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A. Grundlagen

Rechtsquellen
|. Betelligte

Il. Verfahrensgrundsatze

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen

|. Rechtsquellen

W o=

Nationales Markenrecht
Deutsches Markenrecht
Unionsmarkenrecht

Internationales Markenrecht
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen

1. Rechtsquellen

nationales Markenrecht @ ’ O

* Nationale Regelungen, z.B. deutsches Markenrecht

» Supranationale Regelungen, z.B. Unionsmarkenrecht
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/nationales-markenrecht

2. Rechtsquellen deutsches Markenrecht
» Markengesetz (MarkenG): (Verwaltungs-) Verfahren DPMA

» Markenverordnung (MarkenV): erganzende Verfahrensvorschr.

= VVerordnung uber das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMAV)

» Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen und fur die
Registerfuhrung (RL Markenanmeldungen)

» Patentkostengesetz (PatKostG): Kostenregelungen
= Zivilprozessordnung (ZPO): Verfahren Gericht
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/deutsches-markenrecht

Wesentliche Verfahrensregelungen MarkenG

Teil 3: Verfahren in Markenangelegenheiten

» Abschnitt 1: Eintragungsverfahren (§§ 32 — 44 MarkenG)

= Abschnitt 2: Berichtigung, Teilung, Schutzdauer und Verlangerung (§§ 45 — 47)
= Abschnitt 3: Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§§ 48 — 55 Marken(G)

= Abschnitt 4: Allgemeine Vorschriften fur das Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt (§§ 56 — 65a MarkenG)

= Abschnitt 5: Verfahren vor dem Bundespatentgericht (§§ 66 — 82 MarkenG)
= Abschnitt 6: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 83 — 90 Marken(G)
= Abschnitt 7: Gemeinsame Vorschriften (§§ 91 — 96a MarkenG)
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/deutsches-markenrecht

3. Rechtsquellen Unionsmarkenrecht

* Unionsmarkenverordnung (UMV): Verfahren EUIPO

» Durchfihrungsverordnung (UMDV): erganzende Verfahrensvorschriften

insbes. zum Eintragungsverfahren
» Delegierte Verordnung (DVUM): weitere erganzende Verf.vorschr.
» die Verfahrensordnung des Gerichts der Europaischen Union (VerfOGE)

» die Markenrichtlinien (MarkenRL) des EUIPO
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/unionsmarkenrecht

Wesentliche Verfahrensregelungen der UMV

= Titel lll: Anmeldung (Art. 30 — 40 UMV),
= Titel IV: Eintragung und Widerspruch (Art. 41— 51 UMV),

= Titel V: Verlangerung und Veranderung sowie der Teilung (Art. 52 — 56
UMV),

» Titel VI: Verzichts, Verfall und Nichtigkeit (Art. 57 — 64 UMV),
= Titel VII: Beschwerde und Klage (Art. 66 — 72 UMV),

= Titel VIII: Kollektivmarken (Art. 74 — 82 UMV),
Unionsgewahrleistungsmarken (Art. 83 — 93 UMV),

» Titel IX: allgemeine Vorschriften fur alle Verfahren (Art. 94 — 121 UMV).
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/unionsmarkenrecht

4. Rechtsquellen
Internationales Markenrecht

» das jewells einschlagige nationale oder supranationale
Markenrecht, z.B. MarkenG oder UMV

» Madrider Markenabkommen (MMA)
» Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)
» gemeinsame Ausfuhrungsverordnung (GemAVO)

» IR-Marke nach deutschem Recht: §§ 107 — 125 MarkenG, §§
43 — 46 MarkenVO
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/internationales-markenrecht

Vergleich MMA und PMMA

* PMMA: internationale Registrierung unmittelbar nach
Anmeldung einer nationalen Basismarke

* MMA: internationale Registrierung erst nach Eintragung der
Basismarke im Heimatland des Anmelders

= alle Lander des MMA sind mittlerweile auch dem PMMA

beigetreten = PMMA vorrangig anzuwenden, Art. 9sexies
PMMA
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/rechtsquellen/internationales-markenrecht

1. Beteiligte
Markenamter und WIPO

Markengerichte
Parteien

W o=

Vertretung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte

1. Markenamter und WIPO

* Nationale Markenamter nach dem jewelligen nationalen Recht
» Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
= Amt der Europaischen Union fur Geistiges Eigentum (EUIPO)

» World Intellectual Property Organization (WIPO) /
Internationales Buro
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markenaemter

DPMA

» Zustandigkeiten DPMA
» nationale registerrechtliche Verfahren (DE-Marken und IR-Marken fur DE)

» | 6schungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren

» dem BMJ nachgeordnete obere Bundesbehorde
» Verwaltungsbehorde, die Verwaltungsakte erlasst

» keine Rechtsprechung im materiellen Sinne, daher keine Vorlage an
EuGH moglich

= Uberpriifendes Gericht: Bundespatentgericht (BPatG) als
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markenaemter

EUIPO @
» Zustandigkeiten EUIPO

» registerrechtliche Verfahren (Unionsmarken und IR-Marken fur EU)

» Loschungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren

» bis zum 23.03.2016 hield das EUIPO ,Harmonisierungsamt fur
den Binnenmarkt" (abgekurzt HABM, spanisch OAMI, englisch
OHIM).
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markenaemter

WIPO

» Zustandigkeiten WIPO / Internationales Buro
» Registrierung IR-Marke fur beteiligte Staaten
* Verwaltung IR-Marke

» Zustandigkeiten nationale Markenamter, z.B. DPMA, EUIPO

» (direkte) nationale registerrechtliche Verfahren, nationale Loschungsverfahren
* Einreichung IR-Markenanmeldung

» |[R-Schutzbewilligung- / -verweigerungsverfahren, IR-
Schutzentziehungsverfahren
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markenaemter

Beteiligte Staaten IR-Marke

» Staaten, die dem MMA und/oder dem PMMA beigetreten sind,
bilden den Madrider Verband (Madrid Union)

= Ubersicht der zum Madrider Markenverband gehérenden Lander
auf der WIPO-Homepage:
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https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf

2. Markengerichte

» Nationale Markengerichte nach jeweiligem nationalen Recht

» Deutsche Markengerichte
» Europaische Markengerichte

» Markengerichte internationales Markenrecht
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markengerichte

Deutsche Markengerichte
» Landgerichte (LG)

= Verletzungen der Markenrechte

» | 0schungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren

* Bundespatentgericht (BPatG)

» ordentliches Gericht im Rang eines OLG

= Uberpriifung der Beschlisse des DPMA
* Bundesgerichtshof (BGH)

= Rechtsbeschwerde

= Revision
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markengerichte

Europaische Gerichte

» ordentliche nationale Gerichte als Unionsmarkengerichte
» Verletzungen der Markenrechte

» Loschungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren

= Gericht der Europaischen Union (EuG): Uberpriifung
Beschlusse EUIPO

» Gerichtshof der Europaischen Union (EuGH):
Rechtsbeschwerde
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markengerichte

Markengerichte internat. Markenrecht

= ordentliche nationale Gerichte
» Verletzungen der Markenrechte

» Loschungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/markengerichte

3. Parteien

» Parteifahigkeit: jede naturliche oder juristische Person

» Postulations- und Prozessfahigkeit mangels Anwaltszwang

vor DPMA und BPatG fur Inlander unproblematisch

» Verfahrensbeteiligte konnen sich vor dem EUIPO grds. selbst
vertreten, § 119 Abs. 1 UMV.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/parteien-in-markenverfahren

4. Vertretung

» Vertretungszwang auch in Amtsverfahren bei Verfahrensbeteiligten, die
in DE bzw. im EWR (EU, Island, Norwegen, Liechtenstein) weder
Wohnsitz / Sitz noch Niederlassung haben

» Vertretung nur durch berufsmaldige Vertreter, z.B. Rechtsanwalte,
Patentanwalte

= \VVerfahren vor ordentlichen Gerichten in Deutschland immer vor
Landgericht (vgl. § 140 MarkenG) mit entsprechendem Anwaltszwang

» Verfahren vor BGH: am BGH zugelassener BGH-Anwalt erforderlich
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/beteiligte/vertretung-in-markenverfahren

lll. Verfahrensgrundsatze DPMA und EUIPO

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/verfahrensgrundsaetze-dpma-und-euipo
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/verfahrensgrundsaetze-dpma-und-euipo

lll. Verfahrensgrundsatze DPMA und EUIPO

1. Sachverhaltsermittlung

2. Schriftlichkeit

3. Begrundung

4. Rechtliches Gehor

5. Mundliche Verhandlung und Beweisaufnahme
6. Zustellung und Korrespondenz

/. Fristen

8

Sprachen
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/verfahrensgrundsaetze-dpma-und-euipo

1. Sachverhaltsermittlung (1/2)

* Antragsprinzip: Amt ist an den Antrag und seine wesentliche
Begrundung gebunden.
* Untersuchungsgrundsatz: Amt ermittelt grds. den Sachverhalt von

Amts wegen und ist dabei an das Vorbringen der Parteien nicht
gebunden, Art. 95 Abs. 1 S. 1 UMV, § 59 Abs. 1 MarkenG.

» Beschrankung des Untersuchungsgrundsatzes durch

» Tatsachliche Moglichkeiten
» Antragsprinzip (s.0.),
» Regelungen zur Verspatung und den Beibringungsgrundsatz (s.u.).
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sachverhaltsermittlung-in-markenverfahren

1. Sachverhaltsermittlung (2/2)

» Verspatung: Amt kann verspatetes Vorbringen (z.B. nach
Fristablauf) unberucksichtigt lassen, Art. 95 Abs. 2 UMV.

» Beibringung (Verf. bez. relative Eintragungshindernisse): Amt
ist bei Sachverhaltsermittiung auf die Antrage und das
Vorbringen der Parteien beschrankt, Art. 95 Abs. 1 S. 2 UMV.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sachverhaltsermittlung-in-markenverfahren

2. Schriftlichkeit

» Alle Verfahren sind grundsatzlich schriftlich zu fuhren.
» EUIPO strenger als DPMA

» Antrage mussen schriftlich eingereicht werden, vgl. Art. 31 UMV,
Art. 2, 63 DVMU, § 3 MarkenV

» Schriftform zunehmend durch elektronische Eingaben ersetzt

= Uber ,User Area“ auf der Website des EUIPO ist weitergehende
elektronische Korrespondenz mit dem Amt moglich

» Elektronische Korrespondenz mit DPMA z.B. uber ,DPMAdirektWeb"
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/schriftlichkeit-in-markenverfahren

3. Begrundung

» Entscheidungen des Amtes sind grundsatzlich schriftlich
abzufassen (s.0.)

» Entscheidungen des Amtes mussen begrundet werden, Art. 94
Abs. 1 S. 1 UMYV, § 61 Abs. 1 MarkenG.

» Knappe Begrundung ist ggf. ausreichend.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/begruendung-in-markenverfahren

4. Rechtliches Gehor

» Entscheidungen durfen nur auf Grunde gestutzt werden, zu

denen die Verfahrensbeteiligten sich auldern konnten, Art. 94
Abs. 1 S. 2 UMV, § 59 Abs. 2 MarkenG.

» Tatsachen, die als Entscheidungsgrundlage dienen sollen,
mussen mitgeteilt werden, damit sich die Parteien dazu aulern
konnen.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/rechtliches-gehoer-in-markenverfahren

5. Mundliche Verhandlung und Beweisaufnahme

* Mundliche Verhandlung und Beweisaufnahme in Verfahren vor

dem EUIPO grds. moglich, vgl. Art. 96 und 97 UMV, Art. 49 ff.
DVUM, § 60 MarkenG.

* In der Praxis geschieht dies jedoch so gut wie nie.

= Kein Anspruch auf Durchfuhrung einer mundlichen
Verhandlung.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/muendliche-verhandlung-und-beweisaufnahme-in-markenverfahren

6. Zustellung und Korrespondenz

» Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen, die eine Frist in Lauf

setzen konnen, mussen grds. formlich zugestellt werden, Art. 98 UMV, §§ 61, 94
MarkenG

» Moglichkeiten gem. Art. 56 ff. DVUM
= Post und Kurier, Art. 58 DVUM
= elektronische Mittel, Art. 57 DVUM
= Offentliche Zustellung, Art. 59 DVUM
» gesonderte Schriftsatze fur folgende Erklarungen erforderlich:
» Benutzungseinrede, Art. 10 Abs. 1 DVUM
= Beschrankung oder Rucknahme der Anmeldung, Art. 8 Abs. 8 DVUM
» Verzicht auf die Eintragung, Art. 17 Abs. 7 DVUM
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/zustellung-und-korrespondenz-in-markenverfahren

/. Fristen

= ,gesetzlichen” Fristen

= z.B. in UMV oder UMDV

* Nichteinhaltung fuhrt ggf. von selbst zu bestimmten Konsequenzen
» . verfahrensleitende Fristen

» bei Nichtbeachtung ggf. Aufforderung zur Erledigung der unterlassenen
Handlung unter (erneuter) Fristsetzung
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/fristen-in-markenverfahren

8. Sprache beim EUIPO

» funf ,Sprachen des Amtes”, Art. 146 Abs. 2 UMV:.
* Deutsch
= Englisch
* Franzosisch
= |talienisch
= Spanisch

* nicht zu verwechseln mit den 24 ,Amtssprachen” der Europaischen
Union

» Welche Sprache des Amtes konkret zulassig ist, hangt vom
jeweiligen Verfahren ab.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Sprache Eintragungsverfahren

* Anmeldung einer Unionsmarke kann in jeder Amtssprache der
Europaischen Union eingereicht werden, Art. 146 Abs. 1 UMV

* Anmelder muss (erste) Sprache in der Anmeldung bezeichnen

* Die so vom Anmelder bestimmte Sprache wird die
Verfahrenssprache des Eintragungsverfahrens.

* Anmelder bei der Anmeldung gem. Art. 146 Abs. 3 UMV weiterhin
eine zweite Sprache angeben, bei der es sich stets um eine der
funf Sprachen des Amtes handeln muss.

= die zweite Sprache darf nicht mit der ersten Sprache identisch sein
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Sprache Widerspruchs- und Loschungsverfahren

» Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Loschungs- / Nichtigkeitsverfahren ist
immer eine der funf Sprachen des Amtes, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV

* Die Verfahrenssprache wird stets vom ,,Angreifer” gewahit

» Auswahl ist auf in Anmeldung getroffene Sprachwahl (erste oder zweite
Sprache) beschrankt

» Widerspruche oder Loschungsantrage, die in einer Sprache eingereicht werden,
die nicht zu den funf Sprachen des Amtes gehort, sind unheilbar unzulassig!

= ggf. Verstandigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als
Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Sprache Beschwerdeverfahren

» |[m Beschwerdeverfahren ist Verfahrenssprache stets die Sprache, in der

das Verfahren durchgefuhrt wurde, in dem die angefochtene
Entscheidung erlassen wurde, Art. 68 Abs. 1 UMV,

» Sprachenwechsel ist nicht moglich.

* Nichtbeachtung von Art. 68 Abs. 1 UMV (also eine Beschwerdeschrift in
einer ,falschen® Sprache) hat unmittelbar und ohne vorherige Mitteilung

die Zuruckweisung der Beschwerde als unzulassig zur Folge
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Sprache schriftliches Verfahren, Unterlagen,
Beweismittel

= schriftliche Erklarungen i.d.R. in Verfahrenssprache

» gehort Verfahrenssprache nicht zu den Sprachen des Amtes, kann die
zweite Sprache verwendet werden, Art. 146 Abs. 9 UMV

» Wird andere Amtssprache verwendet, ist innerh. eines Monats eine
Ubersetzung in Verfahrenssprache oder die zweite Sprache vorzulegen.

= Schriftliche Belege (Dokumente, Registerauszige etc.) konnen nach Art.
24 S. 1 UMDV in jeder Amtssprache der Europaischen Union eingereicht
werden; Amt kann in Verfahrenssprache oder in beliebige Sprache des
Amtes zu verlangen, Art. 24 S. 2 UMDV
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

B. Ausgewahlte materiell-rechtliche Aspekte

Absolute Schutzhindernisse

|. Relative Schutzhindernisse

ll. Benutzung der Marke

e et
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|. Absolute Schutzhindernisse

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/absolute-schutzhindernisse-8-
markeng-art-7-umv

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/absolute-schutzhindernisse-8-markeng-art-7-umv

|. Absolute Schutzhindernisse

» § 8 MarkenG, Art. 7 UMV, insbes.
» Markenfahigkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 lit. a. UMV
» Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 lit. b. UMV
= Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 lit. c. UMV

» Markeneintragung nicht moglich

= Wird Marke (irrtumlich) eingetragen Loschung moglich

= Widerspruchsverfahren

* Nichtigkeitsverfahren
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/absolute-schutzhindernisse-8-markeng-art-7-umv

Markenfahigkeit

» Marke muss gem. § 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 lit. a. UMV im
Register so dargestellt werden konnen, dass Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmt werden kann.

» Darstellung der Marke muss klar, eindeutig, in sich
abgeschlossen, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft
und objektiv sein (vqgl. , Rn. 55 —
Sieckmann).

» Grafische Darstellbarkeit nach Reform 2016 nicht mehr
erforderlich.

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84DF4759729752F9FEC38D8A67F3E3B6?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21807826
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/darstellbarkeit-der-marke-8-abs-1-i-v-m-3-abs-1-markeng

Beispiel Markenfahigkeit

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-

fahigkeit?
EuGH, 10.07.2014, C-421/13 Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf ja

Computer, Computer-Software, Computer-
Peripheriegerate, Mobiltelefone, ... und darauf
bezogene Produktdemonstrationen

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-markenfaehigkeit-
darstellbarkeit-und-form °



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-markenfaehigkeit-darstellbarkeit-und-form
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=06972EA1BCE3AD7CA758A6A3CD0B506B?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=679355

Unterscheidungskratft

* Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 lit. b. UMV keine

Eintragung von Marken, denen fur die Waren oder Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

» Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung eines Zeichens, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem
bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und dadurch

diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen unterscheidet (vqgl. , Rn.
38 — Oberbank/DSGV [Sparkassen-Rot])

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153812&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21874278
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/unterscheidungskraft-der-marke-8-abs-2-nr-1-markeng

Beispiel Unterscheidungskraft

=

—

L)

(ﬁﬁt@

=

'--.,_____‘___,a-"

Biere, Mineralwasser, Fruchtgetranke

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-

fahigkeit?
EuG, 19.04.2013, T-347/10 Klasse 32 nein

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136527&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1588972
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft

Beispiel Unterscheidungskraft

Klasse 3: ,\WWasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-,
Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen;
Parfimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Korper-
und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel®;
Klasse 5: ,Nahrungserganzungsmittel fir Menschen
und Tiere®

Klasse 32: ,Biere; Mineralwasser und
kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie
Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und
andere Praparate flr die Zubereitung von Getranken®
Klasse 33: ,Alkoholische Getranke (ausgenommen
Biere)*

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?

Klassen 3, 5, 32, 33 nein

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172550&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1

Beispiel Unterscheidungskraft

HOT SOX

hosiery (=Strumpfwaren)

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-

fahigkeit?
EuG, 26.02.2016, T-543/14 Klasse 25 ja

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174599&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft

Beispiel Unterscheidungskraft

SCOPE

,versicherungswesen; Finanzwesen,;
Geldgeschafte; Finanzdienstleistungen,;
Finanzanalysen; finanzielle Beratung;
Effektengeschafte; Erteilung von
Finanzauskunften; Vermittlung von
Vermogensanlagen in Fonds;
Investmentgeschafte; Kreditvermittlung;
Versicherungsberatung; wobei keine der
vorgenannten Dienstleistungen wonhltatige
Spendenaktionen und die Organisation von
Spendensammlungen fur wohltatige Zwecke
umfassen soll

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?
Klasse 36 ja

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175138&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft

Beispiel Unterscheidungskraft

VOGL |

‘Cleaning, scouring and polishing preparations and substances;
non-medicated toilet preparations and substances; beauty
preparations and substances; cosmetics; make up; lip-stick and
lip gloss; dentifrices; fragrances, perfumery, cologne, toilet
waters and eau de colognes; essential oils; aromatherapy
products; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-tan
and sun-screening preparations and substances; depilatory
preparations and substances; shaving cream and shaving
soaps; massage oils; powders, creams and lotions; nail polish;
nail polish remover; soaps and shampoos; shaving and after-
shave preparations; preparations and substances for the
conditioning, care and appearance of the skin, body, face, eyes,
hair, teeth and nails; shower and bath preparations; bath oils
and bath salts; talcum powder; moisturisers; non-medicated
baby oils and baby creams; non-medicated baby wipes; cotton
wool.’

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?
Klasse 3 ja

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183342&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22357765
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-unterscheidungskraft

Beschreibende Angaben

= Keine Eintragung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 lit. c. UMV fUr
Marken, die ausschliel3lich 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 dienen konnen.

» Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es nach Auffassung der angesprochenen
Verkehrskreise in zumindest einer seiner moglichen Bedeutungen die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch
Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kann (vgl.

, Rn. 28 — PRANAHAUS) .

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75692&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21827914
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/beschreibende-angaben-bei-marken-8-abs-2-nr-2-markeng

Beispiel beschreibende Angaben

VOGL |

‘Cleaning, scouring and polishing preparations and substances;
non-medicated toilet preparations and substances; beauty
preparations and substances; cosmetics; make up; lip-stick and
lip gloss; dentifrices; fragrances, perfumery, cologne, toilet
waters and eau de colognes; essential oils; aromatherapy
products; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-tan
and sun-screening preparations and substances; depilatory
preparations and substances; shaving cream and shaving
soaps; massage oils; powders, creams and lotions; nail polish;
nail polish remover; soaps and shampoos; shaving and after-
shave preparations; preparations and substances for the
conditioning, care and appearance of the skin, body, face, eyes,
hair, teeth and nails; shower and bath preparations; bath oils
and bath salts; talcum powder; moisturisers; non-medicated
baby oils and baby creams; non-medicated baby wipes; cotton
wool.’

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?
Klasse 3 ja

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-beschreibende-angaben
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183342&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22357765

Beispiel beschreibende Angaben

Klassen 5, 25, 35

— Class 5: ‘Nutritional supplements’;

— Class 25: ‘Clothing; footwear’;

— Class 35: ‘On-line retail store services
featuring nutritional supplements; health and

diet-related products; clothing and footwear’.

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?

nein

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1588972
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-beschreibende-angaben

Beispiel beschreibende Angaben

MEISSEN
KERAMIK

— Klasse 11: ,sanitére Anlagen; Sanitarkeramik; WCs, Urinale,
Waschbecken; Duschwannen, Badewannen, Duschkabinen, Trennwande
und Schamwande (soweit in Klasse 11 enthalten), Duschtlren; sanitare
Ausstattungsarmaturen (Hoch- und Niederdruck) fur Wasserleitungs-,
Warmwasserbereitungs-, Bade-, Brause-, Wasch-, Splil-, Bidet- und
Klosettanlagen und flr die Wasserzu- und -ablaufe solcher Anlagen in
Badern und Kichen; Teile der vorgenannten sanitaren
Ausstattungsarmaturen, namlich Mischbatterien, Einhebelmischer und
Zweigriffmischer mit und ohne Sensortechnik, Ventile, Spritzdisen und
Spruhkdépfe, Halterungen (an sanitare Armaturen angepasste Teile); sanitare
Schlauche und Schlauchverbindungsstlcke fur Brausen und Duschen®;—
Klasse 19: ,Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauelemente (nicht aus
Metall); Wand- und Bodenfliesen aus Keramik oder Naturstein; Mosaiken fur
Bauzwecke; Bauprodukte aus Keramik oder Naturstein, ndmlich Wand- und
Bodenfliesen, Dachziegel, Mauerziegel, Ziegel, Verblender (Baumaterial),
Klinker, Pflasterklinker, Klinkerplatten, Ofenkacheln, Schornsteinkeramik,
Fassadenplatten sowie Wand- und Bodenplatten und Wand- und
Bodentafeln; bearbeitete Natursteine®;

— Klasse 20: ,Mdbel; Spiegel; Badmadbel; Badspiegel“.

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?

Klassen 11, 19, 20 nein

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184547&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-beschreibende-angaben

Beispiel beschreibende Angaben

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?
Bezeichnung von Weinen ja

La Milla de Oro



https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192403&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-beschreibende-angaben

Beispiel beschreibende Angaben

berlinGas

— Klasse 37: ,Bauwesen, Reparaturwesen, namlich Errichtung,
Wartung, Reinigung und Entstérung von Anlagen zur Férderung,
Produktion, Verarbeitung, Veredelung, Speicherung, Verbrennung
und Weiterleitung sowie von sonstigen Einrichtungen zum Bezug,
Transport und Verteilung von Gas, insbesondere Erd- und Biogas,
Errichtung, Wartung, Reinigung und Entstérung von Anlagen zur
Erzeugung von Licht, elektrischer Energie und Warme mittels Gas,
insbesondere Erd- und Biogas, Férderung und Produktion von Gas
zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Warme*;

— Klasse 39: ,Transportwesen; Transport, Durchleitung und Verteilung
von Gas zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Warme,
insbesondere Erdgas und Biogas; Speicherung und Lagerung von
Gas zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Warme,
insbesondere Erdgas und Biogas®;

— Klasse 40: ,Materialbearbeitung, namlich Erzeugung von
elektrischer Energie, Licht und Warme aus Gas, Herstellung,
Verarbeitung, Aufbereitung, Raffination und Veredlung von Gas zur
Erzeugung von Energie und Elektrizitat*

Entscheidung / Klasse(n) Ein-
Zeichen tragungs-
fahigkeit?

Klassen 37, 39, 40 nein

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194956&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/absolute-schutzhindernisse/rechtsprechung-beschreibende-angaben

ll. Relative Schutzhindernisse

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/relative-schutzhindernisse-9-13- 56
markeng-art-8-umv °



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/relative-schutzhindernisse-9-13-markeng-art-8-umv

ll. Relative Schutzhindernisse

» § 9 MarkenG, Art. 8 UMV
* (Doppel-) Identitat, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. a UMV

* Verwechslungsgefahr, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. b
UMV

» Bekannte Marken, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, Art. 8 Abs. 5 UMV
» Markeneintragung grds. moglich, aber angreifbar
» Ggf. Loschung moglich

» Widerspruchsverfahren

* Nichtigkeitsverfahren

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/relative-schutzhindernisse-9-13-markeng-art-8-umv

Verwechslungsgefahr

» Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 8
Abs. 1 lit. b UMV ist gegeben, wenn die angesprochenen
Kreise annehmen konnen, die mit den jeweiligen Marken
bezeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus
demselben oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen. Dies ist unter Berucksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl.

).

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21856247
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/registermarken-als-relative-schutzhindernisse-9-markeng

Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

Clothing for men, women and children including
sportswear (except diving suits), suits, neckties,
shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, polo shirts,
sashes for wear, scarves, belts (clothing), hats,
berets, caps and headgear, gloves (clothing), furs
(clothing), jackets, coats, trousers, dresses, skirts, T-
shirts, sweaters and knitwear, waterproof clothing,
swimsuits, underwear of all kinds, pyjamas, dressing
gowns, aprons (clothing), slippers, socks, footwear
(except orthopaedic footwear

AD-1841-TY

Clothing, footwear, headgear

1841

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja
Klasse 25 Klasse 25

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-wortmarken
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195364&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997964

Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

,Getreidepraparate fur die menschliche Ernahrung®

ALPEN

u. a. fur ,Getreidepraparate; Musli, Musliriegel,
Backwaren;

Konditorwaren®

cﬁﬁyefrscé;;ﬁ.f
S

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?
EuG, 14.09.2017, T-103/16 ja

Klasse 30 Klasse 30

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-wortmarken

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194422&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997964
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-wortmarken

Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

— Class 2: ‘Paints, varnishes, lacquers; metals in foil and

— Class 40: ‘Treatment of materials, mixing paints and
lacquers using colour-mixing systems; consultancy with
regard to paints and lacquers’.

e
R,
m— T

Prcglor

powder form for painters, decorators, printers and artists’

— Class 2: ‘Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and
artists; none of the aforementioned goods for the
electronic industry’;

— Class 3: ‘Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations’.

Policolor

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja
Klassen 2, 40 Klassen 2, 3

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189644&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997964
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-wortmarken

Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Klasse 35, 40, 42

— Class 35: ‘Waste management, technical waste consultancy and
public relations, advertising’;

— Class 40: ‘Recycling of waste and rubbish; sorting of drinks
containers’;

— Class 42: ‘Development and implementation of recycling systems for
different types [...]

Klasse 35, 40, 42

— Class 35: ‘Organisation and management of empty bottle
collection and recycling; [...]

— Class 40: ‘Waste management services [recycling]; Recycling
of waste and trash; [...]

— Class 42: ‘Technological consultation services; Development
and implementation of concepts in the field of technical [...]

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-bildmarken
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2387626

Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Classes 1 to 12, 14 to 18, 20 to 33, 35 to 45

— Class 9: ‘Projector; projection equipment; cameras;
camcorders; slide projector; movie machine; camera strap;
camera equipment box’;

— Class 11: ‘Laboratory lamps; stage lamps and lanterns; Lamp
glasses; Lighting apparatus for vehicles; Vehicle headlights;
Lamps; Lamp reflectors; Burners for lamps; Projector lamps;
Lights for automobiles’;

— Class 35: ‘Advertising; import and export agent services;
online shopping; the retail and wholesale of electrical
appliances’.

@po

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205649&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2387626
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-bildmarken

Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Chaussures ; chaussures de sport

a2
7

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja
Klasse 25 Klasse 25

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174582&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2387626
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-bildmarken

Beispiel Verwechslungsgefahr
konzeptionelle Ahnlichkeit

-
CHAMPION

CHEMPIOIL

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?
EuGH, 05.10.2017, C-437/16 nein
Klasse 1, 3, 4 Klassen 1, 3, 4

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechsprechung-konzeptionelle-

aehnlichkeit

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechsprechung-konzeptionelle-aehnlichkeit
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195246&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7297442

Beispiel Verwechslungsgefahr
konzeptionelle Ahnlichkeit

identisch mit den fur d
beanspruchten Waren

ie Anmeldemarke

CLOROX

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja
Klassen 3, 5 Klassen 3, 5

Klasse 3: ,Wasch- und Bleichmittel; Putz-
Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel
(Schleifpraparate); Haushaltsseifen®
Klasse 5: ,Desinfektionsmittel (nicht fur den
menschlichen Gebrauch)®

CLORALEX

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147602&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechsprechung-konzeptionelle-aehnlichkeit

Beispiel Verwechslungsgefahr
konzeptionelle Ahnlichkeit

42

Klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 bis 27, 35,

K
K

Klassen 18, 25

— Klasse 18: ,Leder und Lederimitationen sowie
Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise-
und Handkoffer; Regen- und Sonnenschirme
sowie Spazierstocke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren®;

— Klasse 25: ,Bekleidungsstlcke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen®

CK CREACIONES KENNYA

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

nein

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechsprechung-konzeptionelle-aehnlichkeit

Beispiel Verwechslungsgefahr
Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit

porcelain

Articles of glassware, earthenware, chinaware and

WATERFORD

Alcoholic beverages, namely wines produced in
the Stellenbosch district South Africa

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

nein
Klasse 21 Klasse 33

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-waren-und-dienstleistungen
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74031&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498

Beispiel Verwechslungsgefahr
Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

nein
Klasse 33 Klasse 33

« Vins et autres boissons alcooliques, a I'exception « Rhum agricole »
des bieres »

MONTEBELLO



https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78116&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-waren-und-dienstleistungen

Beispiel Verwechslungsgefahr
Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit

,Fruchtsafte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetranke”

VITAFIT

»alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und
Fruchtsafte”

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?

ja
Klasse 32 Klasse 32

Dl


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69888&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5535203
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-waren-und-dienstleistungen

Beispiel Verwechslungsgefahr Arzneimittel

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?
ja
Klasse 5 Klasse 5
PREZAL PRAZOL
ja
Klasse 5 Klasse 5
CALSYN GALZIN
ja
Klasse 5 Klasse 5
TRIVASTAN TRAVATAN

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-arzneimittel
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66808&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66297&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61316&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498

Beispiel Verwechslungsgefahr Arzneimittel

Entscheidung / Verwechs-
Klasse(n) / Klasse(n) / lungsge-
Zeichen Zeichen fahr?
nein
Klasse 5 Klasse 5
ECHINACIN ECHINAID
nein
Klasse 5 Klasse 5
URION ATURION
ja
Klasse 5 Klasse 5
RESPICORT RESPICUR

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/relative-schutzhindernisse/rechtsprechung-aehnlichkeit-arzneimittel
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55525&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71537&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66388&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3278498

lll. Benutzung der Marke

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-

markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

lll. Benutzung der Marke

. Grundsatz: Benutzungszwang
. Ausnahme 1: Berechtigte Grunde
. Ausnahme 2: Benutzungsschonfrist

1
2
3
4. Folgen der Nichtbenutzung
5. Nachweis der Benutzung

6

. Heilung der Loschungsreife

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

Grundsatz: Benutzungszwang

» Markenbenutzung als Voraussetzung fur Geltendmachung von

markenrechtlichen Anspruchen und Aufrechterhaltung der
Eintragung, vgl. §§ 25, 26 MarkenG, Art. 18 UMV

» Benutzungszwang, Ausnahmen etc. in verschiedenen
Markenverfahren und verschiedenen Konstellationen relevant

» Erforderlich ist eine ernsthafte Benutzung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

Benutzung einer Marke

* Verwendung des Zeichens zur Herkunftsunterscheidung auf dem Markt
fur konkrete Waren oder Dienstleistungen,

» Benutzung auch als Zweitkennzeichnung neben weiteren
Herkunftskennzeichen

» Ggf. auch abweichende Benutzung ausreichend, wenn kennzeichnender
Charakter erhalten bleibt, § 26 Abs. 3 MarkenG

» Export: Markierung im Inland genugt, § 26 Abs. 4 MarkenG

= Keine Benutzung als Marke bei Verwendung des Zeichens nur als
» Unternehmenskennzeichen
» beschreibende Angabe
= Dekoration

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

Ernsthaftigkeit

» Marke muss tatsachlich und nicht nur symbolisch allein zum
Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte benutzt

werden

= Marke muss in einer ublichen und wirtschaftlich sinnvollen Art
und Weise benutzt werden.

* Der Markeninhaber muss die Marke dazu benutzen, um fur die
jeweiligen Ware oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu
gewinnen oder zu behalten

Dl


http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=64301&pos=0&anz=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7366856
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=8&nr=58438&pos=265&anz=656
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=61932&pos=0&anz=1
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

Kriterien ernsthafte Markenbenutzung

» Umsatz- und Verkaufszahlen

» Geschaftsumfang

* Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen
» Herstellungs- und Vermarktungskapazitat,

» Diversifikation des Geschafts

= Natur der relevanten Waren und Dienstleistungen.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungszwang-im-markenrecht-25-f-markeng-art-18-umv

Ausnahme 1: Berechtigte Grunde
» § 26 Abs. 1 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV

= Restriktive Auslegung
= \/oraussetzungen:

* Die Umstande sind nicht vom Willen des Markeninhabers abhangig.

* Die Umstande haben einen unmittelbaren Bezug zur
Markenverwendung.

* Die Umstande lassen eine Benutzung der Marke als unmoglich oder
unzumutbar erscheinen.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/berechtigte-gruende-als-ausnahme-vom-benutzungszwang

Ausnahme 2: Benutzungsschonfrist

» Benutzungsschonfrist betragt funf Jahre, § 26 Abs. 5 MarkenG bzw. Art.
18 Abs. 1 UMV

= Keine Einrede der Nichtbenutzung moglich
» Beginn fur DE-Marke wenn kein Widerspruch mehr moglich ist:

» Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist

= Zeitpunkt einer rechtskraftig beendenden Entscheidung im Widerspruchsverfahrens
oder

» der RUcknahme des letzten Widerspruchs.
= Beginn Unionsmarke: Eintragung der Marke

* Beginn IR-Marke mit Schutzwirkung fur Deutschland als
Widerspruchsmarke: Mitteilung uber die Schutzgewahrung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/benutzungsschonfrist-als-ausnahme-vom-benutzungszwang

Folgen der Nichtbenutzung

» Keine automatische Loschung

» Loschung der Marke auf Antrag, vgl. § 53 Abs. 1i.V.m. § 49
Abs. 1 MarkenG und in Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 58 Abs. 1

lit. a. UMV

* Einreden der Nichtbenutzung moglich, vgl. §§ 43 Abs. 1, 53
Abs. 6 MarkenG, Art. 47 Abs. 2, 64 Abs. 2 UMV.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/folgen-der-nichtbenutzung-einer-marke

Nachweis der Benutzung

= Konkreter Nachweis erforderlich
= Ort,
= Zeitraum,
= Art der Marke und

» die erfassten Waren und Dienstleistungen

» Ggf. auch durch eidesstattliche Versicherung, vgl. § 43 Abs. 1
S. 2 MarkenG

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/nachweis-der-benutzung-einer-marke

Heilung der Loschungsreife

* Heilung durch erstmalige Aufnahme oder Wiederaufnahme
einer ernsthaften Benutzung nach § 49 Abs. 1 MarkenG, Art. 58
Abs. 1 lit. a. UMV

= Ausgeschlossen, wenn Heilung in einem Zeitraum von drei
Monaten vor Stellung eines entsprechenden Verfallsantrags
aufgenommen wird.

» Gegenausnahme wenn Markeninhaber ohne Kenntnis von
einem beabsichtigten Verfallsantrag bereits Vorbereitungen
zur Aufnahme oder Wiederaufnahme getroffen hat.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichenschutz/schranken-des-kennzeichenschutzes/heilung-der-loeschungsreife

C. Analysen und Strategien

» Markenrecherche

= Ziele Marke

» Strategie Markenanmeldung
» Markenuberwachung

3 < B

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien

1. Markenrecherche (1/2)

» Ermittlung alterer kollidierender Zeichen

» Risikopotenzial der Kennzeichennutzung aufdecken
» generell Kennzeichenumfeld aufdecken

» Recherche ggf. uber kommerzielle Anbieter

» Recherche nach ca. sechs
Monaten wiederholen

%\’}

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/markenrecherche

1. Markenrecherche (2/2)

» Markenrecherchen sind zwangslaufig unvollstandig.

» Verbleibende Lucken fuhren zu einem unvermeidlichen (Rest-)
Risiko des Anmelders.

» Rechtzeitige Hinweise auf diese Risiken an Anmelder

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/markenrecherche

¥ Checkliste Markenrecherche (1/3)

1. Nationale Marken
z.B. DE-Marken mit DPMAregister
und weitere

nationale Markenregister

2. Unionsmarken
eSearch plus und
TMview

3. Internationale Marken
IR Marken mit Madrid Monitor
und
weitere nationale Quellen mit Global Brand Database

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmview/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/markenrecherche

¥ Checkliste Markenrecherche (2/3)

4. Unternehmenskennzeichen
z.B. Handelsregister, Genossenschaftsregister,
Partnerschaftsreqgister

5. Vereinsnamen
z.B. Vereinsreqister

6. Namen naturlicher Personen
z.B. Telefonbuch ,

weitere Namensverzeichnisse

und

Dl


https://www.handelsregister.de/
https://www.handelsregister.de/
https://www.dastelefonbuch.de/
https://www.dasoertliche.de/
https://www.gelbeseiten.de/
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/markenrecherche

¥ Checkliste Markenrecherche (3/3)

7. Produktbezeichnungen
einschlagige Branchenverzeichnisse, Produktverzeichnisse etc.

8. Werktitel
z.B. Titelschutzanzeiger

9. Domains
Registrare, z.B. oder auch

10. Sonstige
Internet-Suchmaschinen, z.B. und

Dl


https://www.titelschutzanzeiger.de/
https://www.denic.de/
https://www.google.de/
https://www.google.de/
https://www.bing.com/
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/markenrecherche

Beispiel Merkblatt Markenrecherche

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken
aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lucken beil der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, 1n
denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgefihrte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Osterreich

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz

- angemeldete und eingetragene Unionsmarken

- 1nternationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markeniuberwachungsdienstleister. Das
Verdoffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien
der jeweiligen Rechercheberichte. [..]

Siehe vollstandiges Muster im Anhang des Skripts

Dl
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2. Ziele Marke

* Individuelle Definition der mit der Marke angestrebten Ziele,
Abgleich mit Marketing-Strategie pp.

» Zukunftige tatsachliche Benutzung kritisch prufen!

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/ziele-markenanmeldung

jded
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3. Strategie Markenanmeldung

* Individuelle Strategieentwicklung

» Grundlagen
= Ziele des Anmelders
» Ergebnisse der Markenrecherche
» Drei Aspekte der Anmeldestrategie
= Marke
» Umfeld

» Geltungsbereich

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/strategie-markenanmeldung

¥ Checkiiste Strategie Markenanmeldung (1/2)

1. Marke

= Wer wird Inhaber der Marke?

= |st ein Vertreter erforderlich oder sinnvoll?
= \Welche Markenform?

= \Welche Markenklassen?

2. Umfeld

» Soll die Absicht einer Verwertung (Lizenz, Verkauf) registriert werden?
» Sollen zusatzliche Defensivzeichen angemeldet werden?
* Verzicht auf Anmeldung als Alternative?

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/strategie-markenanmeldung

¥ Checkliste Strategie Markenanmeldung (1/2)
3. Geltungsbereich

* Nationale Marke(n), z.B. deutsche Marke?
* Unionsmarke?
* IR-Marke?

= Kombinationen verschiedener Marken?

Siehe auch: Checkliste Geltungsbereich Marke

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/strategie-markenanmeldung

Inhaber der Marke

» naturliche Person, juristische Person oder rechtsfahige
Personengesellschaft, § 7 MarkenG

» auch grds. mehrere Personen oder Gesellschaften
» tendenziell empfiehlt sich hier eher Zurtuckhaltung
» Beziehung der Beteiligten gesondert vertraglich regeln

» Markeninhaber und Markennutzer konnen auseinanderfallen
* Grunde z.B. Organisation, Steuern, Haftung, Insolvenz

» gesonderte vertragliche Regelung (Lizenzvertrag)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/anmeldestrategie-marke

Vertreter

» Markenanmeldung haufig direkt durch Inhaber moglich

» Ein Vertreter zwingend im Wesentlichen nur fur Anmelder mit

Sitz aulderhalb des jewelligen Geltungsbereichs der Marke, § 96
MarkenG und Art. 119 UMV

» Fakultativ kann die Markenanmeldung jederzeit durch einen
Vertreter durchgefuhrt werden. Abwagung zusatzliche Kosten
einerseits mit professioneller Markenanmeldung andererseits.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/anmeldestrategie-marke

Markenform

» einziges Element (z.B. ein Wort, eine Grafik, eine Farbe etc.)
— Einzelelement

» Kombinationszeichen aus mehreren Einzelelementen (z.B.
mehrere Worter, Logo etc.)

— Einzelelement
— mehrere Einzelelemente

— Kombination(en) von Einzelelementen

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/anmeldestrategie-marke

Beispiel ein Wort

MERCEDES

https://reqister.dpma.de/DPMAreqgister/marke/reqister/55890/DE

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/55890/DE

Beispiel mehrere Worter

Mercedes-Benz

https://reqister.dpma.de/DPMAreqgister/marke/reqister/375067/DE

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/375067/DE

Beispiel Grafik

Dl
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Beispiel Kombination Wort / Grafik
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Markenform
Allgemeine Auswabhlkriterien

» Absolute und relative Schutzhindernisse: keine Anmeldung
schutzunfahiger Zeichen / Varianten

= Grafische Darstellbarkeit der Marke, falls IR-Marke
gewunscht:

* Insbes. keine Multimediamarke, vgl. z.B. § 12 MarkenV

» Bewegungsmarke nur als Daumenkino mit Markenbeschreibung
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Markenform
Auswahlkriterien bei Kombinationszeichen

» Budget: bei ausreichendem Budget werden alle Varianten
angemeldet (auch Folgekosten einbeziehen!)

» Abstraktionsgrad der Varianten
» abstrakteste Variation(en)
» kennzeichnender Kern

» haufig Wortbestandteil = Wortmarke
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Markenklassen

* Produkte, fur die eine Nutzung des Kennzeichens aktuell schon erfolgt
oder sicher erfolgen wird

» produktbezogene Markenexpansionsstrategie in Form einer
Markenerweiterung berucksichtigen

» Markenausdehnung
= Markentransfer

= ggf. produktbezogene Aufteilung: fur ein identisches Kennzeichen div.
Anmeldungen mit div. WDVZ

» grds. maximale Abstraktion bei Formulierung WDVZ
= moglichst grol3en Schutzbereich
= etwaige Lucken vermeiden.
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Verwertung

» Verwertungsvermerke moglich: Bereitschaft zur Lizenzierung
und Veraulderung der Marke, § 42c MarkenV

= unverbindlich, jederzeit widerruflich
= Lizenzierungsvermerk eher unproblematisch

» Bei Veraulderungsvermerk ggf. indizielle Wirkung prufen:
ernsthafte Benutzung vs. Spekulation
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Defensivzeichen

= Ahnliche Kennzeichen
= Ahnliche Produkte (Waren und Dienstleistungen)
= Ziel: Nachahmungen und Anmeldungen Dritter zu verhindern

* Problem: rechtserhaltende Benutzung
— i.d.R. allenfalls temporarer Schutz innerhalb von funf Jahren
(Benutzungsschonfrist)
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Verzicht auf Anmeldung?

» Verzichts-Alternative im Rahmen der Anmeldestrategie
berucksichtigen (Kontrolluberlegung)

» Grunde fur einen Verzicht
» einschlagige Schutzhindernisse bzw. hohe Wahrscheinlichkeit hierfur

» Publizitat der Markenanmeldung, insbes. bei Unionsmarke (keine
,Schlafenden Hunde" wecken)
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Geltungsbereich der Marke

» Geographischer Geltungsbereich ist von den jeweiligen
geschaftlichen Aktivitaten abhangig

» Geographische Expansionsstrategie berucksichtigen

» Es existieren verschiedene Markenschutzsysteme, die sich
teilweise uberschneiden
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Geltungsbereiche / Markenschutzsysteme

» Nationale Marke(n), z.B. DE-Marke @ .

= Unionsmarke
= |R-Marke

= Kombinationen verschiedener Marken
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¥ Checkliste Geltungsbereich Marke (1/2)

Diese Checkliste erganzt die um die folgenden Thesen
zum strategisch sinnvollen geographischen Geltungsbereich einer Marke.

1. Die nationale, z.B. deutsche Marke fur den Heimatmarkt sollte
Immer angemeldet werden.

2. Soweit Markenschutz mit Abdeckung in ganz Europa notwendig
Ist, sollte zusatzlich eine Unionsmarke angemeldet werden.
Vorzugswurdig ist insoweit eine Anmeldung per internationaler
Registrierung nach dem PMMA.
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¥ Checkliste Geltungsbereich Marke (2/2)

3. Soweit nur ein oder zwei Auslandsmarkte betroffen sind, kann
eine Anmeldung direkt bei den zustandigen nationalen
Markenamtern im Ausland erfolgen. Alternativ besteht die
Moglichkeit der internationalen Registrierung nach dem PMMA.

4. Bei Schutzbedarf fur eine groldere Anzahl an Auslandsmarkten
(i.d.R. ab drei Landern) erfolgt die internationalen Registrierung
nach dem PMMA, soweit nicht ein europaweiter Schutz (s. Ziff. 2)
erforderlich ist.

Beachte: Die vorgenannten Uberlegungen sollen als grundlegende Orientierung dienen,

die in vielen Fallen zu praktikablen Ergebnissen fuUhren. Sie beanspruchen jedoch keine

Allgemeingultigkeit. Abweichungen im individuellen Einzelfall sind moglich und miussen
immer gepruft werden.
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Nationale Marke Heimatmarkt (1/2)

» Bei rein nationalen Tatigkeiten: nationale Marke

» Ggf. mehrere nationale Marken parallel (s.u.)

» Ggf. kumulativen Anmeldung nationale Marke und Unionsmarke;
wichtige Argumente (zugleich Nachteile Unionsmarke) :

» Hohere Chance auf jedenfalls nationalen Markenschutz, auch wenn
Anmeldung der Unionsmarke zuruckgewiesen oder Eintragung geloscht
wird.

* Die rechtserhaltende Benutzung ist bei einer nationalen Marke ggdf.
einfacher zu realisieren.
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Nationale Marke Heimatmarkt (2/2)

* Die nationale Marke ist im Vergleich zur Unionsmarke wegen deutlich
weniger nationaler Rechte auch viel weniger angreifbar.

» Es existiert eine Bindung des Verletzungsrichter an die eingetragene
Marke.

» Zugigere Klageverfahren in nationalen Markensachen. Die
Aussetzung des Verfahrens steht gem. § 148 ZPO im Ermessen des
nationalen deutschen Gerichts. Gem. Art. 132 Abs. 1 UMV stellt sie bei

Unionsmarkenstreitigkeiten hingegen die Regel dar.

= Es stehen mehrere Gerichtsstande zur Auswahl.
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Unionsmarke (1/3)

» Bei Tatigkeiten auf dem (gesamten oder einem wesentlichen)
Gebiet der Europaischen Union: Unionsmarke

» Wesentliche Argumente / Vorteile:

» Ein effizientes einziges Anmeldeverfahren.

» Einfaches und weitreichendes Monopolrecht: EU-weites Monopolrecht
bereits bei Benutzung der Marke nur in einem Land.

* Einbindung existierender nationaler Marken in Unionsmarke ist moglich.

» Einfache Reduzierung von Schutzrechtslucken

= Automatische Erweiterung der Unionsmarke bei Erweiterung der EU.
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Unionsmarke (2/3)

» Unionsmarke wird entweder umfassend
eingetragen oder die Anmeldung wird
umfassend zuruckgewiesen wird
(Alles-oder-Nichts-Prinzip)

» Grol3e Publizitat der Unionsmarke
(weiter Geltungsbereich,

—— Kritisch prufen,
ob Unionsmarke
tatsachlich
erforderlich ist

Amtsrecherche und —informationen) —
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Unionsmarke (3/3)

» Anmeldung der Unionsmarke als internationale Registrierung
nach dem PMMA moglich

» Kostenvorteile, falls weitere Marken aul3erhalb der EU angemeldet
werden sollen

» Ggf. Umwandlungsmoglichkeiten nach PMMA bei
Eintragungshindernissen
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Nationale Marken Auslandsmarkte

» Bei Tatigkeiten auf einzelnen Auslandsmarkten konnen
geeignete nationale (Auslands-) Marken angemeldet werden

» Zustandig sind die jeweiligen nationalen Markenamter

» Ggf. ist aus Kosten- und Effizienzgrunden eine Unions- oder IR-
Marke vorzugswurdig

» Faustregel: maximal zwei zusatzliche nationale Marken, ab
drei Auslandsmarkten Unions- oder IR-Marke

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/analysen-strategien/markenanmeldung/anmeldestrategie-geltungsbereich

IR-Marke

» Bei Tatigkeiten auf mindestens drei Auslandsmarkten bietet
sich eine IR-Marke an

= Auch Unionsmarke kann als als internationale Registrierung
angemeldet werden (s.0.)
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= Ziel: Identifikation jungerer kollidierender Zeichen

» Dadurch kurzfristige Reaktionsmoglichkeit im Kollisionsfall,
iInsbes. durch Widerspruch

= Uberwachung eines Kennzeichens
erfolgt dauerhaft.

= Jorgehen grundsatzlich vergleichbar
mit Markenrecherche

PN

4. Markenuberwachung o\
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D. Nationales Markenrecht

. Verfahren national

Il. Verfahren supranational

S 0@
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|. Verfahren national

= Marke eines bestimmten Einzelstaates

» Einschlagige nationale Rechtsordnung, z.B. das Markenrecht
der Bundesrepublik Deutschland, das Markenrecht der USA

oder das Markenrecht der Schweiz

" I.d.R. rechtskundigen Vertreters (z.B. ein Patent- oder
Rechtsanwalt) vor Ort erforderlich und sinnvoll
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ll. Verfahren supranational

» Zustandigkeiten fur die Markenanmeldung werden in
unterschiedlichem Umfang von der nationalstaatlichen auf eine
hoherstehende Ebene (uberstaatliche Organisation) verlagert

» Fur die uberstaatliche Organisation gilt ein eigenstandiges
Regelwerk

» Beispiele: Europaische Union, Benelux, OAPI, ARIPO,
Andengruppe
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Europaische Union

T
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Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (gelb) der EU,
Quelle: Wikipedia

= 27 Mitgliedsstaaten:

= Belgien

= Bulgarien

= Danemark
= Deutschland
= Estland

= Finnland

= Frankreich
= Griechenland
= |rland

= [talien

= Kroatien

= | ettland

= Litauen

= Luxemburg

Malta
Niederlande
Osterreich
Polen
Portugal
Rumanien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische
Republik
Ungarn
Zypern.

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-national/supranationale-markenverfahren
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Benelux

= Belgien
* Niederlande
» Luxemburg

Quelle: Wikipedia

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-national/supranationale-markenverfahren
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OAPI und ARIPO

Cyan: OAPI-Staaten, Blau: ARIPO-Staaten, Quelle: Wikipedia

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-national/supranationale-markenverfahren 126 b_l
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OAPI

» Organisation Africaine de la
Propiété Intellectuelle (OAPI)

» friheren franzosischsprachige
afrikanische Kolonialstaaten

» Mitgliedstaaten:
= Aquatorialguinea
= Benin

Burkina Faso

Elfenbeinkuste
Gabun
Guinea (Conakry)

Guinea-Bissau

Kamerun

Kongo (Brazzaville)

Mali

Mauretanien

Niger

Senegal

Togo

Tschad

Zentralafrikanische Republik
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ARIPO

» African Regional Industrial
Property Asociation (ARIPO)

= fruheren englischsprachige
afrikanische Kolonialstaaten

» Mitgliedstaaten:
= Botswana
= Liberia

= Lesotho

= Namibia

* Malawi

» Simbabwe

» Swasiland

* Tansania (Tanganyika)

» Uganda (Banjul Protocol)
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Andengruppe

| = Bolivien
Beobachterstatus = Ecuador

= Kolumbien

= Peru

Mitgliedstaaten
Assoziierte Staaten

Quelle: Wikipedia

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-national/supranationale-markenverfahren 129 b_I
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E. Deutsches Markenrecht / DE-Marke

Eintragungsverfahren

|. Widerspruchsverfahren
ll. Rechtsbehelfe

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/markenverfahren-in-deutschland
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Bedeutung der deutschen Marke im
Internationalen Kontext

» Diverse Vorteile durch kleineren Geltungsbereich, z.B.
» Hohere Chance auf Eintragung

» Weniger potenziell kollidierende Kennzeichen, geringere Angreifbarkeit

— nationale / deutsche Marke in geeigneten Fallen ggf. als
Alternative zur Unionsmarke

= Als Basismarke fur IR-Marke eines deutschen Anmelders
erforderlich

» Ggf. Widerspruchsmarke eines deutschen Markeninhabers
gegen IR-Marke Dritter im Schutzverweigerungsverfahren
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ll. Eintragungsverfahren

£

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren- 132
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©NO Ok WD~

. Eintragungsverfahren

Ubersicht

Recherche

Anmeldung, §§ 32 ff. MarkenG

Gebuhren

Prufung, §§ 36 ff. MarkenG

Anderungen, §8§ 39 f. MarkenG

Eintragung und Veroffentlichung, § 41 MarkenG
Schutzdauer und Verlangerung, § 47 MarkenG
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1. Ubersicht Eintragungsverfahren

» Markenschutz durch Eintragung in Markenregister als sog.

Registermarke, § 4 Nr. 1 MarkenG

» Wesentliche Schritte des Eintragungsverfahrens:
1.  Anmeldung der Marke, §§ 32 - 35 MarkenG
2. Prufung der Markenanmeldung, §§ 36 - 40 MarkenG
3. Eintragung und Veroffentlichung der Marke, § 41 MarkenG

* Der Inhalt des Markenregisters ist abschliel3end in
festgeleqgt.

» Schutzdauer und Verlangerung gem. § 47 MarkenG
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Struktur Eintragungsverfahren

f. Zahlun f. Veroffent-
Rec%?erche Anmeldung GebUh? Andeggmgen lichung
* div. * bei DPMA » Grundgebuhr: * Prufung « Zurucknahme * Eintragung in « zeitgleich mit
Datenbanken, « (Mindest-) 300 EUR, bei allgemein gem. und Register gem. § Eintragung
insbes. der Inhalte gem. § elektronischer §§ 36, 37 Einschrankung, 41 Abs. 1 Veroffentlichung
Markenamter 32 MarkenG, § 5 Anmeldung 290 MarkenG § 39 Abs. 1 MarkenG gem. § 41 Abs.
« WWW, Firmen-,  MarkenV EUR « Bemerkungen MarkenG 2 MarkenG
Handelsregister * Klassengebuhr Dritter, § 37 Abs. -« Berichtigung, §
etc. ab 4. Klasse: je 6 MarkenG 39 Abs. 2
« Recherche Klasse 100 * gof. MarkenG
bleibt EUR. beschleunigte  * Teilung, § 40
zwangslaufig Prafung gem. § MarkenG
unvollstandig 38 MarkenG
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren- b
de-marken-deutschland —.l
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2. Recherche

ggof Zahlung . _gdf. . Veroffent-
Recherche >Anme|dung>> Gebuhr Filibig Anderungen Eintragung lichung

>

=Ziel: Ermittlung bereits bestehender alterer Kennzeichenrechte
*Quellen z.B. DPMAregister, Internet, Handelsregister
*Markenrecherchen bleiben zwangslaufig unvollstandig

»Aufklarung / Hinweise an Mandanten
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Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken
aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lucken beil der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, 1n
denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgefihrte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Osterreich

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz

- angemeldete und eingetragene Unionsmarken

- 1nternationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markeniuberwachungsdienstleister. Das
Verdoffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien
der jeweiligen Rechercheberichte. [..]
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3. Anmeldung, §§ 32 ff. MarkenG

ggf. Zahlung . ~ggf. : Veroffent-
> Recherche > Anmeldung > Gebuhr Prufung Anderungen Eintragung lichung

>

» Formalien, insbesondere Mindestinhalte, § 32 Abs. 2 MarkenG
» Einzelne Inhalte, §§ 5 ff. MarkenV
= Prioritat, §§ 34, 35 MarkenG
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Mindestinhalte, § 32 Abs. 2 MarkenG

1. Angaben, die es erlauben, die |dentitat des Anmelders
festzustellen;

2. eine Wiedergabe der Marke,

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

In Eilfallen kann Anmeldung ggf. zunachst auf Mindestinhalte
beschrankt werden.
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Anmeldetag

» Durch vollstandige Anmeldung gem. § 32 Abs. 2 MarkenG steht der
Anmeldetag fest, § 33 Abs. 1 MarkenG.

* Anmeldetag entscheidet uber Rangfolge bei Kollisionen, § 6
MarkenG

» Bei formellen Mangeln setzt DPMA eine Frist zur Beseitigung
* Werden die Mangel beseitigt, wird das Eintragungsverfahren fortgesetzt.

* Anmeldetag wird erst zuerkannt, wenn die Mangel behoben sind, § 33 Abs. 1
MarkenG.

* Werden die Mangel nicht innerhalb der Frist beseitigt, gilt Anmeldung als
zuruckgenommen.
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Form, § 2 MarkenV
= Schriftlich mit Formblatt:

= Elektronisch uber Website DPMA
» DPMAdirektWeb (signaturfreie Online-Anmeldung):

* DPMAdirektPro (Anmeldung mit Signatur-Karte)
= Keine Markenanmeldung per E-Mall
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Schriftiche Anmeldung

J Deutsches
gf*. é Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt
80297 Minchen
AAV N & B & S | - 1 9 |

(1| Sendungen
des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an

Name, Vorname oder Firma

Antrag auf
Eintragung einer Marke
in das Register

Strafe, Hausnummer/ggf. Postfach D per Telefax T MM Jdd

vorab am

[] nur per Telefax (nur bei reinen Wortmarken mégich)
an Telefaxnummer +49 89 2195 - 4000

Postleitzahl Ort Land (nur bei ausldndischen Adressen)

2 Kontaktdaten



https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7005.pdf

Elektronische Anmeldung

$ Deutsches DPMA-STARTSEITE ~ IMPRESSUM  DATENSCHUTZ  HILFE
Patent- und Markenamt

DPMAdirektWeb

Markenanmeldung

% 1 Anmelder 3 + 2 Anwalt/Kanzlei 3 % 3 Zustelladresse 3 X 4 Marke 9 % 5 Waren und Dienstleistungen $ + 6 Sonstige Angaben 3
7 Zusammenfassung

Anmelder

Hier kdnnen Sie Angaben zum Anmelder machen. Weitere Informationen finden Sie auf den Hilfeseiten.

Gewerbetreibende (z.B. e.K) sind als natiirliche Personen anzugeben.

‘e Natiirliche Person  Juristische Person/Personengesellschaft

Anrede [ Titel

Sonstige Namenszusitze €)

MNachname *

Vorname *

https://direkt.dpma.de/marke/ 143 b—l
°


https://direkt.dpma.de/marke/

Ubersicht Inhalte Markenanmeldung

* Anmelder

* Markenform

* Wiedergabe der Marke

= Ubersetzung, Transliteration, Transkription

= Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDVZ)
= Bilder

* Lizenzen

* Markensatzung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Anmelder

= alle Inhaber von Rechten
» naturliche Personen
= juristischen Personen
» Personengesellschaften, wie OHG, KG, PartG, GbR
» nicht-rechtsfahige Vereine

» Fur Zuerkennung eines Anmeldetags genugt eindeutig
Erkennbarkeit des Anmelder mittels der Angaben im Formular

» Sonstigen erforderlichen Angaben zum Anmelder gem. § 5
MarkenV

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Markenform 1/2

» Angabe der Markenform muss erfolgen, § 6 MarkenV

» Ziel: Vermeidung von Zweifeln an der Art der angemeldeten
Marke, z.B. Bildmarke vs. 3-D-Marke

p = Falls auch IR-Marke angestrebt wird, muss grafisch darstellbare
Markenform gewahlt werden. Dann insbes. keine
Multimediamarke moglich.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Markenform

» Einzelne Markenformen:

= Wortmarke (§ 7),

» Bildmarke und Wort-/Bildmarke (§ 8),
» dreidimensionale Marke (§ 9),

» Farbmarke (§ 10),

» Klangmarke (§ 11),

» Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke,
Multimediamarke, Hologrammmarke (§ 12) oder

» sonstige Marke (§ 12a)

2/2

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Wiedergabe der Marke

» Festlegung des Schutzumfangs durch die Wiedergabe

» Schutzgegenstand muss klar und eindeutig bestimmbar sein, § 8
Abs. 1 MarkenG

= Darstellung
» Papierform
» Datentrager ( beachten!)

» Erganzende Beschreibung der Marke moglich, § 6b MarkenV.
Hierdurch aber ggf. Beschrankung des Schutzumfangs.

Dl


https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Wortmarke

» § 7 MarkenV: Marke in ublichen
Schriftzeichen (Buchstaben,
Zahlen oder sonstige Zeichen)

= eines oder mehrere Worter oder
einzelnen Buchstaben

* in Ublicher (lateinischer)
Druckschrift

= Schriftzeichen anderer Kulturkreise
sind beim DPMA als Bildmarken
anzumelden, z.B. chinesische,
koreanische oder kyrillische

MERCEDES

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/55890/DE

Bildmarke

» § 8 MarkenV: grafische
Darstellung der Marke

» zweidimensionale
Gestaltungen, die nicht nur
reine Wortelemente in
normaler Schrift enthalten

» Schutz genau in Erschei-
nungsform des Bildes

= ggf. Farbangabe

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/989997/DE

Bildmarke

= Schriftzeichen anderer
Kulturkreise sind beim DPMA
als Bildmarken anzumelden

Mepcenec-beni

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020181111645/DE

Ubersetzung, Transliteration, Transkription

= Ubersetzung, Transliteration und Transkription missen gem. § 15
Abs. 2 MarkenV vorgelegt werden bel

» fremdsprachigen Bestandteilen der Marke
* nicht-lateinischen Schriftzeichen

= Ubersetzung: Wiedergabe des Begriffsinhalts in deutscher Sprache.

= Transliteration: buchstabengetreue Ubertragung der Marke in
weitestgehend lateinische Buchstaben.

» Transkription: Darstellung in der (rein) lateinischen Schrift
= Deutsche Ubersetzung ist flir das Eintragungsverfahren mafgeblich

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Ubersetzung, Transliteration, Transkription

Originalmarke in kyrillischer Schrift BEIIIBAPMAK

Ubersetzung FUnf Finger (kasachisches Gericht)
Transliteration BESBARMAK
Transkription Beschbarmak

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Wort- / Bildmarke

» § 8 MarkenV: grafische
Darstellung der Marke

= Kombination aus Grafik und
Text

= Unterform der Bildmarke

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/989996/DE

Dreidimensionale Marke

*§ 9 MarkenV:
dreidimensionale Marke

» korperliche Gegenstande in
konkreter Ausgestaltung

» Aufmachung und die Form
eines Produktes selbst und
seine Verpackung

= ggf. absolute
Schutzhindernisse

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerhabm?AKZ=008574428

Farbmarke

»§ 10 Abs. 1 MarkenV:
einfarbige abstrakte
Farbmarke

= Nummer eines international
anerkannten
Farbklassifikationssystems

Bezeichnung der Farben: magenta

https://reqgister.dpma.de/DPMAreqgister/marke/reqister/395526302/DE
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https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/395526302/DE

Farbmarke

»§ 10 Abs. 2 MarkenV: aus
mehreren Farben
bestehenden abstrakten
Farbmarke

= Farbkombinationsmarke

» zusatzlich systematische
Anordnung, in der die
betreffenden Farben
verbunden sind.

Bezeichnung der Farben: Grun (Munsell 9.47

GY3.57/7.45); Gelb (Munsell 5.06 Y7.63/10/.66).

Markenbeschreibung: Die sichtbaren Teile der
Fahrzeug- und Maschinenkorper, -aufbauten
und/oder rahmen sind vollstandig oder
uberwiegend grun; die Rader/Felgen sind gelb.

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=003286614&CURSOR=6

Klangmarke

» § 11 MarkenV: beliebige
Klange

» Darstellung auf einem
(zugelassenen) Datentrager
oder grafische Darstellung

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerhabm?AKZ=018071642

Positionsmarke

*§ 12 MarkenV:
Positionsmarke

» Herkunftshinweis aus der
Kombination des Zeichens
mit dessen konkreter
Anordnung auf der Ware

............

..............

Markenbeschreibung: Die Positionsmarke besteht
aus drei an einer Ecke einer quaderformigen
Verpackung aneinanderstoldenden Flachen, die

jeweils ein rotes Dreieck zeigen, wobei zwei Seiten

des Dreiecks auf den an der Ecke o
zusammenstollenden Kanten liegen und die dritte
Seite des Dreiecks konkav in Richtung der Ecke

ebogen ist. Die exakte Positionierung sowie die

erhaltnisse der jeweils aneinanderstolienden
Flachen zur Frontflache bzw. den jeweiligen
Seitenflachen entspricht den in der Abbildung
dargestellten Verhaltnissen. Die Grolie der jeweiligen
Dreiecksschenkel in Relation zur jeweiligen Kante
entspricht ebenfalls jeweils dem Verhaltnis, wie es in
der Abbildung dargestellt ist. Die gestrichelten Linien
zeigen die quade ormll\%e Verpackung, die nur dazu
dient, die Position der Marke anzugeben.

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020190228916/DE

Kennfadenmarke

» § 12 MarkenV: Kennfadenmarke

» eingelegten Kennfaden
unterschiedlicher Farben

» z.B. Kabel oder (technische)
Textilien |

Markenbeschreibung: In einem
hellen technischen Textilgewebe
bzw. in einem Vlies
eingearbeitetes azurblaues Band,
insbesondere ein Glasgarn mit
azurblauer Einfarbung. Die Marke
kennzeichnet technische Textilien
wie Bander, Schnure,
Gewebebander, Verpackungen
und Schlauche.

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020140066998/DE

Mustermarke

» § 12 MarkenV: Mustermarke

= zweidimensionale

Gestaltungen, die sich
wiederholt flachig in alle
Richtungen fortsetzen

» das abgebildete Stlc
regelmaldig einen Tei
sich gleichformig in a

K bildet
eines

le

Richtungen ausbreitenden

Musters
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https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020190280519/DE

Bewegungsmarke

*§ 12 MarkenV.
Bewegungsmarke

» kurze Sequenzen bewegter
Bilder

» Darstellung: mp4-Datei oder
grafisch auf Papier als

Daumenkino (dann mit
Markenbeschreibung zur
Bildfrequenz)

https://reqgister.dpma.de/DPMAreqgister/marke/reqister/3020191168194/DE

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020191168194/DE

Multimediamarke

* § 12 MarkenV:
Multimediamarke

= Ahnlich wie Bewegungsmarke

= Unterschied: Multimedia-
marken zusatzlich mit Ge-
rauschkulissen unterlegt

» Darstellung nur als mp4-Datei

» Mangels grafischer
Darstellbarkeit nicht als IR-
Marke moglich

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020190117332/DE

Multimediamarke

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=018140398&CURSOR=29

Hologrammmarke

*§ 12 MarkenV:
Hologrammmarke

= wohl (derzeit) nicht
darstellbar

» mangels grafischer
Darstellbarkeit nicht
als IR-Marke
moglich

ﬁ Deutsches ENGLISCH  IMPRESSUM
Patent- und Markenamt
Patente und Gebrauchsmuster Marken Designs Geografische Herkunftsangaben
kurier
> Basis Erweitert Experte Monitoring Markenblatt PIZ-Unterstiitzung
Basisrecherche

Fiir weitere Informationen nutzen Sie die Hilfe zur Basisrecherche.

Informationen zu Klassifikationen finden Sie unter: 7 international harmonisierte Klassifikation fiir Waren und Dienstleistungsbegriffe, 2 Wiener-
Bildklassifikation (PDF)

DATENSCHUTZ HILFE

Service

FEEDBACK

register

Hinweis:

Die Datenbankabfrage lieferte keine Treffer.
Suchanfrage:mf=hologrammmarke

Tipp:

Uberpriifen Sie Ihre Suchanfrage und verwenden Sie gegebenenfalls Platzhalter!

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/formen/positions-kennfaden-muster-bewegungs-multimedia-und-hologrammmarken

Sonstige Marke

» § 12a MarkenV: sonstige Marke

» Marke, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fallt.
= offener Auffangtatbestand

" I.d.R. sind wohl die §§ 7 bis 12 MarkenV einschlagig

» Sonstige Marke ist als IR-Marke nur registrierbar, wenn grafisch
darstellbar.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/formen/sonstige-marke

Typen sonstiger Marken und mogliche Darstellung
» Kombinationen aus Aspekten explizit genannter Markenformen
bzw. weiteren Aspekten, z.B.
» Hologrammustermarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
» Positionsbewegungsmarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
» Licht-/Soundmarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
» andere Markenformen, z.B.

» Lichtmarke (Darstellung: MP4 mit Beschreibung)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/formen/sonstige-marke

Typen sonstiger Marken und mogliche Darstellung

* an andere Sinne als Seh- und/oder Horsinn gerichtete Marken,
z.B.

» Tastmarke (bei normierten Werkstoffen Darstellung durch Text)

= konzeptuelle Markenformen, z.B.

» Temperierung Bademodengeschaft bei 25 Grad Celsius (Darstellung
durch Text)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/formen/sonstige-marke

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

» Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDLV) bestimmt den
sachlichen Schutzbereich einer Marke

» Abfassung gem. §§ 19 f. MarkenV nach Nizzaer
Klassifikationsabkommen

* 45 Markenklassen
» 34 Warenklassen (Klasse 1 — 34)

* 11 Dienstleistungsklassen (Klasse 35 — 45)

» Klassifizierung durch Anmelder, Neuklassifizierung durch DPMA
moglich

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-
und-dienstleistungen-nizza-klassifikation °



Klassifizierung
1. Klassen und Klassentitel
2. Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen

3. Alphabetische Liste
4. Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB / TMclass)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Klassen und Klassentitel (1/3)

» Klassifikation mit international einheitlicher Systematik:
Klassifikation von Nizza, auch: Nizza-Klassen

= Aktuell gibt es 45 Markenklassen
» Klasse 1 bis 34: insgesamt 34 Warenklassen

» Klasse 35 bis 45: insgesamt 11 Dienstleistungsklassen

» Regelmaldige Aktualisierung der Nizza-Klassifikation: jahrlich
und alle funf Jahre neue Ausgabe

» Nizza-Klassifikation enthalt als Klassentitel Oberbegriffe in
allgemeiner Form

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Klassen und Klassentitel (2/3)

WAREN

KLASSE 1

KLASSE 2

Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche, wissenschatftliche,
fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke;
Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand,;
Feuerlosch- und Brandschutzmittel; Mittel zum Harten und
Loten von Metallen; Mittel zum Gerben von Tierhauten;
Klebstoffe fur gewerbliche Zwecke; Kitte und andere
Spachtelmassen; Kompost, Dungemittel, Dunger; biologische
Mittel fur gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke

Dl


https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html

Klassen und Klassentitel (3/3)

DIENSTLEISTUNGEN

KLASSE 35

KLASSE 36

KLASSE 37

Werbung; Geschaftsfuhrung;
Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte;
Immobilienwesen

Dl


https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html

Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen (1/4)

» Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen dient der
weiteren Abgrenzung

* Herausgegeben vom DPMA
= weiterfuhrende Anmerkungen

= positive und negative Abgrenzungen durch Nennung einzelner
Beispiele

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen 2/4)

KLASSE 43
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten.
Erlauternde Anmerkung:

Die Klasse 43 enthalt im Wesentlichen Dienstleistungen, die erbracht
werden von Personen oder Unternehmen, deren Zweck es ist,
Speisen oder Getranke fur den Verzehr zuzubereiten, sowie
Dienstleistungen bestehend in der Gewahrung von Unterkunft oder
von Unterkunft und Verpflegung durch Hotels, Pensionen oder andere
Unternehmen, die die Beherbergung von Gasten sicherstellen. ...

Dl


https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11-2020_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf

Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen (3/4)

Diese Klasse enthalt insbesondere:

— Reservierung von Unterkunft fur Reisende, die insbesondere
durch Reiseburos oder Reisemakler vermittelt wird;

— Betrieb von Tierpflegeheimen.

Dl


https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11-2020_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf

Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen (4/4)

Diese Klasse enthalt insbesondere nicht:

Vermietung von Immobilien wie Hauser, Wohnungen usw., die fur eine
dauerhafte Nutzung bestimmt sind (KI. 36);

Organisation von Reisen durch Reiseburos (KIl. 39);
Konservierung von Lebensmitteln und Getranken (KI. 40);
Betrieb von Diskotheken (KI. 41);

Betrieb eines Internats (KI. 41);

Dienstleistungen von Pflege- und Erholungsheimen (KI. 44).

Dl


https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11-2020_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf

Alphabetische Liste

= Hinweise, in welche Klassen bestimmte Waren- und
Dienstleistungen zu gruppieren sind

= gute Orientierungsmoglichkeit
= kein Anspruch auf Vollstandigkeit
= Teil I: rein alphabetische Sortierung

= Teil Il: Sortierung nach Klassen, dann alphabetische Sortierung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Liste der Dienstleistungen nach Klassen (Auszug)

Klasse Basis-Nr. DIENSTLEISTUNGEN
(Deutsche Bezeichnung)
43 430071 | Beherbergungsdienstleistungen fir Reisende
43 430145 | Beherbergungsdienstleistungen im Rahmen von Feriencamps
43 430138 | Betrieb einer Bar
43 430026 | Betrieb eines Campingplatzes
43 430010 | Catering
43 430198 | Dekorieren von Kuchen
43 430197 | Dekorieren von Nahrungsmitteln
43 430194 | Dienstleistungen an der Rezeption auf dem Gebiet der Beherbergung von Gasten
[Abwicklung der Ankunft und Abreise]
43 430098 | Dienstleistungen einer Kinderkrippe
43 430200 | Dienstleistungen eines Mietkochs
43 430013 | Dienstleistungen von Alten- und Seniorenheimen
43 430073 | Dienstleistungen von Hotels

Dl



einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB)
= Uber 70.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe enthalten

= einschliel3lich der Begriffe der alphabetischen Listen

» Erstellung und standige Pflege durch Markenamter der EU und
EUIPO als TMclass

» Benutzung eKDB / TMclass von DPMA ausdrucklich empfohlen
» WDLV bedarf keiner weiteren Klarung.

» Formelle Beanstandungen WDLV konnen vermieden werden

* Anmeldung wird schneller bearbeitet

Dl


http://tmclass.tmdn.org/

eKDB / TMclass

http://tmclass.tmdn.org/
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http://tmclass.tmdn.org/

Formulierung WDLV

» \Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die
Klassifizierung moglich ist, vgl. § 20 MarkenV

» Anmelder muss diese so klar und eindeutig anzugeben, dass
die zustandigen Behorden und das Publikum allein auf dieser
Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen konnen.

" I.d.R. Formulierung unter Nutzung der eKDB / TMclass

= i.U. auch freie Formulierung moglich unter Nutzung allgemeiner,
verkehrsublicher Begriffe

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Gruppierung WDLV (1/2)

= Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der
Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben, § 20 Abs. 4
MarkenV

» Gruppierung enthalt vorab die Angabe der jeweiligen Klasse

» Klassen werden aufsteigend sortiert

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Gruppierung WDLV

Baumaterialien aus Metall und nicht

namlich Durchfi

Bauvorhaben.

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus
Metall

Klasse 35: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, namlich
organisatorische Vorbereitung von
Bauvorhaben

Klasse 36: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, ndmlich finanzielle
Vorbereitung von Bauvorhaben

Klasse 37: Dienstleistungen eines
Bautragers, namlich Durchfiihrung
von Bauvorhaben

Klasse 42: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, ndmlich technische
Vorbereitung von Bauvorhaben

(2/2)

Dl



Bilder

= "\Wiener Klassifikation - Internationale Klassifikation der
Bildbestandteile von Marken"

» Bild (-bestandteile) werden klassifiziert und dadurch
recherchierbar

» Hierarchisch Aufbau. System vom Allgemeinen ins Einzelne:

l, Kategorien

l, Abschnitte
|, Unterabschnitte

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/bilder-als-marke-wiener-klassifikation

Welche Bildklasse?

DPMA, Reqisternr. 302010059727

186 b_.l


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020100597275/DE

Verzeichnis der Kategorien

Kategorie 1 Himmelskorper, Naturerscheinungen,
geografische Karte

Kategorie 2 Menschen
Kategorie 3 Tiere

Kategorie 4 Ubernatlrliche, Fabel-, Fantasie- oder nicht
identifizierbare Wesen

Kategorie 5 Pflanzen
Kategorie 6 Landschaften

Dl


https://www.dpma.de/docs/marken/markenwienerklassifikation_8-2018.pdf

Verzeichnis der Kategorien und Abschnitte

Kategorie 1.

1.1

1.3

1.5
1.7

Himmelsko6rper, Naturerscheinungen, geografische Karten

Sterne, Kometen

Anmerkung. (a) EinschlieBlich Sterne, die einen militdrischen Rang
bezeichnen

(b) Ausgenommen Funken (1.15.7), sternférmige
Wurfwaffen wie Ninjasterne (23.1.25), Davidsterne
(24.11.15) und Sternchen (24.17.3)

Sonne

Anmerkung: Ausgenommen Darstellungen der Sonne, die nur aus einer
Scheibe ohne Strahlen bestehen und in die entsprechen-
den Unterabschnitte des Abschnittes 26.1 eingeordnet
werden

Erde, Erdkugeln, Planeten
Mond

Anmerkiincry FinachlieRlich Naretelliinnen des Mandes mit Stern(en)

Dl



Verzeichnis der Kategorien, Abschnitte,
Unterabschnitte, Hilfsunterabschnitte

1.1 Sterne, Kometen
Anmerkung: (a) EinschlieBlich Sterne, die einen militdrischen Rang
bezeichnen
(b) Ausgenommen Funken (1.15.7), sternférmige Wurfwaffen
wie Ninjasterne (23.1.25), Davidsterne (24.11.15) und
Sternchen (24.17.3)

Sterne

Kometen, Sterne mit Schweif

Windrosen

Anmerkung: Ausgenommen Kompasse, Schiffskompasse (17.5.1)

~N O,

Hilfsunterabschnitte von Abschnitt 1.1 (in Bezug auf die Unterabschnitte 1.1.1, 1.1.15)

Ein Stern

Zwei Sterne

Drei Sterne

Mehr als drei Sterne

Anmerkung: Ausgenommen Sternbilder und Sterngruppen aus Abschnitt 1.11

>> >

1.1,
1.1.
1.,
1.1

[3) BE -5l \b)

A 116 Konzentrische Sterne

A 118 Sterne mit drei Zacken

A 119 Sterne mit vier Zacken

A 1.1.10 Sterne mit mehr als vier Zacken

A 1119 Ctarna mit 1inalainhmaRinan 7anlkkan



Ermittlung einer Bildklasse

= Sterne mit drei Zacken”
= Bildklasse Wien 01.01.08 DPMA. Registernr. 302010059727

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020100597275/DE

Lizenzen

» Registrierung einer Markenlizenz gem. § 30 Abs. 6 MarkenG
moglich

» Aullerdem Eintragung der (unverbindlichen) Lizenz- oder
Veraulderungsbereitschaft moglich, § 42c MarkenV.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Markensatzung

» Vorlage einer Markensatzung im Eintragungsverfahren von
» Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG
» Gewahrleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG

» Markensatzung mit bestimmtem Mindestinhalt

» Markensatzung wird veroffentlicht

» Abgrenzung von Markensatzung und Satzung des Kollektivs

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-de

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG (1/2)

= Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder
des Inhabers der Kollektivmarke von den Produkten anderer
Unternehmen nach ihrer

» betrieblichen oder geographischen Herkuntt,
= Art,
= Qualitat oder

» sonstigen Eigenschaften

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/satzung/satzung-einer-kollektivmarke

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG (2/2)

» Regelungen in Kollektivmarkensatzung
* Inhaber der Marke ist ein rechtsfahiger Verband
» Nutzung der Marke durch die Verbandsmitglieder

= wg. erforderlicher Verbandsgrundung und veroffentlichter
Satzung i.d.R. Markenlizenz vorzugswurdig

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/satzung/satzung-einer-kollektivmarke

Beispiel Kollektivmarke

Inhaber: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH,
Registernummer: 940561

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/MAR_940561_2019-10-18?AKZ=940561&VIEW=pdf

Gewahrleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG

* Inhaber gewahrleistet das Vorliegen einer oder mehrerer der
folgenden Eigenschaften:

= das Material,

» die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der
Dienstleistungen,

» die Qualitat, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der
geografischen Herkunft.

» Regelungen in Gewahrleistungsmarkensatzung
» Inhaber der Marke als neutraler Zertifizierer
* Nutzung der Marke durch Diritte

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/satzung/satzung-der-gewaehrleistungsmarke

Beispiel Gewahrleistungsmarke

GRUNER
KN®PF

SOZIAL.OKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHANGIG ZERTIFIZIERT. wisonafiiche 2usammenarber und Entwicking GMZ)

Registernummer: 302019108870

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/MAR_3020191088700_2019-10-18?AKZ=3020191088700&VIEW=pdf

Prioritat
* Prioritat relevant fur die Bestimmung des (fruheren) Zeitrangs
einer Markenanmeldung

* Prioritat einer auslandischen Markenanmeldung, § 34
MarkenG

» Ausstellungsprioritat, § 35 MarkenG

* Prioritatsregelungen der §§ 34, 35 MarkenG stehen
nebeneinander und konnen nicht zu einer Verlangerung des
jewelligen Zeitraums von 6 Monaten kumuliert werden

Dl



Auslandische Prioritat, § 34 MarkenG (1/2)

= Fur die Bestimmung des Zeitrangs einer Markenanmeldung
kann die Prioritat einer auslandischen Markenanmeldung in
Anspruch

= VVoraussetzung ist die ldentitat beider Anmeldungen bez.
= Anmelder,
= Marken und
= Waren und Dienstleistungen.

= Bei Abweichungen in den Waren und Dienstleistungen ist die
Prioritat nur fur die Schnittmenge zulassig.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/auslaendische-prioritaet-34-markeng

Auslandische Prioritat, § 34 MarkenG (2/2)

» Bei auslandischen Prioritatsanmeldung muss es sich um eine
Erstanmeldung, keine sog. Kettenprioritat moglich

» Beanspruchung innerhalb von zwel Monaten nach dem
Anmeldetag der eigenen Marke durch Angabe von Datum und
Staat der fruheren Anmeldung

» Auf Aufforderung des DPMA mussen innerhalb von zwei
Monaten nach der Zustellung der Aufforderung Nachweise: Az.
und einfache Abschrift der fruheren Anmeldung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/auslaendische-
prioritaet-34-markeng



Ausstellungsprioritat, § 35 MarkenG

» Fruherer Zeitrang wegen erstmaliger Zurschaustellung auf einer
Ausstellung

= nur Ausstellungen in Betracht, die vom DPMA per Mitteilung
bekannt gegeben werden

» Geltendmachung innerhalb von zwei Monaten nach dem
Anmeldetag durch Angabe des Tags der erstmaligen
Zurschaustellung sowie der Ausstellung

» Nachweise fur die Zurschaustellung nach Aufforderung durch
DPMA innerhalb von zwei Monaten

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/ausstellungsprioritaet-35-markeng

4. Gebuhrenzahlung
S i e SR e o e B

» Patentkostengesetz (PatKostG) nebst Gebuhrenverzeichnis als
Anlage zum PatKostG

* Anmeldegebuhr (Grundgebuhr) in Hohe von 300 EUR, bei
elektronischer Anmeldung 290 EUR

» Klassengebuhren, falls mehr als drei Waren-/Dienstleistungs-
klassen beansprucht werden, je weitere Klasse 100 EUR.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/gebuehren-deutsche-markenanmeldung

ggf. Zahlung ~ggf. : Veroffent-
> Recherche >> ATl >> Gebuhr m Anderungen Eintragung lichung

* Formalien, § 36 MarkenG

» Absolute Schutzhindernisse, § 37 MarkenG
» Bemerkungen Diritter, § 37 Abs. 6 MarkenG
» Beschleunigte Prufung, § 38 MarkenG



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/pruefung-der-markenanmeldung-36-ff-markeng

Prufung Formalien

» Formale Erfordernisse fur die Zuerkennung eines Anmeldetages
werden zunachst gepruft (§§ 33 Abs. 1, 32 Abs. 2 MarkenG):

1. Antrag auf Eintragung

2. ldentitat des Anmelders

3. Darstellung der Marke

4. \Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen

» vorlaufige Klassifizierung wg. Klassengebuhren
= Veroffentlichung in Online-Datenbank

» Zahlungseingang der Gebuhren

» Empfangsbescheinigung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/pruefung-der-markenanmeldung-36-ff-markeng

Prufung absolute Schutzhindernisse

» Prufung von Amts wegen auf absolute
Schutzversagungsgrunde, § 37 MarkenG

» Als Marke schutzfahige Zeichen,
* Absolute Schutzhindernisse,

= Notorisch bekannte Marken,

» Eine Prufung auf Kollisionen mit alteren Rechten (relative
Schutzhindernisse) wird von Amts wegen nicht vorgenommen

Dl


https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__10.html
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/pruefung-der-markenanmeldung-36-ff-markeng

Bemerkungen Dritter

» Moglichkeit schriftlicher Bemerkungen im Anmeldeverfahren,
um DPMA Kenntnisse zu verschaffen § 37 Abs. 6 MarkenG

= Dritte: naturliche oder juristische Personen, Hersteller-,
Erzeuger-, Dienstleisterverbande, Handler und Verbraucher

* Inhalt: Angaben dazu, warum eine angemeldete Individual-,
Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke von Amts wegen nicht

eingetragen werden sollte
* Dritte werden nicht am Verfahren beteiligt

Dl



Beschleunigte Prufung

* Anmelder kann beantragen, dass die Prufung nach den §§ 36
und 37 MarkenG beschleunigt durchgefuhrt werden soll, § 38
MarkenG

= Gebuhr: 200 EUR

Dl



6. Anderungen, §§ 39 f. MarkenG

Veroffent-
lichung

adf. Zahlung
> Recherche >> Anmeldung >> Gebuhr

» Zurucknahme und Einschrankung, § 39 Abs. 1 MarkenG
» Berichtigung, § 39 Abs. 2 MarkenG
» Teilung, § 40 MarkenG


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/aenderung-der-markenanmeldung-39-markeng

Zurucknahme und Einschrankung

» Zurucknahme und Einschrankung bis zur Eintragung, § 39 Abs.

1 MarkenG

* Anmeldung kann insgesamt zuruckgenommen werden

» Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann einschrankt
werden

= Nac
Mar

n Eintragung kein Vorgehen mehr nach § 39 Abs. 1
KenG moglich. Stattdessen dann Verzicht gem. § 48

Mar

KenG oder Teilung gem. § 46 MarkenG

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/aenderung-der-markenanmeldung-39-markeng

Berichtigung

» Berichtigung der Anmeldung auf Antrag des Anmelders , § 39
Abs. 2 MarkenG

» Gegenstand der Berichtigung

= sprachliche Fehler
= Schreibfehler

» sonstige offensichtlichen Unrichtigkeiten

= wesentliche Inhalt der Marke durfen nicht beruhrt sein

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/aenderung-der-markenanmeldung-39-markeng

Tellung der Anmeldung
» Teilung der Anmeldung gem. § 40 MarkenG

» Anmeldung der Marke wird fur einen Teil der angemeldeten

Waren und/oder Dienstleistungen als separate Anmeldung
weitergefuhrt

» Sinnvoll u.a. wenn das DPMA eine Beanstandung fur einen Tell
der Waren und Dienstleistungen ausspricht. Dann ggf. zugige
Eintragung des nicht beanstandeten abgetrennten Teils

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/teilung-der-markenanmeldung

/. Eintragung und Veroffentlichung, § 41 MarkenG
> Recherche >> Anmeldung >> Gebiint >> Prifung >> Andgﬂ]gen

= Nach erfolgreicher Priifung und etwaigen Anderungen erfolgt
die Eintragung der Marke im Markenregister, § 41 Abs. 1
MarkenG

» Zeitgleich wird die Veroffentlichung der Eintragung der Marke
im elektronischen Markenblatt veranlasst, § 41 Abs. 2 MarkenG

» Widerspruchsverfahren erst anschliel3end (anders bei der
Unionsmarke)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/eintragungsverfahren-de/eintragung-der-marke

Beispiel Eintragung und Veroffentlichung

@ Deutsches
: Patent- und Markenamt

Informationen

zur Marke 302020017535, Stand am 16.10.2021

Die Marke mit der Registernummer 302020017535 ist mit den folgenden Angaben in das Register des
Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.

Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet am 14.08.2030. Eine Verlangerung um
jeweils 10 Jahre ist gemaR § 47 Markengesetz maglich.

Stammdaten

[550]
[551]

Datenbestand: DE
Registernummer: 302020017535
Aktenzeichen: 3020200175356
Markendarstellung

BERLIN | ¥

Markenform: Wort-Bildmarke
Markenkategorie: Individualmarke

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/eintragung-und-

veroeffentlichung-der-marke-41-markeng

213

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/eintragung-und-veroeffentlichung-der-marke-41-markeng

8. Schutzdauer und Verlangerung, § 47 MarkenG 1,2

Ab 14.01.2019 eingetragene Marken:

» Schutzdauer betragt 10 Jahre

= wird taggenau berechnet (§ 47 Abs. 1 MarkenG)

* Anmeldung am 15.01.2019 = Ende Schutzdauer am 15.01.2029

» Verlangerung um jeweils zehn Jahre moglich (§ 47 Abs. 2
MarkenG) durch Zahlung der Verlangerungsgebuhren

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/schutzdauer-und-verlaengerung-47-markeng

8. Schutzdauer und Verlangerung, § 47 MarkenG 2.2
Vor 14.01.2019 eingetragene Marken

= Schutzdauer endet zum Ende des Monats, in dem die
10jahrige Schutzdauer ablauft

* Anmeldung am 14.11.2015 = Ende Schutzdauer am 30.11.2025
» Verlangerung ebenfalls moglich

» dauerhaft zwei unterschiedliche Schutzdauerendsysteme

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/schutzdauer-und-
verlaengerung-47-markeng



lll. Widerspruchsverfahren

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-

de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

lll. Widerspruchsverfahren

Ubersicht

Widerspruch

Gebuhr

Prufung Zulassigkeit
Cooling-Off

Einrede Nichtbenutzung
Prufung Begrundetheit
Abschluss

© N O Ok~ 0 bd =

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

1. Ubersicht Widerspruchsverfahren

» Inhaber alterer Rechte
» LOoschung der Marke wegen relativer Schutzhindernisse
» Ablauf des Widerspruchsverfahrens gem. § 29 — 32 MarkenV

» mehrere altere Rechte nun gem. § 42 Abs. 3 MarkenG in einem
einzigen Widerspruch (Anderung durch MaMoG)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

Struktur Widerspruchsverfahren

Prafung

Zulassigkeit

gof.
Cooling-Off

ggf. Einrede
Nichtben.

Prufung
Begrundeth.

*Widerspruchsbefugnis:
Kennzeichen-Inhaber
gem. § 42 Abs. 2
MarkenG

*Frist: drei Monaten
nach Veroffentlichung
der Markeneintragung

*Widerspruchsgriinde
gem. § 42 Abs. 2
MarkenG

+250 EUR

«Zahlung innerhalb
Widerspruchsfrist

*Formelle
Voraussetzungen
« Zahlung der Gebuhr

«auf beiderseitigen
Antrag der Parteien, §
42 Abs. 4 MarkenG

*Zeitraum mind. 2
Monate

*Einrede der fehlenden
rechtserhaltenden
Benutzung der
Widerspruchsmarke, §
43 Abs. 1 MarkenG

* Benutzungsschonfrist
von funf Jahren

*Nachweis der Benutzung
durch
Widerspruchsfihrer

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-

de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

*Prifung Widerspruch
durch DPMA

*Ergebnis: entweder
Léschung der Marke
oder Zurickweisung
Widerspruch

*Entscheidung DPMA
durch Beschluss

*Léschung der Marke
oder Zuruckweisung
des Widerspruchs

*Rechtsmittel mdglich


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-im-deutschen-markenrecht

2. Widerspruch

» Formalien
* Inhalte, § 30 MarkenV
» Widerspruchsgrunde, § 42 Abs. 2 MarkenG

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/widerspruch-gegen-markeneintragung-42-markeng

Formalien Widerspruch

» Zustandigkeit: DPMA
* Mindestinhalte gem. § 30 Abs. 1 MarkenV mindestens Angaben zu:

= der angegriffenen Marke,
» des Widerspruchskennzeichens sowie

» des oder der Widersprechenden

* Widerspruchsbefugnis: Inhaber eines Widerspruchszeichens; existieren
mehrere Mitinhaber, so sind diese selbstandig zum Widerspruch berechtigt

= Form: schriftlich

* Frist: drei Monate nach dem Tag der Veroffentlichung der Eintragung der Marke

Dl
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Inhalte Widerspruch (1/3)

§ 30 Abs. 2 MarkenV

1.
2.

die Registernummer der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet,

die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das
Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der
geschutzten Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe,

die Darstellung und die Bezeichnung der Form des Widerspruchskennzeichens,
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Inhalte Widerspruch (2/3)

4.

falls es sich bei der Widerspruchsmarke um eine international registrierte Marke
handelt, die Registernummer der Widerspruchsmarke sowie bei international
registrierten Widerspruchsmarken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowonhl fur
die Bundesrepublik Deutschland als auch fur die Deutsche Demokratische Republik

registriert worden sind, die Erklarung, auf welchen Landerteil der Widerspruch gestitzt
wird,

der Name und die Anschrift des Inhabers des Widerspruchskennzeichens,

falls der Widerspruch aus einer angemeldeten oder eingetragenen Marke von einer
Person erhoben wird, die nicht als Anmelder in den Akten der Anmeldung vermerkt
oder im Register als Inhaber eingetragen ist, der Name und die Anschrift des oder der
Widersprechenden sowie der Zeitpunkt, zu dem ein Antrag auf Vermerk oder
Eintragung des Rechtsubergangs gestellt worden ist,
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Inhalte Widerspruch (3/3)

7.

falls der oder die Widersprechende einen Vertreter bestellt hat, der Name und die
Anschrift des Vertreters,

der Name des Inhabers der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich
richtet,

die Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestutzt wird,

. die Waren und Dienstleistungen, gegen die der Widerspruch sich richtet.
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Widerspruchsgrunde

abschlieRenden Aufzahlung des § 42 Abs. 2 MarkenG: Marke kann geloscht werden wegen
1. angemeldeter oder eingetragener Marke mit alterem Zeitrang nach § 9,

2. notorisch bekannter Marke mit alterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,

3. ihrer Eintragung fur einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4

nicht eingetragener Marke mit alterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder geschatftlicher
Bezeichnung mit alterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder

5. Ursprungsbezeichnung oder geografischer Angabe mit alterem Zeitrang in
Verbindung mit § 13
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: Prafung ggf. ggf. Einrede Prufung
> Widerspruch m Zulassigkeit >> Cooling-Off >> Nichtben. Begrundeth. Abschluss

» Widerspruch: 250 EUR

» Bei Widerspruch aus mehreren alteren Kennzeichen: zusatzliche
Gebuhri.H.v. 50 EUR / Kennzeichen

» Widerspruchsgebuhr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu zahlen

* Wird Widerspruchsgebuhr nicht gezahlt, gilt Widerspruch als nicht
erhoben

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/gebuehr-
widerspruchsverfahren-deutsche-marke

Dl



4. Prufung Zulassigkeit

| . Priifung ggf.
> Widerspruch >> Gebuhr > Zulassigkeit > Cooling-Off

2

ggf. Einrede
Nichtben.

2

Prufung
Begrundeth.

S >

= Zulassigkeit des Widerspruchs
= fristgerechten Zahlung der Gebuhr

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/widerspruchsverfahren/pruefung-

zulaessigkeit-widerspruch-de-marke

Dl



5. Cooling-Off, § 42 Abs. 4 MarkenG
> waesprucn S e e, TS > aling, > avsoivss >

= freiwillig auf beiderseitigen Antrag der am Widerspruchs-
verfahren beteiligten Parteien (anders bei Unionsmarke, dort
Cooling-Off zwingend)

* Frist von mindestens zwei Monaten
= Ziel: gutliche Einigung
» z.B. durch Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung
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6. Einrede der Nichtbenutzung
> wierspucn > e > e N g0t O oS, N oschiss >

» ggf. Einrede des Widerspruchsgegners wg. fehlender rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke, § 43 Abs. 1 MarkenG

» Widerspruchsfuhrer muss Benutzung nachweisen

» Konkreter Nachweis erforderlich, eidesstattliche Versicherung aber
ausreichend, § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG

* Nachweis in sog. Benutzungsschonfrist (funf Jahre) noch nicht erforderlich
= Fur vor dem 14.02.2019 eingelegte Widerspruche gilt § 43 MarkenG a.F.
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/. Prufung Begrundetheit
> wierspucn > cebir » PG N g0t off Erede VRETENE oscricss >

» Nach erfolglosem Ablauf einer ev. Cooling-Off-Frist

» Prufung Widerspruchsgrunde
» Prufung eventueller Nichtbenutzungseinrede

» Ggf. Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bei
Sachdienlichkeit, § 32 MarkenV, z.B. wenn Widerspruche aus
mehreren Marken erhoben worden sind
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: . Prafung agf. ggf. Einrede Prufung
> Widerspruch >> Gebuhr >> Zulassigkeit >> Cooling-Off >> Nichtben. Begrundeth.

» Abschliel3ende Entscheidung im Beschlussweg

» Mogliche mundliche Anhorung findet praktisch nie statt

= Mogliche Ergebnisse:

» Loschung der Marke aus dem Register

= Zuruckweisung des Widerspruch
» regelmaldig Kostenaufhebung

* bei Rucknahme werden bereits ergangene Entscheidungen wirkungslos
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Rechtsmittel gegen
Widerspruchsentscheidung

» Erinnerungsverfahren vor dem DPMA gem. § 64 MarkenG
» Beschwerdeverfahrens vor dem BPatG gem. § 66 MarkenG

» ggf. des Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BGH gem. § 83
MarkenG
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lll. Rechtsbehelfe
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VI. Rechtsbehelfe

© N Ok D=

Erinnerung, § 64 MarkenG

Beschwerde, § 66 MarkenG
Rechtsbeschwerde, § 83 MarkenG
Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG
Wiedereinsetzung, § 91 MarkenG
Weiterbehandlung, § 91 a MarkenG
Berufung, §§ 511 ff. ZPO

Revision, §§ 542 ff. ZPO
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Erinnerung, § 64 MarkenG

» Erinnerung ist gegen Beschlusse des DPMA (Markenstellen
oder Markenabteilung) moglich

= Frist: einen Monat ab Zustellung des Erstpruferbeschlusses
* Form: schriftlich

» Entscheidung
= Abhilfe durch Erstprufer im einseitigen Verfahren moglich

= i.U. Entscheidung durch Mitglied des Patentamts (h6herer Dienst)
durch Beschluss
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Beschwerde, § 66 MarkenG

» Beschwerde ist gegen Beschlusse des DPMA (Markenstellen oder
Markenabteilung) moglich

» Alternativ zur Erinnerung nach § 64 MarkenG
* Frist: einen Monat ab Zustellung des Erstpruferbeschlusses
* Form: schriftlich

» Entscheidung

» Abhilfe durch entscheidende Stelle im DPMA im einseitigen Verfahren
moglich

= i.U. Entscheidung durch Beschwerdesenat des BPatG
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Rechtsbeschwerde, § 83 MarkenG

» Rechtsbeschwerde ist gegen Beschlusse des BPatG moglich

» Zulassung der Rechtsbeschwerde i.d.R. erforderlich
» Einlegung beim BGH (nicht BPatG!)

» nur Prufung von Rechtsfragen

» Begrundung erforderlich


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/rechtsbehelfe/rechtsbeschwerde-83-markeng

Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG  (1/3)

= Problem:

» registerrechtliche Widerspruchsverfahren bieten nur beschrankte

Angriffs- und Verteidigungsmoglichkeiten lasst nur beschrankte
Sachverhaltsvortrage zu

» DPMA kann nur Tatsachen berucksichtigen, die sich aus den

vorgelegten Unterlagen ergeben, insbesondere auf Seiten des

Markeninhabers nur das eingetragene und angegriffene jungere
Markenrecht.

» Das Widerspruchsverfahren kann daher zu materiell-rechtlich
unzutreffenden Ergebnissen fuhren.
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Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG (2/3)

= Losung: Eintragungsbewilligungsklage

» Markeninhaber macht im Wege der Klage gegen den
Widersprechenden geltend, dass ihm trotz der Loschung der
Eintragung nach § 43 MarkenG ein Anspruch auf die Eintragung nach
§ 44 MarkenG zusteht.

* Die Klage ist bei den fur Kennzeichenstreitsachen zustandigen
ordentlichen Gerichten einzureichen, nicht beim DPMA oder BPatG.

» Die Klage ist spatestens innerhalb von sechs Monaten nach der
Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung geloscht
worden ist, zu erheben.

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/rechtsbehelfe/eintragungsbewilligungsklage-
44-markeng
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Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG (3/3)

» Beispiel:

* Ein Unternehmen U meldet sein Firmenschlagwort als Marke an,
nachdem das Firmenschlagwort bereits seit vielen Jahren in der
betreffenden Branche benutzt worden ist.

» Ein Widersprechender W verfugt uber ein registriertes Markenrecht fur
ahnliche Waren und legt daher erfolgreich Widerspruch ein.

» Materiell-rechtlich verfugt der Markenanmelder U aufgrund des alteren
Firmenrechts jedoch Uber prioritatsaltere, also bessere Zeichenrechte

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/rechtsbehelfe/eintragungsbewilligungsklage-
44-markeng
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Wiedereinsetzung, § 91 MarkenG
» Verfahren vor DPMA oder BPatG

* im MarkenG abschliel3end geregelt
» Versaumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen

* Der Antrag muss die Angabe aller die Wiedereinsetzung
begrundenden Tatsachen enthalten

* Frist: zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses
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Weiterbehandlung, § 91a MarkenG

= Zuruckweisung der Markenanmeldung wg. Fristversaumnis
kann dadurch wirkungslos gemacht werden, dass der Anmelder
die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt und die
versaumte Handlung nachholt

» Weiterbehandlung gem. § 91a gilt Versaumung von Fristen, die
vom DPMA bestimmt worden sind.

» Wiedereinsetzung gem. § 91 gilt nur fur solche Fristen, deren
Versaumnis nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachtell
zur Folge hat
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Berufung, §§ 511 ff. ZPO

» Gegen ein Urtell ist Berufung moglich.

» Es gelten hierfur die allgemeinen Regelungen der §§ 511 ff.
ZPO.
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Revision, §§ 542 ff. ZPO

» Auf die Berufung folgt ggf. die Revision bzw. die
Nichtzulassungsbeschwerde

» Es gelten hierfur die Regelungen der §§ 542 ff. ZPO
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. Sonstige Verfahren, insbes. Umwandlung
V.

Europaisches Markenrecht / Unionsmarke

Eintragungsverfahren

. Widerspruchsverfahren

Rechtsbehelfe
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|. Eintragungsverfahren

© ©o N O O bk~ 0D =

Ubersicht

Recherche

Anmeldung, Art. 30 ff. UMV
Gebuhren

Amtsrecherche, Art. 43 UMV
Prafung

Anderungen

Veroffentlichung und Eintragung
Verlangerung, Art. 53 UMV
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren-eu-marken

1. Ubersicht Eintragungsverfahren 1/2

= Markenschutz fur das Gebiet der EU kann durch eine
Unionsmarke erlangt werden.

» Einzige Anmeldung und erfolgreicher Abschluss des
Eintragungsverfahrens genugen fur EU-weiten Markenschutz

» EU-Eintragungsverfahren ist dem DE-Eintragungsverfahren
ahnlich, unterscheidet sich jedoch in verschiedenen Punkten;

differenzierte Betrachtung erforderlich.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren-eu-marken

Europaische Union

T

SN . 7 | canarias ;4

oy { I.'{[\-\JGMT Lo

Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (gelb) der EU,
Quelle: Wikipedia

= 27 Mitgliedsstaaten:

= Belgien

= Bulgarien

= Danemark
= Deutschland
= Estland

= Finnland

= Frankreich
= Griechenland
= |rland

= [talien

= Kroatien

= | ettland

= Litauen

= Luxemburg

Malta
Niederlande
Osterreich
Polen
Portugal
Rumanien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische
Republik
Ungarn
Zypern.

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-

eu/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren-eu-marken

249
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https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union

1. Ubersicht Eintragungsverfahren 212

» Unterschiede zum DE-Eintragungsverfahren
= Amtsrecherche durch EUIPO

» vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren, Eintragung erfolgt erst nach
dessen Abschluss

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/eintragungsverfahren-eu-marken

Struktur Eintragungsverfahren

ggf. AR Zahlung Amts- _ggf. Veroffentl- ggf.
Recherche 9 Gebuhr Recherche Anderung lichung Widerspruch

« Formalpriifun + Zuriicknahme * Veroffent-

* div. * bei EUIPO
Datenbanken, « ggf. Prioritat online: 850
insbes. der gem. Art. 34 EUR EUR
Markenamter UMV « Klassen-

* Internet, « ggf. Senioritat  gebuhr 2.
Firmen-, gem. Art. 39 f.  Klasse 50
Handelsregist UMV EUR, ab 3.
er etc. Klasse: je

« Recherche Klasse 150
bleibt EUR.

zwangslaufig
unvollstandig

* Grundgebuhr < kostenfrei

durch EUIPO
+ auf Antrag

Recherche-

bericht

g, Art. 41 / Einschran- lichung, Art.
umv kung, Art. 49 44 UMV, Art.
* Priifung Abs.1UMV 7 UMDV
absoluter « Berichtigung, * Ermoglichung
Schutzhinder  Art. 49 Abs. 2  €In€s
nisse, Art. 42 UMV vorgeschaltet
UMV - Teilung, Art. &N
+ Bemerkungen 50 UMV Widerspruchs
Dritter gem. verfahrens
Art. 45 UMV

» Widerspruch
gem. Art. 46 f.
umyv

 Eintragung
gem.Art. 51 ff.
UMV.

* Voraus-
setzung: kein
Widerspruch
oder
Erledigung
aller
Widerspruche
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adf. Zahlung Amts- - _ggf. Veroffent- ggf. :
AT Gebuhr Recherche Prifung Anderung lichung Widerspr. Eintragung

» VVorherige (eigene) Markenrecherche vor Anmeldung der
Unionsmarke ist sinnvoll

= Recherche ist nicht zu verwechseln mit der Amtsrecherche
gem. Art. 43 UMV

= grds. vergleichbar mit DE-Recherche
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2. Recherche (2/2)

=Ziel: Ermittlung bereits bestehender alterer Kennzeichenrechte
*Quellen z.B. eSearch plus, TMview, Internet, Handelsregister
*Markenrecherchen bleiben zwangslaufig unvollstandig

»Aufklarung / Hinweise an Mandanten
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Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken
aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lucken beil der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, 1n
denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgefihrte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Osterreich

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz

- angemeldete und eingetragene Unionsmarken

- 1nternationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markeniuberwachungsdienstleister. Das
Verdoffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien
der jeweiligen Rechercheberichte. [..]
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3. Anmeldung, Art. 30 ff. UMV

God rehee Prifng g3 VR gL, Eintagung
» Regelungen zur Anmeldung in Art. 30 ff. UMV
» Anmeldung erfolgt beim EUIPO in Alicante

» (elektronisches) Anmeldeformular sollte verwendet werden

» Kommunikation per Fax mit EUIPO nicht mehr moglich
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Elektronische Anmeldung EUIPO

Deutsch = MA - () User Area | BOHM ANWALTSKANZLEI Abmelden

Q E U lpo Schutzen Sie Ihr geistiges Eigentum in der Europdischen

AMT DER EUROPAISCHEN UNION i
FUR GEISTIGES EIGENTUM Union.

Startseite Marken Geschmacksmuster Recht und Praxis Lernen Uber das EUIPO

Ihr Aktenzeichen

Marke online anmelden

Hilfe anzeigen

Import voriger UM

Ich méchte geltend
machen

Optional Vertreter

Aktenzeichen

Anmelder

Angaben zur Marke
Personliches Aktenzeichen

Sprachen

Markenkategorie

Art der Marke

Bestehende UM-Angaben als Vorlage verwenden o Waren und
Dienstleistungen
Ahnliche Marken
Markenname oder -nummer e Importieren Berichte
Aitere Unionsmarke Importieren Sonstige Anhénge

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/route-to-reqistration 256 b_I
e


https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/route-to-registration

Ubersicht Inhalte Markenanmeldung

» Verfahrenssprache und zweite Sprache

* Anmelder

* Markenform

* Wiedergabe der Marke

= Ubersetzung, Transliteration, Transkription

= Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDVZ)
= Bilder

* Lizenzen

* Markensatzung
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Sprache Eintragungsverfahren

* Anmeldung einer Unionsmarke kann in jeder Amtssprache der
Europaischen Union eingereicht werden, Art. 146 Abs. 1 UMV

* Anmelder muss (erste) Sprache in der Anmeldung bezeichnen

* Die so vom Anmelder bestimmte Sprache wird die
Verfahrenssprache des Eintragungsverfahrens.

* Anmelder bei der Anmeldung gem. Art. 146 Abs. 3 UMV weiterhin
eine zweite Sprache angeben, bei der es sich stets um eine der
funf Sprachen des Amtes handeln muss.

= die zweite Sprache darf nicht mit der ersten Sprache identisch sein

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Anmelder

= alle Inhaber von Rechten
» naturliche Personen
= juristischen Personen
» Personengesellschaften, wie OHG, KG, PartG, GbR

* nicht-rechtsfahige Vereine

» Fur Zuerkennung eines Anmeldetags genugt eindeutig
Erkennbarkeit des Anmelder mittels der Angaben im Formular

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/anmeldung-unionsmarke-art-30-ff-umv

Markenform (1/2)
» Angabe der Markenform, Art. 3 UMDV

» Ziel: Vermeidung von Zweifeln an der Art der angemeldeten
Marke, z.B. Bildmarke vs. 3-D-Marke

» Falls auch IR-Marke angestrebt wird, muss grafisch darstellbare
Markenform gewahlt werden. Dann insbes. keine
Multimediamarke moglich.

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/inhalte-
markenanmeldung-eu

Dl



Markenform (2/2)

» Einzelne Markenformen:

Wortmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. a UMDV),

Bildmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. b UMDV),

Formmarke / dreidimensionale Marke (Art. 3 Abs. 3 lit. c UMDV),
Farbmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. f UMDV),

Hormarke / Klangmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. g UMDV),

Positionsmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. d UMDV), Mustermarke (Art. 3 Abs. 3 lit. e UMDV),
Bewegungsmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. h UMDYV), Multimediamarke (Art. 3 Abs. 3 lit. |
UMDYV), Hologrammmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. ] UMDV) oder

sonstige Marke (Art. 3 Abs. 4 UMDV)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/kennzeichen/marke/formen/formen-der-marke

Wiedergabe der Marke

» Festlegung des Schutzumfangs durch die Wiedergabe

» Schutzgegenstand muss klar und eindeutig bestimmbar sein, Art. 4
UMV

= Darstellung
» Papierform
» Datentrager ( beachten!)

» Ggf. erganzende Beschreibung der Marke, Art. 3 UMDV. Hierdurch
aber ggf. Beschrankung des Schutzumfangs.

Dl


https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/elimination-of-graphical-representation-requirement
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/inhalte-markenanmeldung-eu

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

» VVerzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDLV) bestimmt
den sachlichen Schutzbereich einer Marke

» Abfassung gem. Art. 33 UMV MarkenV nach Nizzaer
Klassifikationsabkommen

» 45 Markenklassen
» 34 Warenklassen (Klasse 1 — 34)

* 11 Dienstleistungsklassen (Klasse 35 — 45)

» Klassifizierung durch Anmelder

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Klassifizierung
1. Klassen und Klassentitel
2. Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen

3. Alphabetische Liste
4. Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB / TMclass)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

eKDB / TMclass

http://tmclass.tmdn.org/

Hahrungsmittein und Getrdnken

won o
a ) =
Hiassa  Beget
Gardte zum Koches, Ermitzen, Kihien und Komservieren von - Cataring
o S ——
4 Kisssn 3 -
I Outtoon Cataring

# Installations-, Renigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Innen- und AuBlenneinigung von Gebluden

4 Kiswsn 41

ddung, Erzishung und Unterricht
+ insss 43 »
‘Vermistung von Mabein, Wakche, Tafslzubetsie und Ausrstung fur die
Beruastellung von Spesen und Getrinkes
4 Verpfiegung van Gasten
Catering
Informatins-, Berstungs- und Reservierungsdienste in Bezug auf die
Varpflagung ven Gistan

TMctass Information

L T S ——
Catamreriaratantiogen L Schier
Catesrgrianssatingan G Konserseazsniren
Calasngtarateaungen i Fleginers
Catasngriarutantingan i Lavarataten

clams tmedn erg @ 0o @h +

O BHT W Tiien O i

Catetnghanasaistongan ot Auseniatybursbchbsnn - P

Catengerataiabingen Lt Kiarkerfubasat
Catasngrianstatingen s Abarshasra
Catessipirestamtomgen it Lismimteom
Piartng von Catring-Aunrgen

Verrmituen v Cataeing Muasinsang
Latwrrgrierateatirgen b ferameee Catpan
Catasisyianssaintungan G jspaniachs Kiche
P —————
Cataisrsaratantangen i CockiabLouegen
Cataing 7t Barwistet.ng von Nahnangamicuin

Durcirang von Catiringanstantungen L Caturntagatuem

Catuing K3 iskrung von sumpdinchar Kiicha

Etasing von Somaen o Catirien b Cockladzartys v

Catasing won Spasmen snd Gefririen e farkasty

Tntindige At kann ksetaktiert warden, um G Hinzufgeng ven Termissiogie snautsrdem, Die s

> reEP— Hafungsausschiussiausel

Formaticnen sllar teinehmaraden Amiar sind unear Komtskt” wnten 2u fnden
iche Werschidge sisd wilkormmen Lsd werden gebabvend Bericksichtiot



http://tmclass.tmdn.org/

Formulierung WDLV

» \Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die
Klassifizierung moglich ist, vgl. Art. 33 UMV

» Anmelder muss diese so klar und eindeutig anzugeben, dass
die zustandigen Behorden und das Publikum allein auf dieser
Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen konnen.

" I.d.R. Formulierung unter Nutzung der eKDB / TMclass

= i.U. auch freie Formulierung moglich unter Nutzung allgemeiner,
verkehrsublicher Begriffe

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Gruppierung WDLV

= Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der
Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben, Art. 33 Abs. 6
UMV

» Gruppierung enthalt vorab die Angabe der jeweiligen Klasse

» Klassen werden aufsteigend sortiert

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/verzeichnis-der-waren-und-dienstleistungen-nizza-klassifikation

Gruppierung WDLV

Baumaterialien aus Metall und nicht

namlich Durchfi

Bauvorhaben.

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus
Metall

Klasse 35: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, namlich
organisatorische Vorbereitung von
Bauvorhaben

Klasse 36: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, ndmlich finanzielle
Vorbereitung von Bauvorhaben

Klasse 37: Dienstleistungen eines
Bautragers, namlich Durchfiihrung
von Bauvorhaben

Klasse 42: Dienstleistungen eines
Bautrdgers, ndmlich technische
Vorbereitung von Bauvorhaben

(2/2)

Dl



Bilder

= "\Wiener Klassifikation - Internationale Klassifikation der
Bildbestandteile von Marken"

» Bild (-bestandteile) werden klassifiziert und dadurch
recherchierbar

» Hierarchisch Aufbau. System vom Allgemeinen ins Einzelne:

l, Kategorien

l, Abschnitte
|, Unterabschnitte

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-de/eintragungsverfahren/bilder-als-marke-wiener-klassifikation

Lizenzen

= Registrierung einer Markenlizenz gem. Art. 25 Abs. 5 UMV

moglich.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/sonstige-verfahren/lizenz-art-25-umv

Markensatzung

» VVorlage einer Markensatzung im Eintragungsverfahren von
= Unionskollektivmarke, Art. 74 ff. UMV
* Unionsgewahrleistungsmarke, Art. 83 ff. UMV

» Markensatzung mit bestimmtem Mindestinhalt

» Markensatzung wird veroffentlicht

Dl



Unionskollektivmarke, Art. 74 ff. UMV

» Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des
Inhabers der Kollektivmarke von den Produkten anderer
Unternehmen nach ihrer

» betrieblichen oder geographischen Herkunft,
= Art,

= Qualitat oder

» sonstigen Eigenschaften

» Regelungen in Kollektivmarkensatzung
* Inhaber der Marke ist ein rechtsfahiger Verband
* Nutzung der Marke durch die Verbandsmitglieder

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/satzung/satzung-einer-kollektivmarke

Beispiel Unionskollektivmarke

Inhaber: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, Parma, IT,

Registernummer 1 017875461

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=017875461&CURSOR=0

Unionsgewahrleistungsmarke, Art. 83 ff. UMV

* Inhaber gewahrleistet das Vorliegen einer oder mehrerer der
folgenden Eigenschaften:

= das Material,

» die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der
Dienstleistungen,

» die Qualitat, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der
geografischen Herkunft.

» Regelungen in Gewahrleistungsmarkensatzung
» Inhaber der Marke als neutraler Zertifizierer
* Nutzung der Marke durch Diritte

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/satzung/satzung-der-gewaehrleistungsmarke

Beispiel Unionsgewahrleistungsmarke

Inhaber: Fairtrade Labelling Organizations International e.V. handelnd
l A I R l RA D E unter FLO, 53129, Bonn, DE

Registernummer : 017959045

Dl


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=017959045&CURSOR=12

Prioritat

* Prioritat relevant fur die Bestimmung des (fruheren) Zeitrangs einer
Markenanmeldung

* Prioritat derselben Markenanmeldung, Art. 34 UMV

» Ausstellungsprioritat, Art. 38 UMV

» Wirkung: fur die Bestimmung des Vorrangs von Rechten gilt der
Prioritatstag als Tag der Anmeldung der Unionsmarke

* [n allen anderen Bereichen bleibt es bei der Anwendung der UMV-
Bestimmungen, z.B. Berechnung der Schutzdauer knupft an den
tatsachlichen Anmeldetag an

Dl



Prioritat, Art. 34 UMV (1/2)

= Fur die Bestimmung des Zeitrangs einer Markenanmeldung
kann die Prioritat einer derselben Markenanmeldung in
Anspruch

= VVoraussetzung ist die ldentitat beider Anmeldungen bez.
= Anmelder,
= Marken und
= Waren und Dienstleistungen.

= Bei Abweichungen in den Waren und Dienstleistungen ist die
Prioritat nur fur die Schnittmenge zulassig.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/prioritaet-art-34-umv

Prioritat, Art. 34 UMV (2/2)

= Bei Prioritatsanmeldung muss es sich um eine Erstanmeldung,
keine sog. Kettenprioritat moglich

» Beanspruchung der Prioritat bereits in der Anmeldung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/prioritaet-art-34-umv

Ausstellungsprioritat, Art. 38 UMV

» Fruherer Zeitrang wegen erstmaliger Zurschaustellung auf einer
Ausstellung

» nur Ausstellungen in Betracht, die amtlich anerkannt sind

» Geltendmachung innerhalb von drei Monaten nach dem
Anmeldetag durch Angabe des Tags der erstmaligen
Zurschaustellung sowie der Ausstellung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/ausstellungsprioritaet-art-38-umv

Senioritat, Art. 39 UMV (1/2)

» Zeitrang einer fruheren Eintragung derselben Marke in einem

der EU-Mitgliedsstaaten kann in Anspruch genommen werden,
vgl. Artikel 39, 40 UMV

* In Anmeldung oder innerh. von zwei Monaten nach Anmeldung

» Joraussetzung: ,triple identity":
= identischer Inhaber
= i[dentische Marke

» identische Waren oder Dienstleistungen

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/senioritaet-art-39-40-umv

Senioritat, Art. 39 UMV (2/2)
= Wirkung:

» Solange altere nationale Marke, eingetragen bleibt, ,ruht® der
Zeitranganspruch

» Zeitranganspruch entfaltet seine Wirkung erst dann, wenn auf die
altere nationale Marke verzichtet oder wenn sie nicht verlangert wird,
Artikel 39 Abs. 2 UMV

* Inhaber der nationalen Marke wird so gestellt, als ware die nationale
Marke weiterhin eingetragen.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/senioritaet-art-39-40-umv

adf. Zahlung Amts- . _ggf. Veroffent- ggf. :
Recherche Anmeldung Recherche Prifung Anderung lichung Widerspr. Eintragung

* Anmeldegebuhr (Grundgebuhr) in Hohe von 1.000 EUR, bei
elektronischer Anmeldung 850 EUR,

» Klassengebuhren
= fur zweite Klasse 50 EUR,

» fUr jede weitere Klasse ab der dritten Klasse 150 EUR.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/gebuehren-unionsmarkenanmeldung

5. Amtsrecherche

ggf. Zahlung Amts- . _gdf. Veroffent- gof. :
Recherche Aliluitzelliy Gebiihr Recherche FILILIE Anderung lichung Widerspr. SlaltiEtell g

» EUIPO fuhrt Amtsrecherche gem. Art. 43 UMV durch

» Ergebnis wird Anmelder auf Antrag kostenlos mitgeteilt
= keine rechtliche Wirkung

» Wird Anmeldung veroffentlicht, informiert Amt die im
Recherchebericht erwahnten Inhaber alterer Unionsmarken

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/amtsrecherche-art-43-umv

6. Prufung

redrene  Ameing GO AT I A3
* Formalien, Art. 41 UMV

» Absolute Schutzhindernisse, Art. 42 UMV
» Bemerkungen Dritter, Art. 45 UMV

» Fast Track”

Veroffent-
lichung

“ggf.
Widerspr.

Eintragung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

Prufung Formalien

* Formale Erfordernisse fur die Zuerkennung eines Anmeldetages werden
zunachst gepruft (Art. 41 UMV):

1. Antrag auf Eintragung

2. ldentitat des Anmelders

3. Darstellung der Marke

4. \Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen

» vorlaufige Klassifizierung wg. Klassengebuhren
» Zahlungseingang der Gebuhren

» Empfangsbescheinigung

» ggf. Fristsetzung zur Beseitigung von Mangeln

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

Prufung absolute Schutzhindernisse (1/2)

» Prufung von Amts wegen auf absolute
Schutzversagungsgrunde, Art. 42 i.V.m. Art. 7 UMV, insbes.

= beschreibende Funktion der Marke

» fehlende Unterscheidungskraft

» Eine Prufung auf Kollisionen mit alteren Rechten (relative
Schutzhindernisse) wird von Amts wegen nicht vorgenommen

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

Prufung absolute Schutzhindernisse (2/2)

» bei Eintragungshindernissen: Information an Anmelder und
Stellungnahmefrist

» Ergebnis der Prufung

= Annahme zur Veroffentlichung

» ganz oder teilweise Zuruckweisung durch Beschluss

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

Bemerkungen Dritter

» Naturliche oder juristische Personen sowie Verbande konnen
gem. Art. 45 UMV beim Amt schriftliche Bemerkungen uber die
Eintragbarkeit der Marke einreichen.

» Bemerkungen Dritter leiten kein neues Verfahren ein und fuhren
nicht zu einer formellen Beteiligung des Dritten am
Eintragungsverfahren.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

,Fast Track" (1/2)

» Keine institutionalisierte Moglichkeit eines
,Beschleunigungsantrags”, wie im deutschen Verfahren

» Allerdings rein tatsachliche Beschleunigung, indem Anmeldung
online eingereicht und alle erforderlichen Angaben so

bereitgestellt werden, dass das Amt die Prufung ohne grolen
Aufwand durchfuhren kann (sog. ,Fast Track®).

» Sind alle Voraussetzungen gegeben, soll sich die
Bearbeitungszeit nach Angaben des Amtes halbieren.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

,Fast Track" (2/2)

» VJoraussetzungen insbes.:

» Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das allein Begriffe beinhaltet,
die vom EUIPO vorformuliert bzw. schon akzeptiert sind

» Hochladen aller Dokumente zusammen mit der Anmeldung

= Verzicht auf nationale Rechercheberichte

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/pruefung-der-unionsmarkenanmeldung-art-41-ff-umv

/. Anderungen
Redhione  Anmedng TS L AWSL prifung A
= Zurucknahme und Einschrankung, Art. 49 Abs. 1 UMV

= Anderung, Art. 49 Abs. 2 UMV
* Teilung, Art. 50 UMV

Eintragung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/aenderungen-bei-der-unionsmarkenanmeldung-art-49-f-umv

Zurucknahme und Einschrankung

» Zurucknahme und Einschrankung bis zur Eintragung gem. Art. 49 Abs. 1
UMV

* Anmeldung kann insgesamt zuruckgenommen werden
» Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann einschrankt werden

= Nach Eintragung kein Vorgehen mehr nach Art. 49 Abs. 1 UMV moglich.
Stattdessen dann Verzicht gem. Art. 57 UMV oder Anderung der
Eintragung gem. Art. 54 UMV

* Beschrankungen und Zurucknahme wahrend Widerspruchsverfahrens
mussen in gesondertem Schriftsatz erklart werden, Art. 8 Abs. 8 DVUM

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/aenderungen-bei-der-unionsmarkenanmeldung-art-49-f-umv

Anderung

» Berichtigung der Anmeldung auf Antrag des Anmelders, Art. 49
Abs. 2 UMV

» Gegenstand der Berichtigung

= sprachliche Fehler
= Schreibfehler

» sonstige offensichtlichen Unrichtigkeiten

= wesentliche Inhalt der Marke durfen nicht beruhrt sein
= vgl. auch Art. 8 UMDV, Art. 11 DVUM und Art. 44, 50 UMV

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/aenderungen-bei-der-unionsmarkenanmeldung-art-49-f-umv

Tellung der Anmeldung
* Teilung der Anmeldung gem. Art. 50 UMV

» Anmeldung der Marke wird fur einen Teil der angemeldeten

Waren und/oder Dienstleistungen als separate Anmeldung
weitergefuhrt

» Sinnvoll u.a. wenn das EUIPO eine Beanstandung fur einen Tell
der Waren und Dienstleistungen ausspricht. Dann ggf. zugige
Eintragung des nicht beanstandeten abgetrennten Telils

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/aenderungen-bei-der-unionsmarkenanmeldung-art-49-f-umv

ggf. Zahlung Amts- . _ggf. Veroffent- ggf. :
Recherche Anmeldung Gebiihr Recherche Prifung Anderung lichung Widerspr. Eintragung

» Angemeldete Marken werden gemal} Artikel 44 UMV im

Unionsmarkenblatt veroffentlicht.

= Alle fur die Anmeldung relevanten Informationen einschliel3lich

etwaiger Prioritats- und Zeitranganspruche werden veroffentlicht.

» Veroffentlichung erfolgt in elektronischer Form.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/eintragungsverfahren/veroeffentlichung-und-eintragung-art-44-51-ff-umv

8.2 ggf. Widerspruch
Anmeldung  EES gAML Puumg 980 VERTe
» Ggf. Widerspruch durch Dritte

» Widerspruchsverfahren vor Eintragung (anders bei DE-Marke)

ggf.
Recherche

» Es findet also im Gegensatz zum deutschen Recht ein
vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren statt

» Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren s.u.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-unionsmarke

8.3 Eintragung

ggf. Zahlung Amts- - _ggf. Veroffent- ggf.
Recherche Anmeldung Gebuhr Recherche Prifung Anderung lichung Widerspr.

» Eintragung der Unionsmarke gem. Art, 51 ff. UMV, wenn
= keine Widerspruche eingelegt worden oder
= alle eingelegten Widerspruche erledigt sind

= elektronische Eintragungsurkunde wird erstellt

Dl
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Beispiel Eintragung
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9. Schutzdauer und Verlangerung, Art. 53 UMV

» Die Schutzdauer Unionsmarke: 10 Jahre vom Tag der
Anmeldung an, Art. 52 UMV.

» Verlangerung der Schutzdauer setzt nach Art. 53 Abs. 1 UMV
Antrag auf Verlangerung und Zahlung der entsprechenden
Verlangerungsgebuhren voraus
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Il. Widerspruchsverfahren

Dl
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. Widerspruchsverfahren

Ubersicht

Widerspruch

Gebuhr

Prufung Zulassigkeit
Cooling-Off

Einrede Nichtbenutzung
Prufung Begrundetheit
Abschluss
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-unionsmarke

1. Ubersicht Widerspruchsverfahren

» \Widerspruchsverfahren betrifft altere Rechte Dritter

» keine Berucksichtigung von Amts wegen

» Widerspruchsverfahren in Artikel 46 und 47 UMV geregelt;
Durchfuhrungsbestimmungen in Art. 2 bis 10 DVUM

» Gegensatz zum deutschen Recht: EU-Widerspruchsverfahren
vor der Eintragung der Marke abgehandelt

Dl
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Struktur Widerspruchsverfahren

. - Prufung - ggf. Einrede Prufung -
Bl e Zulassigkeit coelligrer Nichtben. Begriindeit SHEEAEEE

» Widerspruchs- + 320 EUR + Art. 6 DVUM: » zwingend bei * Nichtbenutzungs- < Art. 8 DVUM * Entscheidung
befugnis gem. Art. « Zahlung innerhalb  Bestimmtheit zulassiger einrede, Art. 47 « ggf. Aussetzung EUIPO durch
46 Abs. 1 UMV Widerspruchsfrist Antrag, Zahlung Widerspruch Abs. 2 und 3 Beschluss
« Frist: innerhalb Gebiihr « Noglichkeit zur UMV « Léschung der
von 3 Monaten * bei Unzulassigkeit  Verstandigung * mit eigenem Marke oder
« schriftlich mit Zuruckweisung « Frist: 2 Monate, Schriftsatz Zuruckweisung
Begriindung des Widerspruchs  ggf. « Nachweis der des Widerspruchs
* bei Zulaasingkeit Verlaangerung Benutzung durch * Rechtsmittel
Info an Anmelder, auf 2 Jahre Widerspruchsfuhr moglich
Aufforderung zur er

Stellungnahme
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruchsverfahren-unionsmarke

2. Widerspruch

» Formalien

* Inhalte, § 30 MarkenV

» Widerspruchsgrunde, § 42 Abs. 2 MarkenG


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruch-gegen-anmeldung-unionsmarke-art-46-umv

Formalien Widerspruch

» Zustandigkeit: EUIPO
* Mindestinhalte gem. Art. 2 DVUM Iinsbes. Angaben zu:

» der angegriffenen Marke,
» des Widerspruchskennzeichens sowie

» des oder der Widersprechenden
* Form: schriftlicher Widerspruchsschriftsatz mit Begrundung

* Frist: drei Monate ab dem Tag der Veroffentlichung der Anmeldung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruch-gegen-anmeldung-unionsmarke-art-46-umv

Widerspruchsbefugnis

= Markeninhaber

= | izenznehmer

» bei Agentmarken ggf. Geschaftsherr bei Widerspruch gegen
gegen eine von einem ,ungetreuen” Agenten

» bei sonstigen alteren nationalen Rechten der nach dem
jewelligen nationalen Recht Berechtigte
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruch-gegen-anmeldung-unionsmarke-art-46-umv

Sprache Widerspruchsverfahren

» Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Loschungs- / Nichtigkeitsverfahren ist
immer eine der funf Sprachen des Amtes, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV

* Die Verfahrenssprache wird stets vom ,,Angreifer” gewahit

» Auswahl ist auf in Anmeldung getroffene Sprachwahl (erste oder zweite
Sprache) beschrankt

» Widerspruche oder Loschungsantrage, die in einer Sprache eingereicht werden,
die nicht zu den funf Sprachen des Amtes gehort, sind unheilbar unzulassig!

= ggf. Verstandigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als
Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren

Inhalte Widerspruch (1/3)

a) das Aktenzeichen der Anmeldung, gegen die Widerspruch eingelegt
wird, ferner den Namen des Anmelders der Unionsmarke;

b) eine eindeutige Angabe der alteren Marke oder des alteren Rechts, auf

die beziehungsweise das der Widerspruch gestutzt ist, und zwar
folgendermalfien [...]

c) die Grunde, auf die sich der Widerspruch stutzt, mittels einer Erklarung,
dass die Erfordernisse nach Artikel 8 Absatz 1, 3, 4, 5 oder 6 der
Verordnung (EU) 2017/1001 bezuglich aller vom Widersprechenden geltend
gemachten alteren Marken oder Rechte erflllt sind;

Dl


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2018:104:TOC
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Inhalte Widerspruch (2/3)

d) im Fall einer alteren Markenanmeldung oder Eintragung den Anmeldetag
und, soweit bekannt, den Eintragungstag und den Prioritatstag der alteren

Marke;

e) im Fall alterer Rechte im Sinne des Artikels 8 Absatz 6 der Verordnung
(EU) 2017/1001 das Datum der Anmeldung der Eintragung oder, sofern
dieses nicht bekannt ist, den Tag des Inkrafttretens der Gewahrung des
Schutzes;

f) im Fall einer alteren Markenanmeldung oder Eintragung eine Wiedergabe
der alteren Marke, so wie sie eingetragen oder angemeldet wurde; ist die
altere Marke farbig, muss die Wiedergabe farbig sein;

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/widerspruch-gegen-anmeldung-unionsmarke-art-46-umv

Inhalte Widerspruch (3/3)

g) eine Angabe der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die
einzelnen Widerspruchsgrunde stiutzen;

h) in Bezug auf den Widersprechenden: [...]

1) die Angabe der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich der
Widerspruch richtet; in Ermangelung dieser Angabe wird davon
ausgegangen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren oder
Dienstleistungen richtet, die Gegenstand der beanstandeten
Unionsmarkenanmeldung sind.
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Widerspruchsgrunde

= Abschlieldende Nennung der zum Widerspruch berechtigenden
alteren Rechte in Art. 8 Abs. 2 - 6 UMV

= Unionsmarken

* nationalen und international registrierten Marken mit Wirkung in den
Mitgliedsstaaten

» Unternehmenskennzeichen

» geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
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. - Prafung : ggf. Einrede Prafung :
Widerspruch Zulassigkeit Cooling-Off Nichtben. Begrindeit Entscheidung
= 320 Euro

» Unabhangig Anzahl der Widerspruchszeichen (Abweichung
zum deutschen Recht)

= Zahlbar innerhalb der Widerspruchsfrist

» Bei nicht fristgerechter Zahlung gilt Widerspruch nach Art. 5
Abs. 1 DVUM als nicht erhoben; eine Wiedereinsetzung ist
ausgeschlossen.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/widerspruchsverfahren/gebuehr-widerspruch-unionsmarke

4. Prufung Zulassigkeit 1/2
Widerspruch Gebuhr Cooling-Off gngi'cE’itB[aenqe BE&?&%@%H Entscheidung

» Zulassigkeitsprufung gem. Art. 5 — 8 DVUM

= wesentliche Mangel konnen nur innerhalb der Widerspruchsfrist geheilt werden
= fristgerechten Erhebung des Widerspruchs
» fristgerechten Zahlung der Widerspruchsgebuhr
» fehlende Angaben zum angegriffenen Recht oder zum alteren Recht

= das vollstandige Fehlen jeglicher Begrundung

» andere Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Aufforderung des
Amts behebbar

Dl
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4. Prufung Zulassigkeit 2/2

» Zulassigkeitsprufung noch ohne Beteiligung des Anmelders
» Ergebnis Zulassigkeitsprufung

» Zuruckweisung Widerspruch als unzulassig

= zulassiger Widerspruch

» Information an Anmelder uber Ergebnis, ggf. verbunden mit
Aufforderung zur Stellungnahme bei zulassigem Widerspruch
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Beispiel Information zur Zulassigkeit
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. 1
5. ,Cooling-Off
. - Prafung . ggf. Einrede Prafung :
Widerspruch Gebuhr Zulassigkeit Cooling-Off S Begriindeit Entscheidung

= Widerspruchsverfahren wird zwei Monate nach Zugang der Mitteilung
uber Zulassigkeit des Widerspruchs formlich eroffnet

* Die zusatzlich gewahrte Zweimonatsfrist (,Cooling-Off‘-Frist) soll
Verstandigung ermoglichen

= Cooling-Off“-Frist kann auf gemeinsamen Antrag verlangert werden
» EUIPO verlangert dann automatisch auf zwei Jahre (nicht um zwei Jahre!).

» Jeder Beteiligte hat die Moglichkeit, die verlangerte ,Cooling-Off*-Frist
einseitig zu beenden und das streitige Widerspruchsverfahren einzuleiten

Dl
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6. Benutzungseinrede 1/2
Widerspruch Gebuhr ZuIT'arlislgijglgeit Cooling-Off ngr][rjmr(]j%it Entscheidung

* Anmelder kann Nachweis verlangen, dass Inhaber einer alteren
eingetragenen Marke diese innerhalb der letzten funf Jahre vor

der Anmeldung der angegriffenen Marke ernsthaft benutzt hat,
Art. 47 Abs. 2 und 3 UMV

" in gesondertem Schriftsatz, Art. 10 Abs. 1 DVUM
» innerhalb der Stellungnahmefrist

Dl
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6. Benutzungseinrede 1/2

» Joraussetzung fur die erfolgreiche Erhebung der
Nichtbenutzungseinrede ist, dass die altere Widerspruchsmarke

» zum Zeitpunkt der Anmeldung (oder Prioritat) der jungeren Marke
bereits funf Jahre oder langer eingetragen und

* in den letzten funf Jahren vor diesem Tag nicht ernsthaft benutzt
worden ist

Dl
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/. Prufung Begrundetheit
Widerspruch Gebuhr ZuIT'arlislgijglgeit Cooling-Off gngi'cEiBreenée Entscheidung

» Beginn des formlichen Widerspruchsverfahrens nach Ablauf der
Cooling-Off-Frist

» Begrundetheitsprufung in Art.8 DVUM geregelt

= Es gilt der Beibringungsgrundsatz; das Amt ermittelt also den

Sachverhalt — anders als bei Prufung der absoluten
Schutzhindernisse — nicht von Amts wegen

Dl
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Aussetzung

* Das Amt kann einen Widerspruch nach Art. 71 Abs. 1 DVUM
aussetzen.

* Anwendungsfalle

= Widerspruch wird auf eine angemeldete aber noch nicht eingetragene
Marke gestutzt

» Aussetzung ist wegen der jeweils gegebenen Umstande zweckmallig

Dl



8. Abschluss

_ . Prafung :
Widerspruch Gebuhr Zulassigkeit Cooling-Off

= durch Beschluss

= schriftlich

* Begrundung

» Kostenentscheidung, § 109 UMV

ggf. Einrede
Nichtben.

Prafung
Begrindeit

Entscheidung
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Ill. Sonstige Verfahren
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V. Sonstige Verfahren

1. Ubertragung, Art. 20 UMV

2. Lizenz, Art. 25 ff. UMV

3. Anderung Eintragung, Art. 54 UMV
4. Insolvenzverfahren, u.a. Art. 24 UMV
5. Umwandlung, Art. 139 ff. UMV

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/sonstige-verfahren

1. Ubertragung von Rechten, Art. 20 UMV

= Ubertragung von Rechten an bereits existierenden Marken
= gesetzlich
» rechtsgeschatftlich

» Abstraktionsprinzip

» Verfugungsgeschaft: Abtretung gem. §§ 398 ff. BGB als eigentliche
Ubertragung der Marke

= Verpflichtungsgeschéaft: Grundgeschaft fur die Ubertragung
»Schriftftorm und Unterschrift gem. Art. 20 Abs. 3 UMV

Dl
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Ausgewahlte Verpflichtungsgeschafte

» Markenlizenzvertrag

» Markenkaufvertrag als Rechtskauf gem. §§ 433, 453 BGB
» Sicherungsvertrag

» Gesellschaftsvertrag mit Marke als Sacheinlage

» Vergleich gem. § 779 BGB

= Schenkung gem. § 516 BGB

= Abgrenzungsvereinbarung

* Nutzungsgestattung

= Markentreuhandvertrag

» Markenentwicklung
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2. Eintragung Lizenz, Art. 26 Abs. 3 UMV

» Eintragung einer Markenlizenz in das Markenregister als
= ausschliel3liche Lizenz
= Unterlizenz

» Teillizenz, die sich auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen
beschrankt, fur die die Marke eingetragen ist

= Teillizenz, die sich auf einen Teil der Union beschrankt;

= befristete Lizenz.
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3. Anderung der Eintragung

= grds. sind Anderungen einer eingetragenen Marke nicht mehr
moglich, § 54 Abs. 1 UMV

» Ausnahme (Telil-) Verzicht auf die im Verzeichnis genannten
Waren und Dienstleistungen, Art. 57 UMV
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4. Eintragung Insolvenz, Art. 24 Abs. 3 UMV

* Insolvenzverfahren kann u.a. auf Antrag der zustandigen
nationalen Stelle Markenregister eingetragen werden.

= Keine weiteren insolvenzrechtliche Folgen
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5. Umwandlung, Art. 139 ff. UMV (Ubersicht)

» Angemeldete und eingetragene Unionsmarken, deren Schutz endet,
konnen nach Art. 139 ff. UMV unter Wahrung ihres Zeitrangs in
nationale Markenanmeldungen in den Mitgliedsstaaten der EU
umgewandelt werden.

» Ausfuhrungsbestimmungen in Art. 22 und 23 UMDV

* Erheblicher praktischer Bedeutung, da Anmelder die Moglichkeit
behalten, ohne Prioritatsverlust auf nationale Marken umzusteigen.

» Zweigeteiltes Umwandlungsverfahren

= europaischer Teil (der vor dem EUIPO durchgefuhrt wird)
* nationaler Teil in jedem betroffenen Mitgliedsstaat.
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Voraussetzungen Umwandlung 1/3

* Unionsmarkenanmeldung ist
= zuruckgenommen worden
= zuruckgewiesen worden

= gilt als zurickgenommen (z.B. weil Klassengebuhren nicht fristgerecht
gezahlt worden sind)
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Voraussetzungen Umwandlung

* bereits eingetragene Unionsmarke verliert inre Wirkung
» Verzicht
* Nichtverlangerung der Schutzdauer
= Verfall
= Nichtigkeit

2/3
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Voraussetzungen Umwandlung 3/3

» Umwandlung ist i.d.R. ausgeschlossen, wenn

» Marke wegen mangelnder Benutzung fur verfallen erklart ist, Art. 139 Abs. 2
lit. a. UMV

* im betreffenden Mitgliedsstaat ein bestandskraftiges / rechtskraftige

Entscheidung des Amtes / Gerichts zu einem Eintragungshindernis oder
Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund besteht, 139 Abs. 2 lit. b. UMV

p * Droht ein solcher Fall einzutreten, sollte nicht gewartet werden, bis
das Amt eine Entscheidung uber die Eintragungshindernisse
erlassen hat. Vielmehr sollte moglichst schnell die Zurucknahme
der Anmeldung erfolgen.
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Wirkungen Umwandlung

» Nationalen Marke, die aus einem Umwandlungsantrag

hervorgeht, bekommt Anmeldetag / Prioritatstag der
Unionsmarke, Art. 139 Abs. 3 UMV

* Anmeldung geniel3t in dem betroffenen Mitgliedsstaat den
Zeitrang, der nach Senioritat gem. Art. 39 oder 40 UMV in
Anspruch genommen wurde
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Umwandlungsverfahren EUIPO 1/2

» Antrag auf Umwandlung innerhalb von drei Monaten seit
,2untergangs“ der Unionsmarke bzw. der Anmeldung

* Frist ist nicht verlangerbar.

* Fristbeginn hangt von den Grunden fur den Verlust der Wirkung der
Anmeldung oder Eintragung der Unionsmarke ab, vgl. Art. 139 Abs.
4 bis 6 und Art. 140 UMV, Art. 22 UMDV

» Liegen verschiedene ,Untergange” zu verschiedenen Zeitpunkten
vor, so mussen die Umwandlungsfristen individuell berechnet
werden
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Umwandlungsverfahren EUIPO 2/2

Beispiel:

» Der Zuruckweisungsbeschluss wird am 02.03. zugestellt. Die
Rechtskraft tritt am 02.05. ein,

* Frist fur die Umwandlung endet am 02.08.

= Wenn die Anmeldung z.B. am 15.03. zuruckgenommen wird,
setzt dies bereits die dreimonatige Umwandlungsfrist in Gang.
Frist lauft aufgrund der veranderten Situation schon am 15.06.
ab!
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Umwandlungsverfahren national (1/2)

» Halt EUIPO einen Umwandlungsantrag fur zulassig, wird der
entsprechende Antrag gemald Art. 140 Abs. 3 UMV unverzuglich
den zustandigen nationalen Behorden zugestelit

» Bel nationalen Behorden eingehende Umwandlungsantrage
werden dort wie nationale Markenanmeldung behandelt

* Nationaler Prioritatstag oder Zeitrang ist allerdings der nach
Art. 139 Abs. 3 UMV maligeblichen Anmeldetag
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Umwandlungsverfahren national (2/2)

» Nationale Amt darf in formeller Hinsicht keine weitergehenden
Erfordernisse aufstellen als das EUIPO.

» Auch kann eine vom EUIPO bereits vorgenommene
Klassifizierung nicht erneut infrage gestellt werden
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V. Rechtsbehelfe
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VI. Rechtsbehelfe

Beschwerde, Art. 66 ff. UMV

Klage gegen Beschwerdeentscheidung, Art. 72 UMV
Anschlussklage, Art. 182 ff. VerfO EuG

Rechtsmittel zum EuGH, Art. 56 EuGH-Satzung
Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV

Weiterbehandlung, Art. 105 UMV

S o

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-eu/rechtsbehelfe
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Beschwerde, Art. 66 ff. UMV

» Zulassigkeit, Art. 66 UMV: gegen alle Endentscheidungen der in
erster Instanz entscheidungsbefugten Stellen

» Beschwerdebefugnis, Art. 67 UMV: beschwerte Verfahrensbeteiligte
» Form: schriftlich

= Frist, Art. 68 UMV: Einlegung zwei Monate nach nach Zustellung der
anzufechtenden Entscheidung, vier Monate fur Begrundung

» aufschiebende Wirkungen, Art. 66 UMV
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Sprache Beschwerdeverfahren

* Im Beschwerdeverfahren ist Verfahrenssprache stets die
Sprache, in der das Verfahren durchgefuhrt wurde, in dem die
angefochtene Entscheidung erlassen wurde, Art. 68 Abs. 1
UMV;

» Sprachenwechsel ist nicht moglich.

* Nichtbeachtung von Art. 68 Abs. 1 UMV (also eine
Beschwerdeschrift in einer ,falschen® Sprache) hat unmittelbar
und ohne vorherige Mitteilung die Zuruckweisung der
Beschwerde als unzulassig zur Folge

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/grundlagen/verfahrensgrundsaetze/sprachen-in-markenverfahren t)—l



Entscheidung uber Beschwerde

Abhilfe durch Verwerfung als
Dienststelle unzulassig

Beschwerde & ggf.
Anschlussbeschwerde

Abgabe an

Beschwerdekammer Sachentscheidung

Zuruckverweisung an
Dienststelle

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-
eu/rechtsbehelfe/beschwerde-art-66-ff-umv
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Klage gegen Beschwerdeentscheidung, Art. 72 UMV

* gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern kann Klage zum
,Gerichtshof* (EuG) eingelegt werden, Art. 72 UMV

» eigenen Verfahrensregeln, vgl. Art. 72 UMV und Verfahrensordnung des Gerichts
der Europaischen Union (VerfO EuG)

» Klage und Begrundung innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der
Beschwerdeentscheidung

» Tatsachen, die dem Gericht vorgetragen werden, ohne dass sie zuvor gegenuber
einer Stelle des EUIPO geltend gemacht worden sind, sind zurluckzuweisen.

» Entscheidungen des Gerichts ergehen in Form eines Urteils.
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Anschlussklage, Art. 182 ff. VerfO EuG

» Anschlussklage gem. Art. 182 ff. VerfO EuG ermoglicht einem
Streithelfer vor dem EuG Antrage stellen

» Streithelfer ist die Gegenpartei in einem zweiseitigen
Beschwerdeverfahren vor dem EUIPO, z.B. der Anmelder oder
der Widersprechende, der (zumindest teilweise) in der
Vorinstanz obsiegt hatte,

» Zweimonatsfrist nach Klagezustellung
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Rechtsbeschwerde zum EuGH,
Art. 56 EuGH-Satzung

» Gegen Entscheidung des Gerichts ist Rechtsbeschwerde zum
EuGH zulassig, Art. 56 Abs. 1 EuGH-Satzung

» Rechtsmittelfrist: zwei Monate (gerechnet ab Zustellung der
Entscheidung des Gerichts).

» Die Befugnisse des Gerichtshofs sind auf die Beurteilung des
iIm ersten Rechtszug erorterten Vorbringens beschrankt;
erstmaliges Vorbringen von Angriffs- oder Verteidigungsmitteln
und Argumenten vor dem EuGH ist unzulassig.
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Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV 1/2
» Objektive Voraussetzungen, Art. 104 UMV:

* in Folge einer Fristversaumung ist ein Rechtsverlust eingetreten oder
eine Rechtsmittelfrist wurde nicht eingehalten

» Beachtung der nach den Umstanden gebotenen Sorgfalt
= Antrag

= schriftlich

* mit Begrundung und Glaubhaftmachung

* innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses
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Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV

» Entscheidung durch Dienststelle, die uber die versaumte
Handlung zu entscheiden hat

» Keine Wiedereinsetzung bei Versaumnis
= dreimonatige Widerspruchsfrist, Art. 46 Abs. 1 UMV

» Fristen fur die Wiedereinsetzung (,WWiedereinsetzung in die
Wiedereinsetzung®), Art. 104 Abs. 2 UMV

» Fristen fur die Weiterbehandlung, Art. 105 UMV

2/2
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Weiterbehandlung, Art. 105 UMV

» Moglichkeit nach einer versaumten Frist das Verfahren durch
einseitige Erklarung fortzusetzen, Art. 105 UMV

» Dazu ist versaumte Verfahrenshandlung vorzunehmen, ein

Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen und eine Gebuhr zu
zahlen

= Frist: zwel Monate ab Ende der versaumten Frist

* Viele Fristen sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen
(Art 105 Art. 2 UMV), z.B. die Frist zur Einzahlung der
Anmeldegebuhr oder die Widerspruchsfrist.
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G. Internationales Markenrecht / IR-Marke

Registrierungsverfahren
|. Schutzverweigerungsverfahren
Il. Schutzentziehungs- / -loschungsverfahren
V. Sonstige Verfahren, insbes. Umwandlung

V. Rechtsbehelfe

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/markenverfahren-international
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|. Reqistrierungsverfahren
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|. Reqistrierungsverfahren

a > W bh =

Ubersicht

Ursprungsbehorde: Hinterlegung

Internationales Buro / WIPQO: Registrierung

Nationale Behorde(n): Schutzbewilligung / -verweigerung

Internationales Buro / WIPQO: Verwaltung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-

ir/reqistrierungsverfahren/reqgistrierungsverfahren-ir-marke
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1. Ubersicht Registrierungsverfahren (1/3)

» Grundgedanke der internationalen Markenregistrierung

» eine im Ursprungsland hinterlegte, d. h. eingetragene, Marke (sog.
Basismarke) kann vom Markeninhaber in andere Verbandslander
erstreckt werden

= in diesen Landern besteht derselbe Schutz wie bei einer nationalen
Markenanmeldung in diesen Landern.

» fur Markenschutz in allen Landern sollte nach Moglichkeit nur ein einziger
Schritt erforderlich sein

* internationale Registrierung wirkt wie ein Bundel von nationalen
Markenrechten
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1. Ubersicht Registrierungsverfahren (2/3)

= drei Phasen der internationalen Registrierung:

» Ursprungsbehorde pruft die Anmeldung im Hinblick auf die
Basismarke.

* Internationale Buro (WIPO) bearbeitet die Anmeldung

= Zielbehorden der einzelnen Lander, in denen Schutz beansprucht,
prufen Schutzhindernisse

= weitere Phase: Verwaltung der registrierten Marke
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1. Ubersicht Registrierungsverfahren (3/3)

Ursprungs- Internationales Buro / Nationale Internationales Buro /

behérde WIPO Behdrde(n) WIPO

* Hinterlegung
Gesuch

* Prufung bez.
Basismarke

» Bearbeitung der IR-
Anmeldung

* Registrierung im

Erfolgsfall

.

* (supra-) nat.
Schutzbewilligung

* Prufung
Schutzhindernisse
in den jeweiligen
Landern

* (supra-) nat.

Markeneintragung

im Erfolgsfall

/

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-

ir/reqistrierungsverfahren/reqistrierungsverfahren-ir-marke

 Eintragung

* Verwaltung der IR-
Marke

» Verlangerung
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Struktur Registrierungsverfahren
Gabitven 3 Prifng L) civ. RO oirvivo I

* Hinterlegung -+ Internationale < Angabenim -« Eingangvon < nur » Eingang von  weitere * Eingang von + Grant of
« Formblatt Gebuhren Formblatt Ursprungsbeh Formalien, Internat. Buro  Prufungen nat. Behdrde Protection
MM2, ggf. (Grund-, * insbes. die orde insbes. » Schutzbewillig nach Notice von
weitere, z.B. Benennungs-  beanspruchte « Registrierung ~ Gebuhren, ung oder nationalem nat. Behdrde
MM17 (EU), und Klassen-  Basismarke Lander, Schutzverwei  Recht an WIPO
MM18 (USA)  gebuhr) Klassifi- gerung * insbes. WIPO tragt
* Registrierung * Nationale zierung Nach Priifung absolute und agf.
sgesuch, z.B.  Gebuhren adf. gof. relative Schutzgewahr
DPMA M8005 Aufforderung Schutzbewillig  Schutzhinder ung in
zur ung und nisse Register ein
Beseitigung Verfahrens- + ggf. Nachricht
von Mangeln  ende Vertreterbeste Uber
adf. Alt.: llung Eintragung
zusatzliche Fortsetzung -« s.a. von WIPO an
Gebuhren im gesonderte Inhaber.
Schutzverwei  Detailubersich Verwaltung
gerungsverfa t und
hren Verlangerung
IR-Marke
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2. Ursprungsbehorde: Hinterlegung

Ursprungs- . . Int. Biiro / - Nation. ggf. Schutz-
behorde > Gebuhren >> Prufung 1 >> WIPO >> Prufung 2 >> Behorde >> verw.verf.

2

Int. Biiro /
WIPO

>

Abschluss /
Verwaltung

>

= Recherche

* Anmeldung / Hinterlegung
» Gebuhren

» Prufung

= Anderungen

= Mitteilung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-
ir/reqistrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlequng

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlegung

Recherche

=Ziel: Ermittlung bereits bestehender alterer Kennzeichenrechte
*Quellen z.B. DPMAregister, eSearch plus, TMview, Internet,
Handelsregister

=\Weitere Einzelheiten zur

*Markenrecherchen bleiben zwangslaufig unvolistandig,
insbesondere im internationalen Kontext

»Aufklarung / Hinweise an Mandanten
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Beispiel Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken
aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lucken beil der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, 1n
denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgefihrte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Osterreich

- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz

- angemeldete und eingetragene Unionsmarken

- 1nternationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markeniuberwachungsdienstleister. Das
Verdoffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien
der jeweiligen Rechercheberichte. [..]
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Zustandigkeit

» Anmeldung einer IR-Marke ist bei sog. Ursprungsbehorde
einzureichen.

» Ursprungsbehorde ist diejenige Behorde, bel der die
Basismarke angemeldet oder registriert ist (bei deutscher
Basismarke ist Ursprungsbehorde das DPMA)

» Die Regelungen fur die Kommunikation bestimmen sich nach
den Vorgaben der jeweils zustandigen Ursprungsbehorde, also
z.B. nach den Vorgaben des DPMA oder des EUIPO

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlegung

Formulare

» Formular MM2 fur die IR-Markenanmeldung WIPO

* Formular MM18 bei Benennung der USA (gesonderte
englischsprachige Benutzungsabsichtserklarung)

= ggf. weitere

» Formular M8005 Begleitschreiben an das DPMA (falls DPMA
Ursprungsbehorde)
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Formular MM?2

MM2 (E) — APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER
THE MADRID PROTOCOL
For use by the applicant:

Number of continuation sheets
for several applicants:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

[ ] MM18 form (if applicable, check the box)
Applicant’s reference (optional):

For use by the Office of origin:

Office’s reference (optional):

1. CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN
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Formular MM18

(1)

MM18 (E) —- DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK -
UNITED STATES OF AMERICA

To be annexed to each international application or subsequent designation in which
the United States of America is a designated Contracting Party’.

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: UNITED STATES OF AMERICA

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the
person signing below declares that:

the applicant/holder has a bona fide intention to use the mark in commerce that the
United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services
identified in the international application/subsequent designation;

he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the
applicant/holder;

he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the
United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services
identified in the international application/subsequent designation; and

to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation,
association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in
the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when
used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause

Lo 4 | 4

Dl


https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

Formular M8005

(1)
Name/Firma
Str./Haus-Nr.
PLZ/Ort

ggf. Postf.

@)

(3)
Name/Firma
Str./Haus-Nr.
PLZ/Ort

ggf. Postf
wenn abwei-
chend von
Feld (1)

(4)

An
Deutsches Patent- und Markenamt

80297 Miinchen

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:

Internationale Registrierung
einer Marke
Aktenzeichen der Basismarke/-anmeldung

(bitte vollstandig angeben)

Nachtragliche Benennung

zu einer IR-Marke
Aktenzeichen der IR-Marke

TELEFAX (+49 89 2195-4000) vorab am

Zeichen des Antragstellers/Vertreters (max. 20 Stellen) Telefon-Nr. des Ast./Vertr. | Telefax-Nr. des Ast./Vertr. Datum

Antragsteller Vertreter

Folgendes Antragsformblatt der WIPO/OMPI ist ausgefiillt beigefiigt:

MM2  Zutreffendes ankreuzen, wenn die Basismarke noch nicht im Register eingetragen ist:

Das Gesuch soll aufgrund der Basisanmeldung an die WIPO/OMPI weitergeleitet werden.
Das Gesuch soll erst nach Eintragung der Basismarke an die WIPO/OMPI weitergeleitet werden.

Dl
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Anmelder / Hinterlegungsbefugnis

* naturliche oder juristische Person (einschl. sonstiger nach
nationalem Recht moglicher Anmelder, z.B. GbR in DE)

* hinreichend enge Beziehung zum Staat der Ursprungsbehorde
erforderlich

» eine Staatsangehorigkeit,
» ein Wohnsitz oder

» eine tatsachliche, nicht nur zum Schein bestehende Handelsniederlassung

* Inhaber der Basismarke muss absolut identisch zum Hinterleger
der IR-Marke sein

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

Basismarke

» Basismarke bzw. Basisanmeldung ist bei der Hinterlegung
genau zu bezeichnen

» Registrierungsnummer
= Anmeldenummer (nur wenn Basismarke noch nicht eingetragen ist)

= Bei DPMA kann gleichzeitig mit Anmeldung der deutschen
Basismarke eine internationale Registrierung beantragt werden,
DPMA erganzt die Anmeldenummer dann.

= Alternativ: elektronische Anmeldung bei DPMA mit sogleich
ubermittelter Anmeldenummer
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Markenform

*» Internat. Registrierung ist nur fur grafisch darstellbare Marken
moglich, da WIPO nur grafische Markendarstellung akzeptiert.

» Keine ausschlieBlich digital darstellbaren IR-Marken
moglich (z.B. als jpg- oder mp4-Datei), insbes. keine

* Multimediamarken und Hologrammmarken, § 12 MarkenV

» Bei der Klangmarke nach § 11 MarkenV kann eine internationale
Registrierung nur erfolgen, wenn diese in Notenschrift darstellbar ist
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Wiedergabe der Marke (1/2)

= Nur zweidimensionale Darstellung moglich

» Markenwiedergabe muss im Quadrat in
Abschnitt 7 (a) erfolgen

= Marke muss zwingend vollkommen identisch

L] L] L] [ if several priorities are claimed above, check this box and use a continuation
I t d r B I rl ( I h I d r sheet giving the information required for each priority claimed.
. M 7. THE MARK
(a) Place the reproduction of the mark, (b) Where the reproduction in item (a)
as it appears in the basic application is in black and white and color is
or basic registration, in the square claimed in item 8, place a color

below. reproduction of the mark in the
eeeeeeeeeeee

= (gf. ist die Marke ein zweites Mal im Feld (b)
anzubringen, wenn die Ursprungsbehorde keine
farbige Wiedergabe der Marke veroffentlicht

= Bei EUIPO und DPMA hat Feld (b) keine

B d . . c| The applicant declares that the mark is to be considered as a mark in
edeutung, da dort eine farbige Marke auch | | ===
, (d) [ The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as
f b " N d b such, without any figurative element.
arbig wiedergeben.



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

Wiedergabe der Marke (2/2)

» Bei Wortmarken ist zusatzlich anzugeben, dass es sich um eine Marke in
Standardschriftzeichen handelt (Regel 9 Abs. 4 a (vi) GemAVO).

» Bei Bildmarke ist dem DPMA nur eine Abbildung der Marke zu
ubermitteln.

» Bei dreidimensionalen Marken oder Klangmarken muss Wiedergabe

der Marke in der grafischen Darstellung mit derjenigen bei Basismarke
identisch sein.

* Eine Beschreibung kann auf Wunsch des Anmelders oder auf
Aufforderung der Ursprungsbehorde in Anmeldung aufgenommen werden,

wenn Beschreibung bereits Gegenstand der Basismarke war (Regel 9
Abs. 4 a (xi) GemAVO).
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Ubersetzung, Transliteration

= Ubersetzung und/oder Transliteration der Marke in Abschnitt 8
» Alternativ: Angabe des Fehlens jeglicher Bedeutung
= Ubersetzung: Wiedergabe des Begriffsinhalts in Anmeldesprache

= Transliteration: buchstabengetreue Ubertragung der Marke in
weitestgehend lateinische Buchstaben

* Das Risiko von Beanstandungen kann reduziert werden, wenn eine
etwaige Wortbedeutung der Marke oder das Fehlen jeglicher
Bedeutung angegeben werden

Dl
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Beispiel Ubersetzung, Transliteration

Originalmarke in kyrillischer Schrift BEIIIBAPMAK

Ubersetzung FUnf Finger (kasachisches Gericht)

Transliteration BESBARMAK

Dl



Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

» Waren und Dienstleistungen, fur die die Marke geschutzt sein
soll, sind nach Nizza-Klassifikation anzugeben

» In Sprache der IR-Markenanmeldung

» Klassifikation darf nicht uber diejenigen hinausgehen, die im
Verzeichnis der Basismarke enthalten sind

* Einschrankungen sind zulassig, z.B. aus Kostengrunden oder
zur Vermeidung von Beanstandungen ggf. sinnvoll

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

Vertragsstaaten

Vertragsstaaten fur die Erstreckung
benennen

Mogliche Landern siehe
Mindestens ein Vertragsstaat

Maximal alle Vertragsstaaten (mit
Ausnahme des Staates der Basismarke,
Art. 3bs S, 2 PMMA), dies diirfte
praktisch allerdings weder erforderlich
noch wirtschaftlich sein.

11. DESIGNATIONS™

Check the corresponding boxes:

MM2 (E), page 9

CJAF Afghanistan  []DZ Algeria [JKZ Kazakhstan ~ [JRO Romania
[JAG Antiguaand [JEE Estonia [JLA LaoPeople’s []RS Serbia
Barbuda [JEG Egypt Democratic [JRU Russian
CJAL Albania CJEM European Republic Federation
[JAM Armenia Union® LI Liechtenstein ] RW Rwanda
CJAT Austria CJES Spain OLR Liberia [JSD Sudan
AU Australia CIFl Finland OLS Lesotho® [JSE Sweden
[JAZ Azerbaijan [CJFR France OLT Lithuania [JSG Singapore®
[JBA Bosniaand  []GB United OLv Latvia sl Slovenia
Herzegovina Kingdom®! [J MA Morocco [ SK Slovakia
[0 BG Bulgaria [0 GE Georgia [0 MC Monaco [CSL Sierra Leone
[0 BH Bahrain [0 GG Guernsey>*  [JMD Republicof  []sM San Marino
[JBN Brunei [0 GH Ghana Moldova ST Sao Tome
Darussalam® [ GM Gambia [0 ME Montenegro and Principe
£IBQ Bonaire, [JGR Greece [OMG Madagascar  []SX Sint Maarten
S s ang JHR Croatia CIMK North (Dutch part)’
Saba's [JHU Hungary Macedo.ma [ SY Syrian Arab
[BR Brazileh D Indonesia CIMN Mongolia REDUb_h?
BT Bhut OIE Ireland® O MW Malawi® [0Sz Eswatini
o uan CIMX Mexico O TH Thailand
[J BW Botswana O israel b o
D1BX Benelux OIN India® O MY Malaysia! OTJ Tajikistan
enelux .« [MZ Mozambique® [JTM Turkmenistan
[JBY Belarus OIR Iran (Islamic ° "
CICA Canada Republicofy ~[JNA Namibia OTN Tunisia
) IS Iceland [JNO Norway O TR Turkey
[JCH Switzerland o celan!
X O ltaly CONZ New OTT Trinidad and
[JCN China Zealand® Tobago®
O JP Japan® 3 .
LICO Colombia =L o CJOA African CJUA Ukraine
enya
[JCU Cuba® Intellectual [JUS United States
[J CW Curagao' ke éyrgyzslan Property of Americad
0cY Cyprus DI KH Cambodia Organization 7 pekistan
0cz Czech DI KP Demacratic (onPy TN Viet Nam
Republic People’s [J OM Oman WS S
DE G Republicof  [JpH Phiippines amoa
0 ermany Korea DIPK Pakistan® [0zM Zambia
[ODK Denmark KR Republic of [0 ZW Zimbabwe
Korea O PL Poland
OJPT Portugal
% You can find information on the procedures in national or regional offices in the Member Profile Database

available at www.wipo.int/madrid/memberprofiles.

MM2 (E) - July 2021



https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

EU als Vertragsstaat (1/2)

» Europaische Union ist als ,Vertragsstaat® (zwischenstaatliche
Organisation) dem PMMA mit Wirkung vom 1. Oktober 2004
beigetreten

= EU iIm Rahmen einer IR-Markenanmeldung nach PMMA
benennbar

== EU mit der Ursprungsbehorde EUIPO kann als Ursprungsstaat
fur eine IR-Markenanmeldung fungieren

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

EU als Vertragsstaat (2/2)

» zweite Sprache als Verfahrenssprache fur
einen etwaigen Widerspruch anzugeben.
lerzu ist die entsprechende Rubrik im

nmeldeformular zu verwenden.

» Amtssprachen des EUIPO: Franzosisch, Deutsch,
ltalienisch, Spanisch und Englisch,

= zweite Sprache muss von der Sprache der IR-
Marke abweichen, die gemal} Art. 190 Abs.
UMV als Erstsprache qilt

= Weitere WIPO-Formblatter bez. EU, z.B. bei
enioritat MM17 (s.u.)

MM2 (E), page 10

The designation of the European Union covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden)

If the European Union s designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the
European Union, among the following (check one box only):

[ French [ German [] italian [] spanish
Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member
State of the European Union, the official form MM17 must be annexed to the present international
application.

By designating Brunei Darussalam, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambique,
New Zealand, Pakistan, Singapore, Trinidad and Tobago or the United Kingdom, the applicant declares
that he/she has the intention that the mark will be used by him/her or with his/her consent in that country in
connection with the goods and services identified in this application.

The designation of the African Intellectual Property Organization (OAPI) covers the following Member States:
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cdte d'lvoire, Equatorial
Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo

If the United States of America is designated, it is compulsory to annex to the present international
application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this
Contracting Party. Item 2(e) of the present form should also be completed.

Cuba, Brazil and Japan have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Regulations. Their respective
individual fees are payable in two parts. Therefore, if Cuba, Brazil or Japan is designated, only the first
part of the applicable individual fee is payable at the time of fling the present international application. The
second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concemed is satisfied that the mark
which is the subject of the intemational registration qualifies for protection. The date by which the second part
must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later
stage.

Teritorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.

Protection in BQ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see
Information Notice No. 27/2011).

By designating Brazil, the applicant declares that the applicant, or a company controlled by the applicant,
effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being
designated; and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol
concerning the international registration of the mark that is the subject of this international application, issued
in judicial proceedings held in Brazil, by post.

The designation of Benelux covers the following States: Belgium, Luxembourg and the Netheriands

The designation of the United Kingdom covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British
Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown
Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. 38/2015 and 77/2020).

The Bailiwick of Guemsey is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice
No. 77/2020).

12. SIGNATURE OF THE APPLICANT AND/OR THEIR REPRESENTATIVE
If required or allowed by the Office of origin.

By signing this form, | declare that | am entitled to sign it under the applicable law.
Signature:

MM2 (E) - July 2021



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/inhalte-markenregistrierung-ir

Prioritat

» Bel Beanspruchung von Prioritaten
sind die entsprechenden Angaben in
das Formular in Abschnitt 6
einzutragen.

» Prioritatsbelege sind nicht erforderlich,
Art. 4 Abs. 2 PMMA.

6. PRIORITY CLAIMED
[

The applicant claims the priority of the eariler filing mentioned below:

Office of earlier filing:

MNumber of earlier filing
(if availabla):

Date of aarier filing
(ddimmiyyyy):

] You must indicate the rame, address and e-mall addess of the representative; otheraise, WIPO cannct
record e Appointmen
* Whon & rprosentative s appoinind, WIPO wil send all communications conceming ths intamational
application and the resulting intarnaticnal registration anly % the e-mail address of the representative, axcest o 8
Tow communécations whaen tha Regulations require that WIRO sand @ copy 1o the holder (see the Notn for Fiing
Form MM2). Tha applicant and the representative mest ansure that the e-mal addross indicated hare is accurate
and kst Up 1o date.
7 Indicating a phone numbser s not requined, but it will alow WIPO 1o reach your representative # neoded

MM2 (E} = July 2021

MM2 (E), page 5

If the eariier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10,
Indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

If several priorities are claimed above, check this box and use a continuation
sheet giving the information required for each prierity claimed

]



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlegung

Senioritat

» Wie bei Unionsmarkenanmeldung kann auch bei Anmeldung
einer IR-Marke die Senioritat von nationalen Marken oder
nationalen Wirkungen von IR-Marken in Anspruch genommen
werden

= Formular MM17

* Die WIPO Ubernimmt Angaben ohne Prufung und leitet sie an
das EUIPO zur dortigen Prufung weiter

» nachtragliche Registrierung der Senioritat ist unmittelbar
beim EUIPO vorzunehmen, Art. 191 Abs. 2 UMV

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlegung

Formular MM17

MM17 (E) — CLAIM OF SENIORITY — EUROPEAN UNION

This form must be annexed, where applicable, to an international application designating

the European Union or to a subsequent designation of the European Union.
Number of continuation sheets:
With respect to the designation of the European Union in the international application or in
the subsequent designation indicated below, the applicant or holder wishes to claim the
seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union.
DESIGNATION OF THE EUROPEAN UNION
The seniority claim relates to a designation of the European Union in:

[] Aninternational application

(i) Name of the
applicant:

(i) Basic application or registration
number (as indicated in item 5 of

tha intarnatinnal annlinatian farem\:

Dl



Gebuhren

» an Ursprungsbehorde, z.B. DPMA
=an WIPO

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/gebuehren-internationale-markenregistrierung

Gebuhren Ursprungsbehorde

» Mit Anmeldung ist eine Gebuhr nach nationalen Vorschriften bei
Ursprungsbehorde einzuzahlen

= beim DPMA sind dies 180 Euro

= zahlbar innerhalb 1 Monats nach Anmeldung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/gebuehren-internationale-markenregistrierung

Gebuhren WIPO

» Anmeldegebuhren bei WIPO sind einzuzahlen (zusatzlich zu
Gebuhren fur Ursprungsbehorde)

* Grundgebuhr (ggf. wegen Farbwiedergabe erhoht)
* Benennungsgebuhren je nach benannten Landern

» ggf. Klassengebuhren bei mehr als 3 Waren- und
Dienstleistungsklassen zusammen.

= WIPO stellt einen Fee-Calculator zur Verfugung

Dl
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Fee Calculator

& madrid.wipo.int
WIPO Madrid Fee Calculator

P PORTAL  MENU Madrid Fee Calculator

FEE CALCULATOR

Information The Fee Calculator helps you estimate the cost of registering your mark through the Madrid System, a simple, easy and cost-
effective International registration procedure.

HELP D ENGLISH

It also helps you estimate other costs related to managing your international trademark such as the renewal, the subsequent designation,
the second fee tax for certain Contracting Parties and all the Madrid transactions with fees.

MARK INFORMATION

Please select which transaction you wish to estimate the cost of:

LOGIN

WIPO


https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

Prufung

» Ursprungsbehorde pruft, ob Angaben im Formblatt zutreffend
sind, insbesondere

» die beanspruchte Basismarke fur die angegebenen Waren und
Dienstleistungen existiert

= ggf. hieraus ein Prioritatsanspruch abgeleitet werden kann.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/ursprungsbehoerde-hinterlegung

Mitteilung

» die Ursprungsbehorde leitet das Antragsformular unverandert
an WIPO weiter, wenn das WIPO-Formblatt verwendet worden
ist (wie dies beim DPMA zwingend der Fall ist)

= innerhalb von zwei Monaten

Dl
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3. Internationales Buro / WIPO: Registrierung

Ursprungs- - . Int. Buro / . Nation. ggf. Schutz- Int. Buro / Abschluss /
> behérde >> Gebuhren >> Prufung 1 > WIPO > Prufung 2 >> Behérde >> verw.verf. WIPO Verwaltung

>

» Prufung
» Eintragung und Veroffentlichung
= Mitteilung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-
ir/reqistrierungsverfahren/internationales-buero-wipo-reqistrierung

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/internationales-buero-wipo-registrierung

Prufung

* Prufung der Anmeldung durch Internationales Buro

» Prufung erfolgt lediglich bezuglich Formalien, insbesondere

* Gebuhrenzahlung
» Zulassigkeit der Landerbenennungen
* (Nizza-) Klassifizierung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen

» Bei Unregelmaligkeit fest, erlasst WIPO eine so genannte
Irregularity Notice und setzt zur Behebung des Mangels eine Frist
von drei Monaten ab Datum des Bescheids (nicht ab Zustellung!).

» Es erfolgt keine materielle Prufung auf absolute Schutzhindernisse
und/oder relative Schutzhindernisse durch die WIPO

Dl
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Eintragung und Veroffentlichung

* Nach Prufung der Formalitaten und ggf. Behebung von
Mangeln erkennt WIPO der IR-Marke einen Registrierungstag
(i.d.R. Tag des Eingangs der IR-Markenanmeldung bei der

Ursprungsbehorde)

» Veroffentlichung der Eintragung in der WIPO-Gazette (nur
online)

* Wirkung: vom Datum der Registrierung ist die Marke in jeder
der beteiligten Vertragsparteien ebenso geschutzt, wie wenn sie
unmittelbar bei der Behorde dieser Vertragspartei hinterlegt
worden ware, gem. Art. 4 Abs. 1 a) PMMA

Dl
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Mitteilung

= Ubersendung einer entsprechenden Mitteilung tber die
Benennung an die Behorden der betroffenen Lander

» Das Verfahren vor WIPO ist damit grundsatzlich
abgeschlossen.

» Fur weiteren Verfahrensschritte fungiert WIPO nur noch als
ausfuhrendes Organ und Vermittlungsstelle.

Dl
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4. Nationale Behorde(n):
Schutzbewilligung / -verweigerung (1/2)

Ursprungs- - - Int. Biiro / - Nation. ggf. Schutz- Int. Biiro / Abschluss /
> behorde >> Gebuhren >> Prufung 1 >> WIPO >> Prufung 2 > Behorde > verw.verf. WIPO Verwaltung

» Grds. durch IR-Markenregistrierung bei WIPO dieselben
Rechte, wie bei direkt in Vertragsstaaten registrierte nationale
Marken (-anmeldungen)

» Allerdings Prufung durch nationale Behorden, ob der Marke
(nachtraglich) der Schutz ganz oder teilweise zu verweigern ist,
weil nach den nationalen Vorschriften absolute oder relative
Schutzversagungsgrunde in dem jeweiligen Land vorliegen

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/nationale-behoerde-n-schutzbewilligung-verweigerung

Nationale Behorde(n):
Schutzbewilligung / -verweigerung (2/2)

» Prufung der nationalen Behorden beginnt von Amts wegen
oder auf einen Widerspruch hin.

» Liegen keine Beanstandungen oder Widerspruche vor, ist
das nationales Verfahren beendet (Schutzbewilligung)

» Soweit Beanstandungen oder Widerspruche vorliegen, wird
das Verfahren vor der nationalen Behorde fortgesetzt und nach

weiterer Prufung eine behordliche Entscheidung getroffen. Es
wird ein Schutzverweigerungsverfahren durchgefuhrt (s.u.)

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/nationale-behoerde-n-schutzbewilligung-verweigerung

5. Internationales Buro / WIPQO: Verwaltung

Ursprungs- - - Int. Buro / - Nation. ggf. Schutz- Int. Buro / Abschluss /
> behérde >> Gebuhren >> Prufung 1 >> WIPO >> Prufung 2 >> Behérde >> verw.verf WIPO Verwaltung

>

» Eintragung und Veroffentlichung
= VVerlangerung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-
ir/reqistrierungsverfahren/internationales-buero-wipo-verwaltung
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/internationales-buero-wipo-verwaltung

Eintragung und Veroffentlichung

» Die WIPO nimmt nach Eingang der von der oder den nationalen
Behorden ubersandten Grant of Protection Notice die
Eintragung der Schutzgewahrung in das Register vor

= Benachrichtigung des Inhaber.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/registrierungsverfahren/internationales-buero-wipo-verwaltung

Verlangerung

» Der Schutzdauer der IR-Marke betragt gem. Art. 7 PMMA,
Regeln 30, 31 GemAVO zehn Jahre ab Datum der
internationalen Registrierung (Art. 6 Abs. 1 PMMA)

» Verlangerung jeweils fur 10 Jahre

* Erneuerung der IR-Marke erfolgt grundsatzlich direkt bei der
WIPO durch Zahlung der entsprechenden Gebuhren

» Grundgebuhr
= Gebuhren fur zusatzliche Klassen
= Gebuhren fur die benannten Lander

Dl
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ll. Schutzverweigerungsverfahren

Ubersicht

Vorlaufige Schutzverweigerung
Stellungnahme

Prufung

Mitteilung

S o

Rechtsmittel
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/schutzverweigerungsverfahren-schutzbewilligungsverfahren

1. Ubersicht Schutzverweigerungsverfahren

» Schutzbewilligungs- bzw. Schutzverweigerungsverfahren ist
Bestandteil des Registrierungsverfahrens

» Unmittelbare Schutzbewilligung im Registrierungsverfahren oder
Schutzverweigerung

» Schutzverweigerung (-sverfahren) verlangert das
Registrierungsverfahren

» Zustandig fur Schutzverweigerungsverfahren sind die nationalen
Behorden, z.B. DPMA

* Entscheidung uber Schutzverweigerung auf der Grundlage der
jeweiligen nationalen Rechtsordnung getroffen, z.B. MarkenG

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/schutzverweigerungsverfahren-schutzbewilligungsverfahren

Struktur Schutzverweigerungsverfahren

>Urbse%réjrr(|jges->> Gebliihren >> Priifung 1 >>

Int. Bliro /
WIPO

. Nation. ggf. Schutz- Int. Buro / Abschluss /
>> Prufung 2 > Behorde > verw.verf. >> WIPO >> Verwaltung>

— _. _

* durch nat. Behorde von
Amts wegen oder nach
Widerspruch

» Schutzverweigerungsgrin
de nach nat. Recht

* Frist: 12 oder 18 Monate
nach Benachrichtigung,
Art. 5 PMMA

 nationales Verfahren
* ggf. Inlandvertreter

* Prifergebnis wird an
WIPO Ubermittelt.

* bei WIPO Eintragung und
Veroffentlichung

* durch nat. Behorde unter
Berucksichtigung der
Stellungnahme

* bei Schutzhinderniss(en):
Bestatigung der
Schutzverweigerung

* bei fehlenden
Schutzhindernissen:
Aufhebung der vorlaufigen
Schutzverweigerung

https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren- b_l
e

ir/schutzverweigerungsverfahren/schutzverweigerungsverfahren-schutzbewilligungsverfahren



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/schutzverweigerungsverfahren-schutzbewilligungsverfahren

2. Vorlaufige Schutzverweigerung

Vorlaufige . L
Schutzverweigerung Stellungnahme Prifung Mitteilung

» Schutzverweigerungsverfahren beginnt entweder von Amts wegen
oder auf Grund eines oder mehrerer Widerspruche

* Prufung der Schutzverweigerung erfolgt nach dem jeweiligen
nationalen Recht bei zustandiger nationaler Behorde

» Bei Moglichkeit, dass Schutzverweigerungsgrunde vorliegen, erklart
Behorde nach erster Prufung die vorlaufige Schutzverweigerung.

» Aullerdem ubermittelt die nationale Behorde die entsprechende
Mitteilung an WIPO Uber eine vorlaufige Schutzverweigerung

» Schutzverweigerung ist nur befristet moglich

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/vorlaeufige-schutzverweigerung

Schutzverweigerungsgrunde

* nur Grunde, die im Fall einer unmittelbar bei der Schutzverwei-
gerungs-Behorde hinterlegten Marke anwendbar waren, Art. 5 Abs. 1
S. 2 PMMA

* Absolute Schutzhindernisse nach deutschem Recht z.B
» die Schutzfahigkeit des Zeichens als Marke, § 3 MarkenG
» das Vorliegen von absoluten Schutzhindernisse, § 8 MarkenG
» das Bestehen alterer notorisch bekannter Marken, § 10 MarkenG

» ggf. relative Schutzhindernisse, insbesondere in Fallen, in denen
das Markenamt durch einen Widerspruch Kenntnis von etwaigen
Kollisionslagen erhalten hat, z.B. gem. § 114 MarkenG

Dl
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Frist (1/2)

» Befugnis der nationalen Behorde zur Erhebung von
Beanstandungen erlischt grundsatzlich 12 Monate nach
Benachrichtigung uber die Benennung durch WIPO.

= Allgemeine Fristverlangerungen pp. gem. Art. 5Abs. 2 a, b
PMMA moglich. Relevante Vertragsparteien des PMMA, siehe

Dl


https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html
https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/vorlaeufige-schutzverweigerung

Frist (2/2)

* Innerhalb der Frist mussen alle Schutzverweigerungsgrunde
(absolute und relative Schutzhindernisse, erfolgreiche
Widerspruche) vorgebracht werden

» Schutzverweigerungen erst nach Ablauf der Frist bei der
WIPO eingehen, werden sie von der WIPO nicht mehr
akzeptiert. Die Marke ist dann von Seiten des Amtes nicht mehr

angreifbar

» Schutzentziehungsverfahren Dritter (s.u.) bleiben allerdings
moglich

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/vorlaeufige-schutzverweigerung

3. Stellungnahme

Vorlaufige ) -
Schutzverweigerung Stellungnahme Prufung Mitteilung

= Will Anmelder die Marke gegen die vorlaufige
Schutzverweigerung verteidigen muss er vor der nationalen
Behorde des benannten Staates tatig zu werden

» Es muss das fur die jeweils einschlagige Beanstandung
relevante nationale Verfahren durchgefuhrt werden, z.B. ein
Widerspruchsverfahren nach deutschem oder europaischen
Recht.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Inlandsvertreter

» Grundsatz: fur Durchfuhrung des nationalen Verfahrens ist
regelmaldig die Beauftragung eines Inlandsvertreters, z.B.
eines Anwalts notwendig.

» Ausnahmen in geeigneten Einzelfallen:
= Anderungsvorschlage
» Schweigen

= Direkte Korrespondenz

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Beispiele zwingender Inlandsvertretung

» USA / USPTO seit August 2019. Die bis dahin bestehende
Moglichkeit, dass der Anmelder den Bescheid des USPTO
selbst beantwortet, besteht nicht mehr.

*» Bundesrepublik Deutschland / DPMA gem. § 96 MarkenG.
Frist zur Bestellung: vier Monaten ab dem Tage der Absendung
der Mitteilung uber die Schutzverweigerung, § 47 MarkenV
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bel Anderungsvorschlagen

» Bel Beanstandung in Japan durch das japanische Patentamt
(JPO) kann das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen
auf einen Vorschlag des japanischen Prufers unmittelbar bei der
WIPO angepasst und damit die vorlaufige Schutzverweigerung
uberwunden werden. JPO parallel informieren.

* In Sudkorea praktiziert das Korean Intellectual Property Office
(KIPO) ein vergleichbares Vorgehen zum Verzeichnis der
Waren- und Dienstleistungen wie in Japan (s.0.). Auch hier
kann direkt gegenuber der WIPO reagiert und das KIPO
informiert werden.
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Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bel Schweigen (1/4)

» Ggf. kann auch ein Schweigen bzw. ein Unterlassen auf
Nachrichten der Markenamter die geeignete Reaktion sein.

* In Singapur schlagt das Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS) ggf. eine Ubersetzung fiir Markenteile vor,
verbunden mit dem Hinweis, dass der Vorschlag bei
Nichtbeantwortung innerhalb der Frist ubernommen wird.
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bel Schweigen (2/4)

* |[n Israel ergeht die vorlaufige Schutzverweigerung des Israeli Patent
Office z.T. unter der Bedingung der Information eines konkret
benannten alteren Markeninhabers.

» Die Begrundung fur die vorlaufige Schutzverweigerung lautet dann
z.B.

,The acceptance has been stipulated by the following condition: A
notification regarding the acceptance of the above mentioned
application will be delivered to the owner of the
application/registration xxx”.

» Hier muss grds. nicht reagiert werden. Die Marke erhalt Vollschutz.

= Alternativ Verzicht auf Markenschutz, falls die Information an
Markeninhaber vermieden werden soll (,schlafenden Hunde...")

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bel Schweigen (3/4)

= Ahnlich zu Israel verhélt es sich beim Intellectual Property
Office im Vereinigten Konigreich. Dort wird die Information
insbesondere durch eine Veroffentlichung im
vorgenommen.

Dl
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/stellungnahme-im-schutzverweigerungsverfahren

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bel Schweigen (4/4)

» Teilweise, z.B. in Danemark (Danish Patent and Trademark
Office) oder Kanada (Canadian Intellectual Property Office)
erfolgen Recherchen durch die Amter, ohne Information an
die alteren Markeninhaber.

» Zunachst ist keine Reaktion erforderlich, da eine Eintragung
erfolgen wird.

» Erst im Fall eines Widerspruchs ist zu reagieren und ggf. ein
Inlandsvertreter zu benennen.

Dl
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Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter
bei direkter Korrespondenz

* [n der Schweiz konnen einfach gelagerte Beanstandungen durch
das Eidgenossische Institut fur Geistiges Eigentum (EIGE) haufig
ohne nationale Vertreter erledigt werden.

» In Osterreich konnen deutsche Rechtsanwalte vor dem
osterreichischen Patentamt auftreten, wenn sie dies der
Rechtsanwaltskammer anzeigen.

* |In Norwegen besteht ggf. die Moglichkeit, auf einen vorlaufigen
Schutzverweigerungsbescheid des Norwegian Industrial Property
Office mit Anwaltsschreiben in englischer Sprache direkt zu
antworten.

Dl
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Vorlaufige . -

* nationale Behorde, z.B. das DPMA, pruft die Beanstandungen
erneut unter Berucksichtigung der Stellungnahme des
Inlandsvertreters

= Bestatigt die erneute Prufung die Schutzhindernisse, so wird der IR-
Marke der Schutz fur z.B. die Bundesrepublik Deutschland
endgultig verweigert.

» endgultige Schutzverweigerung auch bei nicht fristgerechter
Bestellung des Inlandsvertreters

» Ergibt die erneute Prufung keine Schutzhindernisse, wird die
vorlaufige Schutzverweigerung aufgehoben.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/pruefung-schutzverweigerung

Vorlaufi ) e
SchutzvervL\J/el?geerung Stellungnahme Prufung Mitteilung

= Nach Abschluss des Verfahrens ubermittelt die nationale Behorde an
die WIPQO das Ergebnis seiner Entscheidung.

» Bestatigung der vorlaufigen Schutzverweigerung, d.h. die endgultige
Schutzverweigerung oder

= Mitteilung Uber Art und Umfang einer Aufhebung der vorlaufigen
Schutzverweigerung.

* Die einzelnen Angaben, die das nationale Amt mit der
Schutzverweigerung ubermitteln muss, sind Regel 17 Abs. 2
GemAVO zu entnehmen.

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzverweigerungsverfahren/mitteilung-schutzverweigerung

6. Rechtsmittel

» dieselben nationalen Rechtsmittel wie bei Anmeldung
nationaler Marken

» Rechtsmittel nach deutschem Markenrecht gem. § 46 Abs. 2 S.
1 MarkenV innerhalb eines Monats

» Entscheidung des DPMA im Beschlussverfahren. Entscheidung
kann im Wege der Erinnerung oder der Beschwerde
uberpruft werden
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lll. Schutzentziehungs- / -loschungsverfahren

Dl



Nationale Schutzentziehungsverfahren /
Loschungsverfahren

= Schutz der IR-Marke kann auch auf3erhalb des Schutzver-
weigerungsverfahrens entfallen, insbes. nach Fristablauf

» Dann (nachtragliches) Schutzentziehungsverfahren

» Fur die nachtragliche Schutzentziehung gilt das nationale
Recht des betroffenen Staates, z.B. die jeweils einschlagigen
Loschungsverfahren, nach deutschem Recht z.B.

» die Regelungen des Verfalls gem. § 49 MarkenG ,
» der absoluten Schutzhindernisse gem. § 50 MarkenG und
» der alteren Rechte gem. § 51 MarkenG

Dl
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Zentralangriff / Central Attack (1/3)

* Grundgedanke der IR-Marke ist die einfache Erstreckung des
Markenschutzes vom Ursprungsland in andere Lander

» |[R-Marke ist in ihnrem Rechtsbestand dabei allerdings fur die Dauer

von funf Jahren von der Eintragung im Ursprungsland
abhangig, Art. 6 Abs. 2-4 PMMA

* Die Frist beginnt gem. Art. 6 Abs. 2 PMMA mit dem Zeitpunkt der
internationalen Registrierung.

» [IR-Marke setzt damit eine Basismarke im Ursprungsland voraus.
IR-Markenschutz kann nicht mehr in Anspruch genommen werden,
wenn Marke im Ursprungsland keinen Schutz mehr hat

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/schutzentziehungs-loeschungsverfahren/zentralangriff-central-attack

Zentralangriff / Central Attack (2/3)

» Durch die Regelung des Art. 6 Abs. 2-4 PMMA soll Dritten die

Durchsetzung ihrer Rechte gegen die IR-Marke erleichtert
werden.

» Anstatt einer Vielzahl von Widerspruchen bzw.
Loschungsantragen in jedem Land, in dem Schutz fur die IR-
Marke beansprucht wird, genugt ein einziges Verfahren
(Widerspruch oder Loschung) im Land der Ursprungsmarke.

» Man spricht dabei von einem ,,Zentralangriff“ bzw. ,,Central
Attack®.

Dl
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Zentralangriff / Central Attack (3/3)

» Nachteilig fur den Inhaber der IR-Marke, dass auch bei einem
bloR einzelnen nationalen alteren Recht im Ursprungsland
die gesamte IR-Marke nachtraglich geloscht wird

= Unionsmarke als Basismarke riskant. Die Unionsmarke ist

nicht nur in einem, sondern in allen Mitgliedsstaaten moglichen
Zuruckweisungen ausgesetzt

* Nach erfolgreichem Zentralangriff besteht die Moglichkeit fur
den Inhaber der IR-Marke, die Prioritat seiner IR-Marke in den
einzelnen Landern des PMMA zu wahren, indem er eine
Umwandlung gem. Art. 9auinquies PMMA vornimmt
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V. Sonstige Verfahren
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V. Sonstige Verfahren

1.
2.
3.

Anderungen, R. 25 GemAVO
Lizenzen, R. 20°'s GemAVO

Nachtragliche Schutzerstreckung, Art. 3" PMMA, Art. 187
UMV, § 111 MarkenG

Umwandlung, Art. 9auingies PMMA, § 125 MarkenG
Ersetzung, Art. 4°s PMMA

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren

1. Anderung der Registrierung, R. 25 GemAVO

= Namen und Anschrift

= Ubertragung

» Reduzierung des Schutzes
» Einschrankung (Limitation)
» Verzicht (Renunciation)

» Loschung (Cancellation)
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https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/aenderungen-r-25-gemavo

Anderungen Namen und Anschrift

= Anderung des Namens oder der Anschrift
des Inhabers mit Formular MM9

* Namens- und Adressanderungen des
Vertreters mit Formular MM10

MM?9 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR
ADDRESS OF THE HOLDER OR, WHERE THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, FOR
THE RECORDING TO INTRODUCE OR CHANGE INDICATIONS CONCERNING
ITS LEGAL NATURE

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder’s reference:

For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

‘You may use this form for several international registrations of the same holder.

2. NAME OF THE HOLDER'

As recorded in the International Register.

3. CHANGE IN NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER

Indicate the change(s) by ticking the appropriate box(es) and providing the new name or
new address.

(a) [0 Newname:

' Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in

the international registration here.

MM (E) - July 2021



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/aenderungen-r-25-gemavo

Ubertragung

= Die Ubertragung / Anderung des Inhabers
bezieht sich auf eine Inhaberwechsel

» Inhaberwechsel ist ggf. auch nur fur einen
Tell der IR-Marke

= Formblatt MM5 zu verwenden

= Ubertragung nur moglich, wenn Erwerber
Befugnis besitzt, Inhaber der ubertragenen
Teile der) IR-Marke zu sein.

MM5 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN OWNERSHIP

For use by the holder (transferor)/new holder (transferee):
Number of continuation sheets

for several new holders

(transferees):

Number of continuation sheets:

Holder/New holder’s reference:

For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

Several international registrations may be indicated below, provided that all registrations
concerned are the subject of a total change in ownership, as provided for in item 6(a))"

2. NAME OF THE HOLDER (TRANSFEROR)?

As recorded in the International Register.

i If this request relates to a partial change in ownership, as provided for in item 6(b), this form may only be
used to request the recording of a change in ownership for a single international registration.

Z  Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in
the international registration here.

MMS (E) - July 2021
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Einschrankung (Limitation)

» \VVerringerung des Schutzes im Hinblick
auf die Waren und Dienstleistungen,
bezuglich einiger oder alle
Vertragsstaaten der IR-Marke

= Formular MM6

MM6 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A LIMITATION OF THE LIST OF
GOODS AND SERVICES

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)
This form may be used for several international registrations in the name of the same
holder, provided that the same limitation applies to all designated Contracting Parties or to

the same designated Contracting Parties for each of the international registrations
concerned.

2. NAME OF THE HOLDER'

As recorded in the International Register.

" Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in
the international registration here.

MM8 (E) - July 2021
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Verzicht (Renunciation)

= \VVerringerung der territorialen

Ausdehnung der IR-Marke (alle Waren
und Dienstleistungen

= Formular MM7

» Der Verzicht ist gebuhrenfrei

MM?7 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A RENUNCIATION

For use by the holder:
Number of continuation sheets:
Holder’s reference:

For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)
This form may be used for several international registrations in the name of the same

holder, provided that designated Contracting Parties in respect of which the international
registration is renounced are the same for each of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER'

As recorded in the International Register.

' Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in

the international registration here.

MM?7 (E) - July 2021



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/aenderungen-r-25-gemavo

Loschung (Cancellation)

* internationale Registrierung als solche
wird vernichtet, verliert also die Wirkun
im WIPO-Register und demzufolge auc
in allen Vertragsstaaten

* Formular MM8
» Die Loschung ist gebuhrenfrei

MM8 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A CANCELLATION OF
THE INTERNATIONAL REGISTRATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder’s reference:

For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)'

This form may be used for several international registrations, provided that all registrations
concerned are the subject of a total cancellation, as provided for in item 4(a))

2. NAME OF THE HOLDER?

As recorded in the International Register.

' If the present request relates to a partial cancellation, as provided for in item 4(b) of this form, you may only
use this form to request the recording of the cancellation of a single international registration.

Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in
the international registration here.

MM8 (E) - July 2021



https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/aenderungen-r-25-gemavo

2. Lizenzen, R. 20bs GemAVO

» Eintragung einer Lizenz ist fur eine oder mehrere Marken
moglich

» ggf. Beschrankung fur bestimmte Lander und/oder fur
bestimmte Waren / Dienstleistungen

= Es konnen sowohl ausschlieRliche oder als auch einfache
Lizenzen eingetragen werden.

= Fiir die Eintragung Formular MM13, Anderungen mit Formular
MM14., vollstandige Loschung mit Formular MM15

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/lizenzen-r-20bis-gemavo

Formular MM13

MM13 (E) - REQUEST FOR THE RECORDING OF A LICENSE

For use by the holder:

Number of continuation sheets
for several licensees:

Number of continuation sheets:
Holder’s reference:
For use by the Office:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for several international registrations, provided that the licensee is
the same and that the license applies to all, or to the same, designated Contracting Parties

and concerns all, or the same, goods and services for each of the international registrations.

Dl



3. Nachtragliche Erstreckung

= [IR-Marke kann auf weitere Lander erstreckt werden, Art. 3ter
PMMA, Art. 187 UMV, § 111 MarkenG
» Grds. gleiche Regeln wie fur Neuanmeldung einer Marke

= erst moglich, wenn die IR-Marke bereits registriert ist
(Registrierungsnummer im Formblatt anzugeben).

= Formular MM4

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/nachtraegliche-schutzerstreckung-art-3ter-pmma-art-187-umv-111-markeng

Formular MM4

MM4 (E) — DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL

REGISTRATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets
for several holders:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

[] MM18 form (if applicable, check the box)
Holder’s reference:

For use by the Office of origin:

Office’s reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION'

Ac rarardad in tha Intarnatinnal Panictar

Dl



4. Umwandlung (1/2)

* Nach erfolgreichen Zentralangriff besteht die Moglichkeit der
Umwandlung, Art. 9Qauingies PMMA, § 125 MarkenG

= Inhaber der IR-Marke kann die Prioritat seiner IR-Marke in
den einzelnen Landern des PMMA zu wahren

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/umwandlung-art-9quinqies-pmma-125-markeng

4. Umwandlung (2/2)

» Materiell handelt es sich nicht um ein Verfahren zur
Umwandlung, sondern lediglich um eine Prioritatsregelung:

» Die Marke wird bei der nationalen Behorde des jeweiligen Landes als
,nhormale“ nationale Marke (neu) angemeldet.

» Dieser neuen Markenanmeldung wird allerdings der Prioritatstag der
IR-Marke zugesprochen

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/sonstige-verfahren/umwandlung-art-9quinqies-pmma-125-markeng

VI. Rechtsbehelfe

D.]



Rechtsbehelfe

* Die jeweiligen Rechtsbehelfe ergeben sich aus dem nationalen
Recht des betroffenen Staates

Dl


https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/verfahren-marken/markenverfahren-ir/rechtsbehelfe/rechtsbehelfe-ir-marke

Vielen Dank!

bohm anwaltskanzlei.

Am Borsigturm 11
D 13507 Berlin

+49 30 39885386-0
mail@boehmkanz.de
boehmanwaltskanzlei.de

435
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