaltkrrisen enthaltenen dreidimensionalen Schattungssiruk -
ren. in welchern rechtsdogmacischen Kleid diese Pflicht im je-
weiligen nationalen Recht umgesetat wird, {aft das Abkommen
ausdriicklich offen; nach Arc. 4 kann der Rechisschutz fiir Topo-
graphien daker durch ein Spezislgeseez oder im Rahmen des Ut-
heber-, Patent- oder Gebrauchsmustergesetzes geregedt werden®.
Allerdings sollen wic in den nanonalen Gesetzen nur solche To-
pograptuen abs schiitzenwert gelten, die das Ergebnis eigener gei-
stiger Anstrengung und 2ur Zeat ihrer Enrwicklung in Chippro-
duzentenkreisen nicht als .commonplace™ einzustufen sind (At
30 b 3).

Art. 5 des Abkommens sicht eine Schutzdauer von mindestens
acht Jahren var. Diese Frist erschien den USA mit Recht zu kucz:
Wichrige Chipdesigns, cewa im Bereich der Computersteucrung
(INTEL, MOTOROLA), haben eine weitaus hihere , Lebens-
daver* und prigen seit iber sinem Jahrzehnt etwa den Vertnieb
von Personal Compuuern. Kénnten japanische oder koreantsche
Hersteller solehe Chips bereits nach acht Jahren kopieren, konn-
ten sic damit aus fremder geistiger Leistung ungerechtfertigten
Profit zichen. Allerdings mud man sich vor Augen halten, daB
die Entencklungslinder zunichst harmickig auf aner Schutzdan-
er von ledighich drei Jahren bestanden’ und auch die Sowjetunion
allenfalls eine Maximalfrist von finf Jahren zulassen wolite. Inso-
fern seellt die im Abkommen verarkerte Achi-Jahres-Frist ¢inen
miihselig gewonnenen VerhandlungskompromiB dar, der zu-
mindest als Ausdruck emnes weltweiten Minimalstandards akzep-
tabel ist.

1. Der Grundsatz der Inlinderbehandlung {Art. 5}

Art. 5 des neuen Chipschutz-Abkommens verpflichtet die na-
tionalen Chipschutz-Gesetzgeber dazu, auslandische Chipprodu-
zenten, die cinem Vertragsstaat angehéren oder in ihm thre Pro-
dukcion durchfithcen, den inlindischen Produzenten glewchzuscel-
len. Dheser Grundsatz des sog. .nanonal treatment’ stellt eines der
wesentlichen Prinzipien des internationalen Immaterialgiiter-
rechts dar’. Er wurde jedoch im Bereick des Chipschutzes ohine
nachvollrichbaren Grund mit der Verabschiedung des amerikamu-
schen Halbleiterschutzgesetzes” aufgegebien: Nach diesem Gesetz
konnen auslindische Unternchmen nrur dann Schuwzanspriiche
geltend machen, wenn thr Heimatdand US-Staatsangehorigen a-
nen im wesentichen gleichen Schutz wie das US-Recht gewihit
(Grundsacz der maceral reciprocity’}’”. ihatiche Regelungen fin-
den sich bedauerficherwrise n den Chipschutzgeseizen fast aller
Industriescaaten (auBer Japans)'!. Die wesentliche Errungenschaft
des Abkomnmens besteht dann, daf es diesen protektiomstischen
Grunddukzus des bishengen Halbleiterschurzeechts nicht fiber-
nommen hat und jede legislatonsche Diskriminierung auslindi-
scher Chipproduzenten untersagr'.

II. Schutzanspriiche des Topographienschiipfers (Art. 6)

Gem_ Arc. 6 | hat der Schépler eme schutzfikigen Topographie
das ausschhieBliche Reche, diese tu reproduzieren, wunpartieren.
verkaufen und auf andere Weise 20 kommernellen Zwecken zu
vertreiben. Nach Art. 611 stehe es aber jedermann frei, das De-
sign etnes Chips zu privaten Zwecken oder zum alleinigen
Zweck der Forschung und Anmalyse 2u kopieren {lit. ay. im ubgi-

Hoeren, Das Washingtomer Abkommen zum Sehuiz des geistigen Eigennym,

gen darf das Ergebnis dieser Analyse zur Herseellung und zyn
Vertrich einer eigenen 3. 5. von Art. 3 [ onginellen ToPOgrAPh,
verwendet werden (lit. b; sog. _reverse engineening™). Wie by,
reits an anderer Stelle ausfiihrlich begriindet™, wt diese Repely
rigentich Gberflissig, da es auch sonst im lmmatenalgiterre -
criaubt ist, Elemente aus anderen Werken zur Herstellung eina
neuen, etgenstindigen Werkes za iibernehmen

Ahnliches gilt auch for die Regelung zum guegliubigen £
werb von Mikrochips {Art. 61V), wonach der Schopfer eine
Tapagraphic gegent den gutglaubigen Erwerb cunes Halblesere
zengnisses, das ein enerlaubterweise kopiertes Schaltungsdesiz,
enthile, nichts unternchmen kann. Diese sog. .innocent-inin:.-
gement”-Regel unterscheider sich von entsprechenden Regeiu.
gen in den meisten nationalen Chipschutzgesetzen dadurch, da
auf die Einflihrung einer Entschidigungsregelung fiir der: Fail
daf der gutgliubige Erwerber semnen guren Glauben nachiraghe:
verliert, verzichtet worden ist. Dhes stellte auch emen der Griinac
flr die ablehnende Haltung der USA zu dem neuen Abkomme
dar. - Auch hicr fragt sich jedoch, ob diese Haltung berechuy
ist, insbesondere ob der nachuigliche Verlust des guten Glauber
nicht auch ahne entsprechende Regelung dazu fihrr, daf spawe:
Verwertungshandlungen nur gegen Entrichtung emer Entschad-
gung an den Rechtsinhaber zulissig sind™.

Grifite Proteste seitens der USA und Japans hat die new
Zwangslizenregelung in Art. 6111 hervorgerufen. Nachdem v
den Vorentwiirfen auf Drinpen der USA ein generelles Verbo!
jeder Zwangslizenzierung verankert war. kinnen nach der neus
Regelung staatlicherseits nicht - ausschbeBliche Zwangshzenze
an Dritte eingeriumt werden. Das setzt u.a. voraus, dafl Bemw

2) WIPOQ-Doc. IPIC/CE/11/2, abgedr. in: Hoeren (o, FuBin. 1), Mikre
chups, 5. 106

3 Vgl zur Vorgeschichie des WIPO-Vertrages Marr, in: Compurs
Law & Practice 5-10/1986. i19.; ders., in: Computer Law & Prame
1987, 1646F., Kockh, NJW 1983, 2447, Stewp-Koch, in; Lehmana (Hrig
Rechisschurz und Verwenung von Computerprogratnmen, Koln 1%
S, 1901 Dveier, GRLUIRInt 1987, 64941,

4) WIPQ Doc. IPIC/DXC/#6; vl hierzu den kurzen Bericht in GRLUFE:
Int 1989, 397, wowie den Benche der devtschen Deloganon von Kngr
Dreier in GRURInt 1989, Hedt 10 -

5) Dabei haben die Delegierien — nach 23hen Verhandlungen - die Er
rophischen Gemeinschaficn uls Mizglied des Abkommens zagelassen (40
151 lit, b). Damir ist es der EG ersomals in shrer Geschichee moghen
Pariei eines internavionalen Vertrages rum Schutz des geistigen Eaper
wrms zu werden: welche Konsequenzen und Implikationen dieser new
Status der EG hat, kann hier kader aus Plapzgninden nicht aufgezet®
werden. - Dhe Ratifizierungsvorschriften des Abkommens (Art. 16 [} an<
m.E schr dirfiig: snshesondere Gille auf, dab das Abkommen bereis be
euner Zewchnung durch fanf Staaten o Kraft weten soll. Diese gense
Zah birgr das Risiko m sich, daff das Abkomtnen zu frih m Krato e
und mangels Beitritis wichtiger Industeiestaaten zu einer Todgeburt wir?

&) Unberhrt bleibt allerdings die Frage, inwicwen enzelne Aspeky
das Chipschutzes nicht bereis in anderen internationalen {urheber, parer’
oder wettbewerbsrechtlichen) Vertrigen mitgeregelt sind; vgl. hlcrw_d"
Alemativent wuarf Indiens, WIPO Doc. IPIC/CEMNS und die Auwsit™
rungen bei Drreier, GRURIni 1987, 650€,

7} Vgl hierzu auch Hart, Computer Law & Practice 9-10/1986, 22

8 Vgl hicem g Khadjor-Gomsord, Der Grundsawr der Indanderts
handlung im internanonzlen UrtheberR, 1977, 5 {F

9) Semiconducror Chip Prarection Act of 1984 (SCPA) v. 8. 11, 199
Public-Law 98620, Chapter %, Sec H(-914 of Tuwde 17 ~ Cagyaght* -
Unrted Seares Code, 17 U.S.C ., 98 Srar. 133517 | 33473356 10 Jt U™
serzung abgedr in BIPMZ 1985, 1316, Vgl hieczu quch die Literatt®
nachw. bei Hooren (o Fulin. 1), Mikrochips. 3.

105 17 U.S.C. §902 3} {2). )

11) Vgl. hicezu ausf. Horen, in: Dront de I'informangue, Fevrier 19
O, ders.. BB 1988, 1904

1) Allerdings 151 doe genaue Formulierung des Inlandeegrundaarzes ""
Abkommen m.E. cht ganz befredigend. Vergleicht man den w(‘”ht
mit der entsprechenden Regelung m der Pamiser Verbandsiibereinkur™
(An. 2 3 PV, 1o filke auf, dab Halbleiteruniernehmen enen _read #°
effective establishenent for the creation of layout-designs or the prodi’
tion of integraced circuits® b cinem Verragsszaar haben missen. das bl
Be Bestehen eines Niederlassung des Umernehmens i einem et
staat reiche - anders abs bei der PV - niche. )

13} Vgl 2um Rechtsinsticut des _reverse enginecring™ Har, Sott
ware Protecnon 5 (1997}, N, 10, 1T, Massaguer-Fuentes- Perez-Frids. L
1988, 373f

14} Vgi. Hoeren (0. FuBn. 1), Mikrochips 5. 22£ .

1) Vgl zu diescn Bedenken Hoeren (0. FuBin 1), Mikroctups. > -
ders , tn: Les Cahiers de Proprcid intellectuclle 1 {1989), 2191t



pungen 2ur Erlangung emer freiwilligen Lizenz . in line with nor-
mal commercal practices” crfolglos geblichen sind: weitcrhin
quite die jeweilige staadiche Stelle die Gewihrung ciner
zwangslizenz als notwendig zur Sicherung wichtiger nationaler
scressen betrachten. Dem Rechtsinhaber stehe in diesemn Fall
mc angemessene Vergiitung zu; im ibrigen gilt die Zwangsli-
enz nur fiir das jeweilige Staatsterritorium. — Diese Regelungen
aogen 3uf den ersten Blick der zumindest in den wesilichen
idustriestaaten geltenden Dokirin der Vertragsfretheit wider-
.prechen; es sei aber daran erinnert, da sich Zwangslizenzrege-
ngen 2. B.auch im Chipschutzgesetz Dinemarks finden®. Dar-
_per hinaus ist die Regelung dermaBen kompliziert und voraus-
ezungsreich gestalter, daB sie in Zukunft woht keine besondere
gedeutung haben diirfte. Vergleiche mit Zwangsiizenzvorschrif-
n in anderen internationalen Abkommen zeigen, daB dic Ent-
wcklungsiinder bislang die Méglichkeit zu solcher Lizenzverga-
¢ kaurn in Anspruch genommen haben., Von daher stellt diese
;lrgfl'mg auch aus bundesdeutscher Sicht kein Hindernis fiir die
pinfizerung des neuen Abkommens dar.

. Die Streitbeilegung (Art, 14)

villig new im intemanonalen Immacenalgiterrecht sind die im
mpschutz-Abkommen verankerten Regelungen iiber die Streit-
salegung {Art 14}, die ¢in kompliziertes System des ,dispute
erlement” vorsehen. Bei Strcidigkeiten Gber Auslegung oder
.msetzung des Abkommens sollen die Vertragsparteien zu-
wchst selbst versuchen, zu emer einvernehmlichen Lasung zu
rhanget: soilee dies nicht méglich scin. kénnen sie den Falt ge-
acnsam vor einem Schiedsgericht klsren fassen. Sollte auch die-
«r Weg micht gangbar sein bzw. zu keinem Ergebnis fihren,
wacllt die Versammbung des Abkommens (die sog. .Assem-
x° aut Antrag ciner Streitpartei ¢in ,panel* aus drei Micglie-
s, dic cinen Bericht Gber die Sueitfrage erstellen und diesen
amachst dem Sereitparteien zuszellen. Nachdem diese Gelegenheit
rr Stellungnahme bekommen haben, werden thnen durch die
venaummlung abschlieflende Empfehlungen zur Streitbelegung
wreroreiret. Auch diese Streitbelegungsvorschrifien wurden sei-
s der USA wegen der unklaren Rolle der Versammlung abge-
int'” Tatsichlich fillt auf, daB die Versammiung lediglich
Empfehlungen an die-Srreitparteien geben kann und insofern
et keine Sankeionsmoglichkeiten verfiigt. Auf der anderen Sei-
e gt &5 aber zu beriicksichtigen, dafl durch das Abkommen
wwmals Streitschlichtungsmechanismen in das internationale
mmaterialgaterrecht integriert worden sind und damit der Weg
m anc- cffektiven Losung von Streitigkeiten aof dem Gebiet des
‘churzes des geistigen Eigenmums vorgezeichnet worden ist.

t. Zusammenfassende Beurteilung

Imgesame stelle das Abkemmen ¢inen crsten brauchbaren Schriet
& dem Wee zu einem internanional effektiven Halbleiterschutzrecht
# Auch wenn das Abkommen inhaltlich weit hinter dem Schutzni-
= der EG-Richtlinie und des deutschen Halbleiterschutzgesetzes
wriktleibt. so sind hier doch erste Standards fiir einen weltweit
=zelihen Schuez des geistigen Eigemtums an integrierten Schal-
weon wrunduclegt worden. Benicksichugt man die enormen lacer-
wenkontitkte und -diskrepanzen zwischen Entwicklungslindern
& ndustricszaaten, die wilrend der WIPO-Beratungen mutage ge-
*m wind. so srschent es fast wie ein Wunder. da das Abkomimen
® dever Furm Gberhaupt zustande gekommen ist. Auf keinen Fall
% wch daher die Bundesrcpublik dem schlechten Beispiel der
M anscihelen und von einer Ratifizienmg sbsehen: Die USA

&erichitzen cmmal wieder™ ihre internationale Seellung und ver-
—_—

* 413 s Gesetzes Nr. 778 iiber den Schutz der Topographien von
Sbwrterpradukten, in deutscher Ubersetzung abgedr. in BIPMZ 1989,

"": Vel auch § 24 PaeG; Art. 5.
Tre LSA hatten sich u.a. gewiinscht, daB der Beschwerdefihrer

® Lade des ertalglos gefihrien Schlicheungsverfahrens dic Anwendung -

v im Verhiinis zum Beschwerdeyegaer ausserzen kénme: ein

W nknonsmireel wuede von den anderen Staaten Jedoch abgelehns;
® vy Deeer, GRURIne 1987, 650,

‘: ’/l‘riilzj.g:'n lassen sich schnel! 2ufzeigen. wenn man 2. B, nur an das

-;-J,;;: Yerhaften der UISA in der Frage des Seerechtsabkommens

1 Drskussion um die UNESCO denks. — [m abnigen sei huer nur

ot nngewiesen, dall die kritische Haltung der USA im Kongred
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kennen, daB sie durch dem Widerseand gegen das Abkommen thre
rigene Halbleitetinduseric empiindlich gefihrden.

Dic Bundesrepublik sollte das Abkommen daher unbeding: ranfi-
zieren und sich such flir einc Zeichnung durch die EG emsetzen ™.
tumal cs lediglich Minimalstandards setzt und keine Anderung des
deutschen Halbleuerschutzgesetzes impliziert.

nicht vorbehaltlos geteilt und auch von zahlicichen nationalen Experten
mfbilligt ward.

19) Das Ratssckretariat det EG har die Regierungen der Mitgliedsstaa-
ten gebeten, bis zum 30. 9. 1989 jhre Makung 73 dem Abkommen zu
koordinicren.



