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BEGRUNDUNG

1. HINTERGRUND DES VORSCHLAGS
1.1. Allgemeiner Kontext und Griinde fiir den Vorschlag

Das Markenrecht der Mitgliedstaaten wurde durch die Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 (kodifiziert als Richtlinie 2008/95/EG) in Teilen angeglichen. Parallel zu
dieser Richtlinie und zu den nationalen Markenrechtssystemen wurde mit der Ratsverordnung
(EG) Nr.40/94 vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (kodifiziert als
Verordnung (EG) Nr.207/2009) eine eigenstindige Regelung fiir die Eintragung von
Markenrechten eingefiihrt, die EU-weit einheitlich ausgestaltet sind und fiir die gesamte EU
einheitliche Wirkung entfalten. Gleichzeitig wurde das Harmonisierungsamt fiir den
Binnenmarkt (HABM) errichtet, dem die Zustindigkeit fiir die Eintragung und Verwaltung
von Gemeinschaftsmarken iibertragen wurde.

Eine Marke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ein Unternehmen kann mit seiner Marke Kunden fiir
sich gewinnen und an sich binden, zu Wertschopfung und Wachstum beitragen. Die Marke
wirkt in diesem Fall als Innovationsmotor, denn die Notwendigkeit, die Relevanz der Marke
zu erhalten, bringt die Unternehmen dazu, in FuE und somit in einen kontinuierlichen Prozess
der Produktverbesserung und Produktentwicklung zu investieren. Diese Dynamik wirkt sich
auch positiv auf die Beschdftigung aus. In einer zunehmend durch Wettbewerb gepréigten
Umgebung gewinnen Marken immer mehr an Bedeutung. Sie haben nicht nur einen
erheblichen Anteil am Markterfolg eines Unternehmens, auch ihr wirtschaftlicher Wert hat
stetig zugenommen, was an der steigenden Zahl von Anmeldungen auf nationaler und EU-
Ebene und auch an der Anzahl der Markennutzer deutlich wird. Gleichzeitig steigen auch die
Erwartungen an rationellere und leistungsfihigere Eintragungsverfahren, die besser
aufeinander abgestimmt, technologisch auf dem neuesten Stand und o6ffentlich zugédnglich
sind.

In seinen Schlussfolgerungen zur Finanziellen Vorausschau des HABM 2007 hatte der Rat'
betont, dass die Einrichtung des HABM einer grofler Erfolg ist und wesentlich zu einer
Verbesserung  der  Wettbewerbsfdhigkeit ~der EU  beigetragen  hat.  Das
Gemeinschaftsmarkensystem ist, wie der Rat anmerkte, so konzipiert, dass es neben den
nationalen Markensystemen besteht, die weiterhin flir jene Unternehmen erforderlich sind, die
keinen Schutz ihrer Marken auf EU-Ebene wiinschen. Der Rat verwies auf die Bedeutung der
ergdnzenden Arbeit der nationalen Markendmter und forderte das HABM auf, seine
Zusammenarbeit mit den nationalen Amtern im Interesse des Gemeinschaftsmarkensystems
insgesamt zu erweitern. Er stellte abschlieBend fest, dass seit Einfiihrung der
Gemeinschaftsmarke mehr als ein Jahrzehnt vergangen und somit eine Gesamtbewertung der
Funktionsweise des Gemeinschaftsmarkensystems erforderlich ist. Der Rat ersuchte die
Kommission um eine Studie, in der unter anderem der Frage nach Vertiefung und
Erweiterung der bestehenden Instrumente fiir die Zusammenarbeit zwischen dem HABM und
den Markendmtern der Mitgliedstaaten nachgegangen wird.

! Schlussfolgerungen des Rates ,,Wettbewerbsfahigkeit™ vom 21./22. Mai 2007, Ratsdokument 9427/07.
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Die Kommission verpflichtete sich 2008 in ihrem ,,Small Business Act?, KMU den Zugang
zum Gemeinschaftsmarkensystem zu erleichtern. Ebenfalls 2008 verpflichtete sich die
Kommission in ihrer Mitteilung {iiber eine europdische Strategie fiir gewerbliche
Schutzrechte® zu einem wirksamen und effizienten Markenschutz und zu einem
Markensystem von hoher Qualitdt. Wie die Kommission damals feststellte, ist die Zeit reif fiir
cine Gesamtbewertung, die als Grundlage fiir eine kiinftige Uberpriifung des
Gemeinschaftsmarkensystems und fiir eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem
HABM und den nationalen Amtern dienen konnte. 2010 sagte die Kommission in ihrer
Mitteilung iiber die Leitinitiative ,,Innovationsunion® im Rahmen der Strategie Europa 2020
zu, das Markenrecht zu modernisieren, um so die Rahmenbedingungen fiir Innovationen zu
verbessern.* Zu guter Letzt kiindigte die Kommission 2011 in ihrer EU-Strategie fiir die
Rechte des geistigen Eigentums’ eine Modernisierung des Markensystems sowohl auf EU- als
auch auf nationaler Ebene an mit dem Ziel, die Leistungsfahigkeit der Verfahren insgesamt zu
erhohen.

1.2. Zielsetzung

Dieser Vorschlag und der parallel dazu vorgelegte Vorschlag zur Anderung der
Gemeinschaftsmarken-Verordnung, die als zusammengehorig zu betrachten sind, verfolgen
ein gemeinsames Ziel, ndmlich die Forderung von Innovation und Wirtschaftswachstum
durch leistungsfdhigere Verfahren fiir die Eintragung von Marken, die kostengiinstiger,
einfacher, schneller und berechenbarer sind, mehr Rechtssicherheit bieten und damit fiir
Unternehmen leichter zu nutzen sind. Diese Anpassungen gehen mit entsprechenden
Bemiihungen um eine harmonische Koexistenz und Komplementaritit zwischen dem
Markensystem der Union und den Markenrechten der Mitgliedstaaten einher.

Mit der Neufassung der Richtlinie werden im Besonderen folgende Ziele verfolgt:

* Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Richtlinienvorschriften durch
Anderung iiberholter Bestimmungen, Erhohung der Rechtssicherheit und genauere
Bestimmung des Umfangs und der Grenzen von Markenrechten

e GroBere Angleichung der nationalen Markenrechte und Verfahren mit dem Ziel, sie
stairker mit dem Gemeinschaftsmarkensystem in Einklang zu bringen, und zwar durch
Aufnahme a) zusitzlicher materiellrechtlicher Bestimmungen und b) grundlegender
Verfahrensvorschriften entsprechend den Bestimmungen der Verordnung

e Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Markendmtern der Mitgliedstaaten
und dem HABM durch Einfiigung einer entsprechenden Rechtsgrundlage mit dem Ziel,
Verfahrensweisen besser abzustimmen und die Entwicklung gemeinsamer Tools zu
fordern

Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europdische Parlament, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM(2008) 394 endg. vom 26. Juni 2008.

3 KOM(2008) 465 endg. vom 16 Juli 2008.
4 KOM(2010) 546 endg. vom 6. Oktober 2010.
> KOM(2011) 287 endg.vom 24. Mai 2011, ,,Ein Binnenmarkt fiir Rechte des geistigen Eigentums:

Forderung von Kreativitit und Innovation zur Gewéhrleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen
Arbeitsplitzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen in Europa®.
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2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN UND DER
FOLGENABSCHATZUNG

2.1. Offentliche Konsultationen

Diese Initiative fullit zum einen auf einer Bewertung der Funktionsweise des Markensystems
in Europa und zum anderen auf umfassenden Konsultationen aller grolen Interessengruppen.

Die Bewertung erfolgte im Wesentlichen auf der Grundlage einer Studie, die vom Max-
Planck-Institut fiir Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht im Auftrag der Kommission
erstellt wurde. Die Studie wurde im Zeitraum November 2009 bis Februar 2011
durchgefiihrt.® Im Rahmen der Studie wurden auch die Nutzer des
Gemeinschaftsmarkensystems konsultiert. Dazu wurde unter den Nutzern eine Umfrage
durchgefiihrt, und es wurden Stellungnahmen der Interessenverbidnde auf nationaler,
europdischer und internationaler Ebene eingeholt. Im Juni 2010 fand eine Anhorung mit
diesen Organisationen statt. Konsultiert wurden zudem die Markenédmter der Mitgliedstaaten
und das HABM.

Dem Schlussbericht der MPI-Studie zufolge steht das europédische Markensystem auf einer
soliden Grundlage. Die Verfahren des HABM werden im Allgemeinen den Bediirfnissen und
Erwartungen der Unternehmen gerecht. Die Koexistenz von Gemeinschaftsmarke und
nationalen Marken wird als grundlegend und notwendig fiir ein leistungsfahiges
Markensystem angesehen, das den Anforderungen von Unternehmen unterschiedlicher Grofe,
Mairkten und geografischen Erfordernissen entspricht. Dessen ungeachtet bedarf es allerdings
einer Modernisierung und Optimierung des Systems. Notwendig ist der Studie zufolge eine
groBere  Ubereinstimmung  zwischen dem Gemeinschaftsmarkensystem und den
Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Hierzu sollte das Markenrecht der
Mitgliedstaaten sowohl innerhalb als auch auBlerhalb des derzeitigen Anwendungsbereichs der
Richtlinie weiter angeglichen werden.

In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010” ging der Rat auf die Zwischenergebnisse
der Studie ein. Er forderte die Kommission angesichts der bestehenden Unstimmigkeiten
zwischen der Gemeinschaftsmarke und den nationalen Markenrechtsordnungen auf,
MalBnahmen vorzusehen, um die Richtlinie besser auf die Verordnung abzustimmen und so
einen weiteren Beitrag zum Abbau von Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz
Europa zu leisten.

Im Anschluss an die MPI-Studie lud die Kommission die Nutzerverbinde am 26. Mai 2011
zu einer Anhorung ein. Auf dieser Anhorung bestitigte sich, dass die Nutzer des
Markensystems in Europa den Stand der Rechtsangleichung sowohl im Verhéltnis der
nationalen = Markenrechtssysteme untereinander als auch im  Verhéltnis zum
Gemeinschaftsmarkensystem durchweg nicht als ausreichend ansehen. Die Nutzerverbénde
vertraten einhellig die Auffassung, dass eine weitere Angleichung der nationalen
Markenrechte sowohl in materiellrechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht
erforderlich ist.

MPI-Studie und Anhinge unter: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm (nur in
englischer Sprache).

Schlussfolgerungen des Rates ,,Wettbewerbsfihigkeit vom 25. Mai 2010 zur kiinftigen Uberarbeitung
des Markensystems in der EU.
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2.2, Folgenabschitzung

Im Zuge der Folgenabschitzung, die die Uberarbeitung der Richtlinie wie auch der
Verordnung zum Gegenstand hatte, traten zwei grundlegende Probleme zutage: Das erste
Problem betrifft die divergierenden Bestimmungen im derzeitigen Regelwerk und das zweite
Problem den Mangel an Kooperation zwischen den nationalen Markendmtern. Letzteres muss
bei der Uberarbeitung der Verordnung geldst werden, wihrend die rechtlichen Abweichungen
bei der Neufassung der Richtlinie zu beheben sind.

Im Zuge der Konsultationen und der Bewertung der Markensysteme hat sich gezeigt, dass die
Unternehmen trotz der teilweisen Rechtsangleichung Anfang der 90er Jahre mit
unterschiedlichen Gegebenheiten konfrontiert sind. Das von der Richtlinie vorgegebene
Harmonisierungsniveau war recht niedrig und konzentrierte sich auf eine beschriankte Anzahl
materiellrechtlicher Bestimmungen, von denen man damals annahm, dass sie sich unmittelbar
auf die Funktionsweise des Binnenmarkts auswirken wiirden. Eine Vielzahl von Bereichen,
insbesondere die Verfahrensbestimmungen, blieben hingegen von der Harmonisierung
ausgenommen. Hinzu kam, dass es zu der Zeit, als die Richtlinie in Kraft trat, keine
gemeinsame MessgroBle fiir die Leistungsfihigkeit der nationalen Verfahren gab, da die
Verordnung erst mehrere Jahre nach der Richtlinie in Kraft gesetzt wurde. Die Verfahren des
HABM werden inzwischen allerdings seit mehr als 15 Jahren angewandt und werden nach
allgemeiner Auffassung den Bediirfnissen und Erwartungen der Unternehmen gerecht.

Das Markenrecht in der Union ist infolgedessen nach wie vor ein Flickenteppich an
nationalen Regeln und Verfahren, zu denen noch die Verfahren und Regeln des HABM
hinzukommen. Bislang wurde noch kein Versuch unternommen, Verfahrensstandards
einzufiihren.

Zwischen den nationalen Markenrechtsordnungen und dem Gemeinschaftsmarkensystem
bestehen nach allgemeinem Dafiirhalten erhebliche Unterschiede, die darauf zuriickzufiihren
sind, dass verfahrensrechtliche Aspekte nicht in der Richtlinie erfasst sind und eine Reihe
wichtiger materiellrechtlicher Fragen noch nicht harmonisiert wurden. Diese materiell- und
verfahrensrechtlichen Unterschiede beschrinken zusammen mit den ungeniigend
abgestimmten Vorgehensweisen und Arbeitshilfen der Markendmter, die durch mangelnde
Zusammenarbeit bedingt sind, den Zugang zum Markenrechtsschutz, schaffen ein hohes Maf}
an Rechtsunsicherheit und gefdhrden das komplementére Verhéltnis von Gemeinschaftsmarke
und nationalen Marken. Nicht zuletzt verfilschen sie die Rahmenbedingungen fiir
Unternehmen mit den daraus resultierenden negativen Folgen fiir die Wettbewerbsfahigkeit
der EU-Unternehmen und der Union insgesamt.

Folgende Optionen wurden gepriift:
e Option 1: Keine weitere Angleichung der Markenrechtssysteme und Verfahren.

e Option 2: Teilweise Ausweitung der Rechtsangleichung und stirkere Anndherung des
nationalen Markenrechts an das Gemeinschaftsmarkensystem. Dies wiirde eine
Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften an die entsprechenden
Bestimmungen der Verordnung einschlieen, und zwar auch derjenigen, bei denen die
bestehenden Divergenzen aus Sicht der Nutzer besondere Probleme bereiten und eine
Angleichung als  unverzichtbar fiir einen stimmigen, komplementiren
Markenrechtsschutz in Europa gilt. Dariiber hinaus wiirden eine Reihe weiterer
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materiellrechtlicher Aspekte mit den Verordnungsbestimmungen in Ubereinstimmung
gebracht.

e Option3: Volle Rechtsangleichung der Markenrechtssysteme und Verfahren.
Gegenstand der Rechtsangleichung wéren iiber Option 2 hinaus alle verbleibenden
materiell- und verfahrensrechtlichen Aspekte des Markenrechts.

e Option 4: Einfithrung eines einzigen Markenrechts mit einheitlichen Regeln fiir die
gesamte Europédische Union, das die Markenrechtssysteme der Mitgliedstaaten
vollstindig ersetzen wiirde.

Die Folgenabschidtzung kam zu dem Ergebnis, dass sich die angestrebten Ziele mit Option 2
am besten verwirklichen lassen und dass diese Option dem VerhidltnismaBigkeitsprinzip
genugt.

3. RECHTSGRUNDLAGE UND SUBSIDIARITAT

Gemil Artikel 114 Absatz 1 AEUV erlassen das Europdische Parlament und der Rat
MaBnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten,
welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.

Die Probleme, die sich aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen
Markenrechtssystemen  ergeben, verhindern einheitliche = Rahmenbedingungen fiir
Unternehmen in der EU oder verfélschen sie zumindest erheblich mit weiteren nachteiligen
Folgen fiir die Wettbewerbsfdhigkeit der Unternehmen und der Union insgesamt. Es
empfiehlt sich daher, Maflnahmen zu erlassen, mit denen bessere Bedingungen fiir einen
funktionierenden Binnenmarkt geschaffen werden konnen. Eine Ausweitung der
Rechtsangleichung im Wege einer Richtlinie ist nur auf Ebene der Union mdglich. Zudem
kann nur eine Regelung auf FEU-Ebene die Ubereinstimmung mit dem
Gemeinschaftsmarkensystem garantieren.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das Gemeinschaftsmarkensystem Teil des
europdischen Markensystems ist, dessen Grundlage die Koexistenz und Komplementaritét
zwischen nationalem und unionsweitem Markenrechtsschutz ist. Wéhrend die Verordnung
eine umfassende Regelung enthilt, die alle materiell- und verfahrensrechtlichen Fragen
umfasst, beschrinkt sich die Rechtsangleichung der Richtlinie auf ausgewéhlte
materiellrechtliche  Bestimmungen. FEine effektive, dauerhafte Koexistenz und
Komplementaritit aller Regelungselemente ist nur dann gewéihrleistet, wenn ein in sich
stimmiges System fiir den Markenrechtsschutz in der Union geschaffen wird, das im
Wesentlichen gleiche materiellrechtliche Regeln und zumindest die wichtigsten
Verfahrensvorschriften enthélt, die alle miteinander kompatibel sind.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die vorgeschlagene Neufassung der Richtlinie hat keine Auswirkungen auf den Haushalt der
Europédischen Union, weshalb ihr kein Finanzbogen im Sinne des Artikels31 der
Haushaltsordnung (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 25. Oktober 2012 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan
der Union und zur Authebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates)
beigefligt ist.
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5. ERLAUTERUNGEN ZU DEN ARTIKELN

Die Anderungsvorschlige sind entsprechend den unter 1.2 genannten Zielen aufgefiihrt, die
mit der Neufassung der Richtlinie verfolgt werden.

5.1. Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Vorschriften

- Definition der Marke (Artikel 3)

Eine Marke muss nach geltendem Recht grafisch darstellbar sein, um als Marke geschiitzt
werden zu konnen. Die Anforderung an die ,.grafische Darstellbarkeit™ ist inzwischen
iiberholt. Sie fiihrt, was die Darstellbarkeit nichtkonventioneller Markenformen wie Tone
anbelangt, zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit. Bei Hormarken beispielsweise kann die
Wiedergabe mit anderen als grafischen Mitteln (z. B. durch eine Klangdatei) einer grafischen
Darstellung durchaus vorzuziehen sein, wenn auf diese Weise eine préizisere Bestimmung der
Marke erreicht wird und damit eine grofere Rechtssicherheit gewihrleistet ist. Die
vorgeschlagene neue Definition hat keine Beschrankung der zuldssigen Darstellungsmittel auf
eine grafische oder visuelle Darstellung zur Folge, sondern bietet vielmehr die Moglichkeit,
Zeichen eintragen zu lassen, die sich mit technologischen Mitteln darstellen lassen, die
ausreichende Garantien bieten. Es geht nicht darum, die zuldssigen Darstellungsweisen endlos
auszuweiten, sondern mehr Flexibilitit bei gleichzeitig hoherer Rechtssicherheit zu
ermoglichen.

- Rechte aus der Marke (Artikel 10 und 11)

1. Nichtbeeintrachtigung &lterer Rechte

Weder die Richtlinie noch die Verordnung enthalten eine eindeutige Bestimmung, wonach
der Markeninhaber seine Rechte nicht erfolgreich gegen die Benutzung eines identischen oder
dhnlichen Zeichens, das bereits Gegenstand eines dlteren Rechts ist, geltend machen kann.
Jetzt soll in Anlehnung an Artikel 16 Absatz 1 des Ubereinkommens iiber handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS)® klar geregelt werden, dass dltere
Rechte durch Verletzungsklagen nicht beeintriachtigt werden.

2. Identische Marken

Die Anerkennung zusétzlicher Markenfunktionen auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 1
der Richtlinie hat Rechtsunsicherheit geschaffen. Unklar ist insbesondere das Verhéiltnis
zwischen identischen Marken und dem erweiterten Schutz des Artikels 5 Absatz 2 fiir
bekannte Marken.” Im Interesse der Rechtssicherheit und der Kohidrenz wird klargestellt, dass
es nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a bei identischen Marken und nach Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b bei dhnlichen Marken nur auf die Herkunftsfunktion ankommt.

3. Benutzung als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung

Dem Gerichtshof zufolge'® ist Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie anwendbar, wenn die
Gesellschaftsbezeichnung (Unternehmensbezeichnung) aus der Sicht des Publikums (auch)
fiir die von der Gesellschaft angebotenen Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Es ist

§ ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 213.
Schlussantriage des Generalanwalts Jadskinen in der Rechtssache C-323/09, Interflora, Randnr. 9.
10 Urteil des Gerichtshofs vom 11 September 2007, Céline, 17/06, Céline, Slg. 2007, 7041.
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deshalb angebracht, die Benutzung einer geschiitzten Marke als Handelsname als
Markenrechtsverletzung zu werten, wenn der Handelsname fiir Waren oder Dienstleistungen
benutzt wird.

4. Benutzung in vergleichender Werbung

In der Richtlinie 2006/114/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 iiber irrefiihrende und vergleichende Werbung'' ist geregelt, unter
welchen Bedingungen Werbung als zuldssig gilt, die unmittelbar oder mittelbar einen
Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Erzeugnisse oder Dienstleistungen erkennbar
macht. Das  Verhéltnis zwischen der Richtlinie 2006/114/EG  und den
Markenrechtsbestimmungen ist nicht ganz klar. Es sollte daher prizisiert werden, dass der
Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in vergleichender Werbung verbieten kann, wenn
diese Werbung nicht den Anforderungen des Artikels 4 der Richtlinie 2006/114/EG gentigt.

5. Sendungen von kommerziellen Anbietern

Es sollte klargestellt werden, dass die Einfuhr von Waren in die Union auch dann verboten ist,
wenn nur der Versender aus kommerziellen Beweggriinden handelt. Damit soll sichergestellt
werden, dass ein Markeninhaber Unternehmen (in oder auBlerhalb der EU) daran hindern
kann, auBlerhalb der EU befindliche Waren, die an Private verkauft, ihnen angeboten, an sie
versandt wurden oder die Gegenstand einer an sie gerichteten Werbung waren, in die EU
einzufiihren, und der Bestellung und dem Verkauf von nachgeahmten Waren, insbesondere
iber das Internet, entgegenwirken kann.

6. In das Zollgebiet verbrachte Waren

Wie der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache Philips/Nokia'* ausgefiihrt hat,
stellen die Verbringung von im Nichterhebungsverfahren befindlichen Drittlandswaren in das
Zollgebiet der EU sowie deren Prisenz und Beforderung im Zollgebiet nach geltendem Recht
keine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums dar, die durch das materielle Recht
der Union und ihrer Mitgliedstaaten geschiitzt sind. Solche Waren koénnen nur dann als
»hachgeahmte Waren* eingestuft werden, wenn sie nachweislich Gegenstand einer an EU-
Verbraucher gerichteten kommerziellen Handlung wie Verkauf, Verkaufsofferte oder
Werbung waren. Das Urteil Philips/Nokia wurde von den Beteiligten stark kritisiert, da es
Rechteinhabern eine unverhdltnisméfBig hohe Beweislast auferlege und die Bekdmpfung von
Nachahmungen behindere. Die Produktpiraterie wichst rasant, so dass eine europdische
Regelung fiir ein wirksameres Vorgehen gegen nachgeahmte Waren dringend geboten ist. Um
die Regelungsliicke zu schlieBen, wird daher vorgeschlagen, Markeninhabern das Recht zu
geben, Dritten zu verbieten, aus Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung
des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die im Wesentlichen mit der fiir diese Waren
eingetragenen Marke identisch ist, in das Zollgebiet der Union zu verbringen unabhingig
davon, ob sie dort in den zollrechtlich freien Verkehr iibergefiihrt werden.

7. Vorbereitungshandlungen

Weder die Richtlinie noch die Verordnung enthalten Bestimmungen, die ein Vorgehen gegen
die Verbreitung und den Verkauf von Kennzeichnungen, Verpackungen oder dhnlichen

1 ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
12 Urteil des Gerichtshofs vom 1. Dezember 2011, Philips, 446/09, und Nokia, 495/09.
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Gegenstinden, die fiir illegale Produkte verwendet werden konnen, zulassen. In manchen
Mitgliedstaaten sind solche Handlungen explizit geregelt. Die Aufnahme einer
entsprechenden Bestimmung in die Richtlinie und in die Verordnung empfiehlt sich als
praktischer, relevanter und effizienter Beitrag zur Bekdmpfung von Produktpiraterie.

- Beschrinkung der Wirkungen der Marke (Artikel 14)

Die Beschrinkung in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a des Vorschlags gilt nur fiir die
Benutzung von Personennamen im Einklang mit der Gemeinsamen Erkldrung des Rates und
der Kommission'®. Aus Griinden der Kohirenz wird die Beschrinkung in Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe b auf die Benutzung von Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft
erweitert. Es empfiehlt sich auch, in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe ¢ eine ausdriickliche
Beschriankung der referenziellen Nutzung allgemein vorzusehen. In einem eigenen Absatz ist
ferner festgelegt, unter welchen Bedingungen die Benutzung einer Marke nicht den
anstidndigen Gepflogenheiten im Geschiftsverkehr entspricht.

5.2. GroBere Angleichung des materiellen Markenrechts

- Schutz geografischer Angaben und traditioneller Bezeichnungen (Artikel 4 und 5)

Anders als die Verordnung erstrecken sich die in der Richtlinie vorgesehenen
Eintragungshindernisse nicht auf Kollisionen mit geschiitzten geografischen Angaben,
traditionellen Bezeichnungen fiir Weine und garantiert traditionelle Spezialititen. Es besteht
somit keine Gewihr, dass der Schutz, den diese Rechte aufgrund anderer EU-Rechtsakte'*
genieBen, bei der markenrechtlichen Priifung in der Union tatsdchlich einheitlich und
umfassend zum  Tragen kommt, insbesondere bei der Priifung absoluter
Eintragungshindernisse. Es wird deshalb vorgeschlagen, die entsprechenden Bestimmungen
zu den geografischen Angaben, traditionellen Bezeichnungen fiir Weine und garantiert
traditionelle Spezialititen in die Richtlinie aufzunehmen.

- Schutz bekannter Marken (Artikel 5 und 10)

Artikel 5 und 10 schreiben den erweiterten Schutz verbindlich fest, damit nationale bekannte
Marken in allen Mitgliedstaaten in gleichem Umfang geschiitzt sind wie
Gemeinschaftsmarken.

- Marken als VermoOgensgegenstand (Artikel 22, 23, 24, 25. 26 und 27)

Abgesehen von einigen Grundregeln fiir die Lizenzvergabe enthilt die Richtlinie anders als
die Verordnung keine Bestimmungen {iber vermoOgensrechtliche Aspekte (z. B.
Rechtsilibergang oder dingliche Rechte). Dies hat dazu gefiihrt, dass fiir die wirtschaftliche
Nutzung von Marken grundlegende Fragen unionsweit kaum oder unterschiedlich geregelt
sind. Es wird deshalb vorgeschlagen, in die Richtlinie zusétzliche Bestimmungen
aufzunehmen, die wie in der Verordnung die vermogensrechtlichen Aspekte von Marken
regeln.

Gemeinsame Erkldrungen des Rates und der Kommission der Europdischen Gemeinschaften im
Protokoll des Rates anlédsslich der Annahme der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1998
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken.

1 Insbesondere Verordnung (EG) Nr. 510/2006 (Agrarerzeugnisse), ABL L 93 vom 31.3.2008, S. 12;
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 (Weine), ABI. L 148 vom 6.6.2008, S. 1, und Verordnung (EG)
Nr. 110/2008 (Spirituosen), ABI. L 39 vom 13.2.2008, S. 16.
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- Kollektivmarken (Artikel 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37)

In diese Artikel sollen besondere Bestimmungen fiir die Eintragung und den Schutz von
Kollektivmarken aufgenommen werden, um die Richtlinie an die Verordnung anzupassen.
Kollektivmarken sind in einer Reihe von Mitgliedstaaten als Schutzgegenstand anerkannt und
haben sich dort fiir den Schutz des mit diesen Marken verbundenen wirtschaftlichen Werts als
besonders erfolgreich erwiesen. Auf EU-Ebene und in den meisten Mitgliedstaaten muss fiir
eine Kollektivmarke ein Inhaber eingetragen sein. In der Regel ist dies ein Verband, dessen
Mitglieder die Marke nutzen. In manchen Mitgliedstaaten ist dies aber nicht der Fall, so dass
es schwierig ist, diese Markenart klar von Gewéhrleistungsmarken zu unterscheiden.

5.3. Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften

- Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Artikel 40)

Dieser Artikel enthdlt wie der Verordnungsvorschlag gemeinsame Bestimmungen fiir die
Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen. Diese Bestimmungen
folgen der Rechtsprechung des Gerichtshofs', wonach die Waren oder Dienstleistungen, fiir
die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass
die zustindigen Behorden und die Wirtschaftsteilnehmer den Umfang des Markenschutzes
bestimmen konnen. Die Oberbegriffe, die in den Klasseniiberschriften der Nizzaer
Klassifikation enthalten sind, konnen zur Angabe der Waren und Dienstleistungen verwendet
werden, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist. Artikel 40 prizisiert dariiber
hinaus, dass die Verwendung allgemeiner Bezeichnungen dahin auszulegen ist, dass diese nur
Waren oder Dienstleistungen einschlieBen, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des
Ausdrucks erfasst sind.

- Priifung von Amts wegen (Artikel 41)

Dieser Artikel sieht nach dem Vorbild der Verordnung vor, dass sich die auf die
Eintragungsfihigkeit der Marke gerichtete Priifung einer Markenanmeldung von Amts wegen
auf Eintragungshindernisse beschrinkt, die die Marke selbst betreffen. Durch die Priifung der
relativen Eintragungshindernisse bei der Anmeldung wird die Markeneintragung unnétig
erschwert. Unternehmen werden zu iiberfliissigen Ausgaben gezwungen, es kommt zu
Verzogerungen und hiufig werden sie dadurch finanziell unter Druck gesetzt. Dabei kommt
es durchaus vor, dass das dltere Recht, auf das sich der Widerspruch stiitzt, von seinem
Inhaber gar nicht genutzt wird, d. h. die Markendmter erheben in diesem Fall Widerspruch auf
der Grundlage eines Rechts, das der Inhaber dieses Rechts selbst nicht mit Erfolg geltend
machen konnte, um die Eintragung oder Benutzung einer jiingeren Marke zu verhindern. Die
Priifung der relativen Eintragungshindernisse von Amts wegen fiihrt somit zu kiinstlichen
Streitigkeiten und Wettbewerbsverzerrungen, die den Markteintritt ohne Grund erschweren.

Nicht zuletzt entsteht auf diese Weise auch Rechtsunsicherheit, da der Widerspruch, den die
Markendmter einlegen, die relative Eintragungshindernisse von Amts wegen priifen, nur auf
dltere Rechte gestiitzt ist, die fiir identische oder dhnliche Waren und Dienstleistungen
eingetragen worden sind. Die Markendmter konnen somit einen Widerspruch Dritter gegen
eine Anmeldung, die die Priifung von Amts wegen erfolgreich durchlaufen hat, nicht
ausschlieffen. Dieser Widerspruch konnte beispielsweise auf eine im Markt bekannte Marke
gestiitzt werden oder auf eine dltere notorisch bekannte Marke, die nicht eingetragen worden

15 Urteil des Gerichtshofs vom 19. Juni 2012, ,,IP Translator*, 307/10.
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ist. Dies fiithrt zu einer ebenso zeitaufwendigen wie ineffizienten und damit unakzeptablen
Duplizierung der Verfahren.

- Gebiihren (Artikel 44)

Dieser Artikel strebt eine Angleichung der Gebiihrenstruktur der Markendmter an, um auf
diese Weise einer moglichen Uberfrachtung der Register entgegenzuwirken. Fiir die
Eintragung einer Marke und deren Verldngerung soll danach eine zusitzliche (Klassen-)
Gebiihr fiir jede Klasse von Waren und Dienstleistungen iiber die erste Klasse hinaus verlangt
werden, die Bestandteil der Erstgebiihr (Anmeldungs-/Eintragungsgebiihr) sein sollte.

- Widerspruchsverfahren (Artikel 45)

Die Mitgliedstaaten sind nach diesem Artikel verpflichtet, ein effizientes, ziigiges
Verwaltungsverfahren bei ihren Markendmtern fiir den Widerspruch gegen die Eintragung
einer Marke unter Berufung auf eine 4&ltere Marke bereitzustellen. Ein solches
Widerspruchsverfahren ist bereits in der Verordnung vorgesehen und steht in fast allen
Mitgliedstaaten zur Verfiigung.

- Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren (Artikel 48)

Nach dem Vorbild der Verordnung kann eine Person, die eine Marke zur Eintragung
angemeldet hat, gegen den Widerspruch des Inhabers einer dlteren Marke die Einrede der
Nichtbenutzung geltend machen, wenn die dltere Marke am Anmelde- oder Prioritétstag der
jingeren Marke seit mindestens fiinf Jahren eingetragen ist.

- Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren (Artikel 47)

Dieser Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein Verwaltungsverfahren einzufiihren, mit
dem die Giiltigkeit einer eingetragenen Marke vor den nationalen Markenidmtern angefochten
werden kann. In manchen Mitgliedstaaten kdnnen Anmelder und Inhaber die Giiltigkeit
dlterer Rechte, die gegen ihre Marke geltend gemacht werden, nicht im selben Verfahren
anfechten, sondern miissen dazu vor Gericht gehen. Dies verzdgert die Verfahren bei den
Markendmtern und erfordert in der Regel die Einschaltung eines Fachanwalts, um die Sache
vor Gericht zu vertreten. Die Verfahren werden dadurch sehr langwierig, aufwendig und
teuer. Die vom HABM und den nationalen Markendmtern angewandten Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren sind demgegentiber sehr viel einfacher, da die Giiltigkeit dlterer Rechte
im selben Verfahren geltend gemacht werden kann, ohne dass ein Fachanwalt hinzugezogen
werden muss. Praktisch bedeutet dies, dass sich der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke
erfolgreich gegen einen Widerspruch behaupten und seine Marke Jahre frither und erheblich
kostengiinstiger als der Anmelder einer nationalen Marke erlangen kann.

- Einrede der Nichtbenutzung in Nichtigkeitsverfahren (Artikel 48)

Nach dem Vorbild der Verordnung kann eine Person, auf die eine Marke eingetragen worden
ist, in einem Verfahren, das auf Erklarung der Nichtigkeit dieser Marke wegen des Bestehens
einer dlteren Marke gerichtet ist, die Einrede der Nichtbenutzung geltend machen, wenn die
dltere Marke zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerkldrung seit mindestens fiinf Jahren
eingetragen ist.

10
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5.4. Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Markenimtern (Artikel 52)

Artikel 52 bietet als Ergdnzung zum Kooperationsrahmen, der im Zusammenhang mit der
Uberarbeitung der Verordnung vorgeschlagen wird, eine Rechtsgrundlage fiir eine einfachere
Zusammenarbeit zwischen dem HABM und den Markendmtern der Mitgliedstaaten, um die
Verfahrensweisen besser aufeinander abzustimmen und die Entwicklung gemeinsamer Tools
zu fordern.

11
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‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

2013/0089 (COD)
Vorschlag fiir eine
RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(Neufassung)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag = dnduneg 4 X> {iber die
Arbeitsweise der Europdischen Un1on <ZI 1nsbesondere auf Artlkel 9% IZ> 114 X,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,'
gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 1
(angepasst)
= neu

(1) Die Richtlinie e es e 088 2008/95/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mltglledstaaten uber die Marken” = muss in einigen Punkten
gedndert werden & swsrde—inhe : *. Aus Griinden der Klarheit uad—des
Ubersichtiehkeit empfichlt es &ch#@#&%@%ﬁ%@%@g = eine Neufassung der
Richtlinie < .

! ABLC[...]vom[...],S. [...].
2 ABL. L 49 299 vom 1121989 8.11.2008, S. 4 25.

3 Siche Anl [ Teil A_
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WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 2
(angepasst)

IZ> Die Rlchthme 2008/95/EG hat zentrale
Bestlmmungen des materlellen Markenrechts angeglichen, von denen man bei Erlass
der Richtlinie annahm, dass sie den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der
Union behindern und sich so unmittelbar auf die Funktlonswelse des Blnnenmarkts
ausw1rkenwurden<Z| -das— : pieren—des s-sicherzustellen

WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 3
(angepasst)

€)

(4)

4 neu

Der Markenrechtsschutz in den Mitgliedstaaten existiert neben dem auf Unionsebene
bestehenden Rechtsschutz flir die europdische Marke, bei der es sich gemilB der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die europdische
Marke' um ein einheitliches und unionsweit giiltiges gewerbliches Schutzrecht
handelt. Die Koexistenz der Markenrechtssysteme auf nationaler und Unionsebene ist
fester Bestandteil der Strategie, die die Union im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes verfolgt.

Im Anschluss an ihre Mitteilung vom 16. Juli 2008 {iber eine europdische Strategie fiir
gewerbliche Schutzrechte’ hat die Kommission die Markenrechtssysteme in Europa
umfassend untersucht und ihre allgemeine Funktionsweise auf Unionsebene und
nationaler Ebene sowie ihr Verhéltnis untereinander bewertet.

ABL. L 78 vom 24.3.2009, S. 1.
KOM(2008) 465.
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()

(6)

(7)

(8)

)

(10)

In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010 zur kiinftigen Uberarbeitung des
Markensystems in der Europdischen Union® ersuchte der Rat die Kommission,
Vorschlidge fiir die Uberarbeitung der Verordnung (EG) Nr.207/2009 und der
Richtlinie 2008/95/EG zu unterbreiten. Bei der Uberarbeitung der Richtlinie sollte auf
eine bessere Abstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geachtet werden,
um die Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz Europa zu verringern.

Die Kommission kam in ihrer Mitteilung ,,Ein Binnenmarkt fiir die Rechte des
geistigen Eigentums® vom 24. Mai 20117 zu dem Schluss, dass das europiische
Markensystem modernisiert und an das Zeitalter des Internets angepasst werden muss,
um den steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsfiahigere
und rationellere Eintragungsverfahren zu entsprechen, die besser aufeinander
abgestimmt, benutzerfreundlich, technologisch auf dem neuesten Stand und 6ffentlich
zuginglich sind.

Im Zuge des Konsultations- und Evaluierungsprozesses zur Vorbereitung dieser
Richtlinie hat sich gezeigt, dass die Unternehmen trotz der bisherigen
Teilharmonisierung des einzelstaatlichen Markenrechts nach wie vor sehr
unterschiedliche = Rahmenbedingungen vorfinden, die den Zugang zum
Markenrechtsschutz insgesamt beschrinken und sich somit nachteilig auf
Wettbewerbsfahigkeit und Wachstum auswirken.

Es ist daher im Interesse eines gut funktionierenden Binnenmarkts sowie eines
einfacheren Erwerbs und Schutzes von Marken in der Union erforderlich, tiber die
beschrinkte Rechtsangleichung, die mit der Richtlinie 2008/95/EG erreicht wurde,
hinauszugehen und alle Aspekte des materiellen Markenrechts zu erfassen, das fiir
Marken gilt, die durch Eintragung auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 geschiitzt sind.

Wenn die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert werden soll,
muss nicht nur das materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht angeglichen
werden. Deshalb sollten die wichtigsten Verfahrensvorschriften im Markenrecht der
Mitgliedstaaten und im europdischen Markenrechtssystem einschlieBlich jener, bei
denen die bestehenden Divergenzen groflere Probleme im Binnenmarkt verursachen,
angeglichen werden. In Bezug auf die einzelstaatlichen Verfahren reicht es aus,
allgemeine Grundsitze festzulegen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, diese durch
konkretere Regelungen auszugestalten.

Es muss unbedingt gewéhrleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller
Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genieen und dass der Markenschutz auf
einzelstaatlicher Ebene dem Schutz der europdischen Marke entspricht. Entsprechend
dem umfassenden Schutz, der in der Union bekannten europdischen Marken gewihrt
wird, sollten alle eingetragenen Marken, die in einem Mitgliedstaat bekannt sind, auf
einzelstaatlicher Ebene einen solchen Schutz genielen.

ABL. C 140 vom 29.5.2010, S. 22.
KOM(2011) 287.
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(11)

| ¥ 2008/95/EG Erwiigungsgrund 5

Die vorliegende Richtlinie sollte den Mitgliedstaaten das Recht belassen, die durch
Benutzung erworbenen Marken weiterhin zu schiitzen; diese Marken sollten lediglich
in ihrer Beziehung zu den durch Eintragung erworbenen Marken beriicksichtigt
werden.

‘ WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 6

(12)

(13)

(14)

WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 8
= neu

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass fiir
den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen
Mitgliedstaaten grundsétzlich gleiche Bedingungen gelten.

Zu diesem Zweck muss eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen konnen. = Um
die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, ndmlich Rechtssicherheit
und ordnungsgemifle Verwaltung, zu erreichen, muss das Zeichen in einer Weise
darstellbar sein, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt werden kann. Die
Darstellung eines Zeichens sollte daher in jeder geeigneten Form — nicht nur mit
grafischen Mitteln — erlaubt sein, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die
ausreichende Garantien bieten. <

Die Eintragungshindernisse und NichtigBsaeiltiekeitsgriinde betreffend die Marke
selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit
dlteren Rechten sollten erschopfend aufgefithrt werden, selbst wenn einige dieser
Griinde fiir die Mitgliedstaaten fakultativ aufgefiihrt sind und es diesen folglich
freisteht, die betreffenden Griinde in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort
aufzunchmen. BieMiteliedstaatensolltenintihres Ei i i
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| ¥ 2008/95/EG Erwigungsgrund 9

WV 2008/95/EG
Erwiagungsgrund 10

{ neu
(15) Um zu gewidhrleisten, dass der Schutz, den geografische Angaben aufgrund anderer
Rechtsinstrumente der Union genieBen, bei der Priifung absoluter und relativer
Eintragungshindernisse in der Union einheitlich und umfassend zum Tragen kommt,
sollten in diese Richtlinie dieselben Bestimmungen zu geografischen Angaben
aufgenommen werden wie in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.
W 2008/95/EG
Erwdgungsgrund 11
(16) Der durch die eingetragene Marke gewidhrte Schutz, der insbesondere die

Herkunftsfunktion der Marke gewéhrleisten sollte, sollte im Falle der Identitét
zwischen der Marke und dem Zeichen und gwiseken den Waren oder Dienstleistungen
absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen
und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstrecken. Es ist
unbedingt erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf die
Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische
Voraussetzung fiir den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hingt von einer Vielzahl von
Umstidnden ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der
gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr
hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem
Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.
Bestimmungen iiber die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr,
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insbesondere iiber die Beweislast, sollten Sache nationaler Verfahrensregeln sein, die
von dieser Richtlinie nicht beriihrt werden sollten.

(17)

(18)

(19)

(20)

21)

(22)

(23)

U neu

Zur Gewibhrleistung der Rechtssicherheit und der vollen Ubereinstimmung mit dem
Prioritdtsgrundsatz, demzufolge eine édltere eingetragene Marke Vorrang vor einer
jiingeren eingetragenen Marke genieBt, muss festgeschrieben werden, dass die
Vollstreckung von Rechten aus einer Marke die Rechte, die Markeninhaber vor dem
Anmelde- oder Priorititstag der Marke erworben haben, nicht beeintrichtigt. Dies
steht im Einklang mit Artikel 16 Absatz 1 des Ubereinkommens iiber handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS)®.

Es ist sachgerecht, als Voraussetzung fiir eine Markenrechtsverletzung vorzusehen,
dass die rechtsverletzende Marke oder das rechtsverletzende Zeichen im
Geschiéftsverkehr zur Unterscheidung der kommerziellen Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird. Fiir andere Benutzungszwecke sollte das
einzelstaatliche Recht maB3gebend sein.

Um Rechtssicherheit und Klarheit zu gewéhrleisten, muss nicht nur im Fall der
Ahnlichkeit, sondern auch hinsichtlich der Benutzung eines identischen Zeichens fiir
identische Waren oder Dienstleistungen prézisiert werden, dass eine Marke lediglich
insoweit geschiitzt werden sollte, als die Hauptfunktion der Marke, d.h. die
Gewihrleistung der kommerziellen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen,
beeintriachtigt wird.

Als Verletzung einer Marke sollte auch die Benutzung eines Zeichens als
Handelsname oder dhnliche Bezeichnung gelten, solange die Benutzung der Angabe
der kommerziellen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dient.

Um Rechtssicherheit und volle Ubereinstimmung mit einschléigigem Unionsrecht zu
gewdhrleisten, sollte der Markeninhaber einem Dritten die Benutzung eines Zeichens
in der vergleichenden Werbung untersagen konnen, wenn diese vergleichende
Werbung gegen die Richtlinie 2006/114/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 iiber irrefithrende und vergleichende Werbung’
verstoft.

Um den Markenschutz zu stirken und wirksamer gegen Produktpiraterie vorzugehen,
sollte der Inhaber einer eingetragenen Marke Dritten verbieten konnen, aus
Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung des Markeninhabers eine
Marke angebracht ist, die im Wesentlichen mit der fiir derartige Waren eingetragenen
Marke identisch ist, in das Zollgebiet der Mitgliedstaaten zu verbringen, auch wenn sie
dort nicht in den zollrechtlich freien Verkehr iibergefiihrt werden.

Um der Einfuhr rechtsverletzender Waren, insbesondere bei Internetverkdufen,
wirksamer begegnen zu konnen, sollte der Markeninhaber die Einfuhr solcher Waren

ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 213.
ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
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(24)

(25)

(26)

in die Union auch dann untersagen konnen, wenn nur der Versender der Waren aus
kommerziellen Beweggriinden handelt.

Damit die Inhaber eingetragener Marken wirksamer gegen Nachahmungen vorgehen
konnen, sollten sie das Anbringen einer rechtsverletzenden Marke auf Waren sowie
bestimmte Vorbereitungshandlungen vor dem Anbringen der Marke untersagen
konnen.

Die ausschlieBlichen Rechte aus einer Marke sollten deren Inhaber nicht zum Verbot
der Benutzung von Zeichen oder Angaben berechtigen, die rechtmidfig und im
Einklang mit den anstidndigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel benutzt
werden. Um fiir Handelsnamen und Marken gleiche Bedingungen zu schaffen, sollte
die Benutzung von Handelsnamen, denen regelmifig unbeschrinkter Schutz vor
jingeren Marken eingerdumt wird, die Verwendung des eigenen Personennamens
einschlieBen. Des Weiteren sollte die Benutzung von deskriptiven oder nicht
unterscheidungskriftigen Zeichen oder Angaben allgemein eingeschlossen sein. Auch
sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die allgemeine rechtméfBige und
redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder
Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen.

Aus dem Grundsatz des freien Warenverkehrs folgt, dass der Inhaber der Marke einem
Dritten die Benutzung der Marke fiir Waren, die in der Union unter der Marke von
ithm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, nicht untersagen
kann, aufler wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem
weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

27)

W 2008/95/EG
Erwédgungsgrund 12

Aus Griinden der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen der Inhaber dlterer
Marken in unangemessener Weise einzugreifen, muss vorgesehen werden, dass diese
nicht mehr die Nichtigbseilieerklarung einer jlingeren Marke beantragen oder sich
deren Benutzung widersetzen konnen, wenn sie deren Benutzung wéhrend einer
langeren Zeit geduldet haben, es sei denn, dass die Anmeldung der jiingeren Marke
bosglaubig vorgenommen worden ist.

(28)

U neu

Im Interesse des Rechtsschutzes und zum Schutz rechtméfBig erworbener
Markenrechte ist es angemessen und notwendig, unbeschadet des Grundsatzes,
wonach eine jiingere Marke vor einer dlteren Marke zuriicksteht, festzuschreiben, dass
die Inhaber &lterer Marken nicht das Recht haben sollten, die Ablehnung der
Eintragung oder die Nichtigerkldrung einer jliingeren Marke zu erwirken oder sich der
Benutzung der jiingeren Marke zu widersetzen, wenn die jiingere Marke zu einem
Zeitpunkt erworben wurde, als die dltere Marke filir verfallen oder nichtig erklért
werden konnte, weil sie beispielsweise noch keine Unterscheidungskraft durch
Benutzung erlangt hatte, oder zu einem Zeitpunkt, zu dem die dltere Marke nicht
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(29)

(30)

(1)

(32)

(33)

(34)

gegen die jiingere Marke durchgesetzt werden konnte, weil die hierfiir notwendigen
Voraussetzungen wie Bekanntheit der dlteren Marke nicht gegeben waren.

Marken erfiillen nur dann ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu
unterscheiden und Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen, wenn
sie tatsdchlich im Markt benutzt werden. Das Benutzungserfordernis ist auch
notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschiitzten
Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen méglichen Konflikte zu verringern. Es
ist daher unbedingt zu fordern, dass eingetragene Marken tatsdchlich fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen sind, benutzt werden oder andernfalls
fiir verfallen zu erkléren sind.

Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschiitzt werden, soweit sie
tatsdchlich benutzt wird, mit der Folge, dass eine iltere eingetragene Marke ihren
Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer jiingeren Marke
Widerspruch zu erheben oder sie fiir nichtig erkldren zu lassen, wenn der Inhaber seine
Marke nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten auerdem vorsehen, dass
eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden
kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden, dass die Marke fiir
verfallen erkldrt werden konnte oder, wenn eine jlingere Marke Gegenstand des
Verfahrens ist, zu dem Zeitpunkt, als die jiingere Marke erworben wurde, fiir verfallen
hitte erklirt werden konnen.

Waurde fiir eine europdische Marke der Zeitrang einer nationalen Marke in Anspruch
genommen, auf die anschlieBend verzichtet wurde oder die erloschen ist, so sollte
vorgesehen werden, dass die Giiltigkeit dieser nationalen Marke weiterhin angefochten
werden kann. Die Anfechtung sollte auf Situationen beschriankt werden, in denen die
nationale Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem sie im Register geloscht wurde, fiir
verfallen oder fiir nichtig hitte erklart werden kdnnen.

Aus Griinden der Kohidrenz und um die gewerbliche Nutzung von Marken in der
Union zu erleichtern, sollten die vermogensrechtlichen Markenvorschriften den bereits
fir die europdische Marke geltenden Vorschriften angeglichen werden und
Bestimmungen iiber Rechtsilibertragung und Rechtsiibergang, Lizenzvergabe,
dingliche Rechte, Zwangsvollstreckungsmainahmen und Insolvenzverfahren
umfassen.

Kollektivmarken haben sich als niitzliches Werbeinstrument fiir Waren und
Dienstleistungen mit bestimmten gemeinsamen Eigenschaften erwiesen. Es ist deshalb
angemessen, auf nationale Kollektivmarken dhnliche Vorschriften wie auf européische
Kollektivmarken anzuwenden.

Um den Zugang zum Markenschutz zu verbessern und die Rechtssicherheit und
Berechenbarkeit zu erhohen, sollte das Verfahren fiir die Eintragung von Marken in
den Mitgliedstaaten effizient und transparent ausgestaltet sein und &hnlichen Regeln
wie denen folgen, die fiir europdische Marken gelten. Im Hinblick auf ein auf
nationaler und Unionsebene gleichermalen kohédrentes wund ausgewogenes
Markenschutzsystem sollten die Zentralbehorden der Mitgliedstaaten fiir den
gewerblichen Rechtsschutz (Markendmter) ihre auf die Eintragungsfahigkeit der
Marke gerichtete Priifung von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse
beschrianken. Dessen ungeachtet sollten sie auf Antrag der Anmelder rein informative
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(35)

(36)

(37)

Recherchen nach dlteren Marken durchfiihren konnen, die aber keine Wirkungen fiir
das weitere Eintragungsverfahren und etwaige anschlieende Widerspruchsverfahren
entfalten.

Um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte zu gewihrleisten
und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern, sollten fiir die Bezeichnung und
Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer
Markenanmeldung sind, in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten, die denen
fiir die europdische Marke nachgebildet sind. Damit die zustdndigen Behdrden und die
Wirtschaftsteilnehmer den Umfang des beantragten Markenschutzes allein anhand der
Anmeldung feststellen konnen, sollte die Bezeichnung der Waren und
Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig sein. Werden allgemeine Ausdriicke
verwendet, sollten diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen
einschlieBen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind.

Im Interesse eines wirksamen Markenschutzes sollten die Mitgliedstaaten ein
effizientes administratives Widerspruchsverfahren bereitstellen, das den Inhabern
dlterer Marken die Moglichkeit gibt, gegen die Eintragung einer Markenanmeldung
Widerspruch zu erheben. Dariiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten leistungsfahige
Verwaltungsverfahren fiir die Erklédrung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken
vorsehen, die dem Verfahren flir europdische Marken auf Unionsebene nachgebildet
sind.

Die Zentralbehdrden der Mitgliedstaaten fiir den gewerblichen Rechtsschutz sollten
miteinander und mit der Agentur der Europdischen Union fiir Marken, Muster und
Modelle (,,Agentur”) in allen Bereichen der Markeneintragung und -verwaltung
zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten wie die
Einrichtung und Pflege gemeinsamer oder vernetzter Datenbanken und Portale zu
Abfrage- und Recherchezwecken zu fordern. Die Zentralbehdrden der Mitgliedstaaten
und die Agentur sollten ihre Zusammenarbeit auf alle anderen Tatigkeitsbereiche
ausweiten, die fiir den Markenrechtsschutz in der Union von Belang sind.

(38)

‘ WV 2008/95/EG Erwigungsgrund 7

Diese Richtlinie sollte nicht ausschlieen, dass auf die Marken andere
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften
gegen den unlauteren Wettbewerb, iiber die zivilrechtliche Haftung oder den
Verbraucherschutz, Anwendung finden.

(39)

WV 2008/95/EG
Erwdgungsgrund 13 (angepasst)

Alle Mitgliedstaaten sind durch die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums X> (Pariser Verbandsiibereinkunft) und durch das TRIPS-
Ubereinkommen <XI gebunden. Es ist. erforderhch dass sich die Vorschriften dieser
Richtlinie mit denen der : bereinkuntt O Pariser Verbandsiibereinkunft
und des TRIPS-Ubereinkommens <Z| in vollstindiger Ubereinstimmung befinden. Die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus édeser [ der Pariser
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Verbandsiibereinkunft und dem TRIPS-Ubereinkommen <XI Ubereinkunft ergeben,
sollten durch diese Richtlinie nicht beriihrt werden. Gegebenenfalls sollte Artikel 367
X> 351 <X] Absatz 2 des Vertrags Anwendung finden.

4 neu

(40) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht sollte nur
jene Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu der bisherigen Richtlinie inhaltlich
gedndert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich unverénderten
Bestimmungen ergibt sich aus der bisherigen Richtlinie.

WV 2008/95/EG
Erwédgungsgrund 14

(41) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in
AnhangI Teil B genannten Frist fir die Umsetzung der Richtlinie
2008/95/EG89AB84HEWE in innerstaatliches Recht unberiihrt lassen —

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Kapitel 1

X> Allgemeine Bestimmungen <X

| 2008/95/EG

Artikel 1
Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Kollektiv-, Garantie- und Gewahrleistungsmarken fiir
Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Amt
fiir geistiges Eigentum eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat
international registriert worden sind.

10
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U neu

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) ,Markenamt*“ die Zentralbehorde eines Mitgliedstaats fiir den gewerblichen
Rechtsschutz oder das mit der Eintragung von Marken betraute Benelux-Amt fiir
geistiges Eigentum,;

b) »Agentur” die Agentur der Europdischen Union fiir Marken, Muster und Modelle
geméil Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009;

c) »Register” das von einem Markenamt gefiihrte Markenregister.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

Kapitel 2

X> Markenrecht <]
ABSCHNITT 1

X> MARKENFORMEN <X

Artikel 23
Markenformen

Marken konnen alle Zeichen [X> aller Art <X] sein, ¢ : : —tas
insbesondere Worter einschlieflich Personennamen, Abblldungen Buchstaben Zahlen IZ>
Farben als solche, <X] snd die Form oder Aufmachung der Ware X> oder Klangbilder <X] ,

soweit solche Zeichen geeignet sind,

a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheidens;

11
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U neu

b) in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zustéindigen Behdrden und das Publikum den
Gegenstand des dem Inhaber gewidhrten Schutzes eindeutig bestimmen koénnen.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

ABSCHNITT 2

X> EINTRAGUNGSHINDERNISSE ODER NICHTIGKEITSGRUNDE <X]

Artikel 34

X> Absolute <X] Eintragungshindernisse = D> oder <X] NichtigUnseiltiskeitsgriinde

|\ 2008/95/EG

1. Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen
im Falle der Eintragung der NichtigBnedlieerklarung:

a)
b)

¢)

d)

Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfahig sind;
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der
Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware
oder Dienstleistung dienen konnen,;

Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und stdndigen Verkehrsgepflogenheiten iiblich
sind;

Zeichen, die ausschlieBlich bestehen:
1) aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

11) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung
erforderlich ist;

i)  aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

Marken, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoB3en;

12
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g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel iliber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu
tduschen;

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zustdndigen Stellen gemaf3 Artikel 6ter
der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentumss
aaehstehend (,,Pariser Verbandsiibereinkunft®) genannt zuriickzuweisen sinds;

‘@neu

1) Marken, die nach MaBgabe von Unionsvorschriften zum Schutz von
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben oder nach einschligigen
internationalen Ubereinkiinften, denen die Union angehdrt, von der Eintragung
ausgeschlossen sind und nicht weiter benutzt werden diirfen;

j) Marken, die nach Mal3gabe von Unionsvorschriften zum Schutz von traditionellen
Bezeichnungen fiir Weine und garantiert traditionelle Spezialititen oder nach
einschliigigen internationalen Ubereinkiinften, denen die Union angehért, von der
Eintragung ausgeschlossen sind.

2. Absatz 1 findet Anwendung, auch wenn die Eintragungshindernisse

a) in anderen Mitgliedstaaten als den Mitgliedstaaten vorliegen, in denen die Marke zur
Eintragung angemeldet wurde;

b) nur dadurch entstanden sind, dass eine in einer Fremdsprache ausgedriickte Marke in eine
Amtssprache der Mitgliedstaaten {libersetzt oder transkribiert wurde.

3. Eine Marke ist fiir nichtig zu erkldren, wenn der Anmelder die Marke bosgldubig zur
Eintragung angemeldet hat. Jeder Mitgliedstaat kann iiberdies vorsehen, dass eine solche
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.

|\ 2008/95/EG

24. Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist
oder im Falle der Eintragung der Nichtigbagtitigerkldrung unterliegt, wenn und soweit

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvorschriften als des Markenrechts
des jeweiligen Mitgliedstaats oder der X> Union <X] Gemeinsehaft untersagt werden
kann;

13
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b)

| 2008/95/EG

die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthélt, insbesondere ein religidses
Symbol;

die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsiibereinkunft fallende
Abzeichen, Embleme oder Wappen enthidlt, denen ein oOffentliches Interesse
zukommt, es sei denn, dass die zustdndigen Stellen nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt habens.

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

35. Eine Marke wird nicht gemdB3 Absatz 1 Buchstabeb, ¢ oderd von der Eintragung
ausgeschlossen oder fiir nichtigaagiitie erklidrt, wenn sie vor der Anmeldung => oder nach der
Eintragung < infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

6. Die Mitgliedstaaten konnen dariiber—hinaus vorsehen, dass die st
X> Absatz 5 <X] auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft esst nach der Anmeldung '=>
aber vor der <= edes Eintragung erworben wurde.

Artikel 45

Weitere DO Relative <X] Emtragungshlndernlsse oder Nichtigbnsiltickeitsgriinde bei

|\ 2008/95/EG

1. Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung

der Nichtigbseiieerklarung:

a) wenn sie mit einer é&lteren Marke identisch ist und die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den
Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fiir die die dltere Marke Schutz genief3t;

b) wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke und der
Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr einer#es Verwechslunges besteht, die
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die Gefahr einschlieft, dass die Marke mit der alteren Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wird.

2., Altere Marken® im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem frilheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke,
gegebenenfalls mit der fiir diese Marken in Anspruch genommenen Prioritit, die den
nachstehenden Kategorien angehoren:

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘
a X> europdische Marken <XI ;

| 2008/95/EG

i1) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande
betroffen sind, beim Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum eingetragene
Marken;

1i1) mit Wirkung fiir den Mitgliedstaat international registrierte Marken;

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

b) 6 28 arken , X europdische Marken X1, fiir die wirksam der Zeltrang
gemaB der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 !‘!-—‘-A—=--—-—-—e -------- ;20-Dezember100

afis e ¥ aufgrund einer unter Buchstabe a Ziffern ii und iii
genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke
Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfallen ist;

| 2008/95/EG

c¢) Anmeldungen von Marken nach Buchstabena und b, vorbehaltlich ihrer
Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der fiir
die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Prioritét, in dem Mitgliedstaat
im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft ,,notorisch bekannt®
sind.

10
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WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

3. Eine Marke ist aseh-dann von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der
Eintragung der Nichtighagiitieerkldrung, wenn

a)

sie mit einer dlteren Gemeinsehaftsmarke = Marke < 1
identisch ist oder dieser ahnhch 1st = unabhéngig davon, ob dle Waren oder
Dlenstlelstungen fiir die 51e emgetragen werden soll oder emgetragen worden ist, <2

W@%é%ﬁ=l%t= Ei> mit denen 1dent1sch denen ahnhch oder < é%e nlcht denen ahnhch
sind, fiir die die dltere G smrarke = Marke & emgetragen ist, falls diese
dltere Gemeinschafismarke © Marke ¢ in der-Gemeinsehaft @ einem Mitgliedstaat
oder im Fall einer europdischen Marke in der Union <= bekannt ist und die
Benutzung der Jungeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der
dlteren Gemeinsehafisms pazke = Marke <= ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirdes;

(b)

(c)

d)

4 neu

der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung
auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, der Agent oder Vertreter
rechtfertigt seine Handlungsweise;

die Marke mit einer dlteren, aullerhalb der Union geschiitzten Marke verwechselt
werden kann, sofern die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nach wie vor ernsthaft
benutzt wurde und der Anmelder die Anmeldung bosgldubig eingereicht hat;

sie nach Mallgabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen
und geografischen Angaben von der Eintragung ausgeschlossen ist und nicht weiter
benutzt werden darf.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

4. Jeder Mitgliedstaat kann zudesm vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung
ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der NichtigBaedltiserklarung unterliegt,
wenn und soweit

| 2008/95/EG
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ba) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschéftlichen
Verkehr benutzten Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der jiingeren Marke oder
gegebenenfalls vor dem Tag der fiir die Anmeldung der jliingeren Marke in Anspruch
genommenen Prioritdt erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke
oder dieses sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer
jiingeren Marke zu untersagen;

eb) die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht in Absatz 2 oder in
vorliegendem Absatz unter Buchstabe ba genannten dlteren Rechts untersagt werden
kann, insbesondere aufgrund eines
1)  Namensrechts;
i)  Rechts an der eigenen Abbildung;
iii)  Urheberrechts;

iv)  gewerblichen Schutzrechtss.

5. Die Mitgliedstaaten konnen zulassen, dass unter geeigneten Umstdnden die Eintragung
nicht versagt oder die Marke nicht fiir nichtigenetltie erklart wird, wenn der Inhaber der
alteren Marke oder des dlteren Rechts der Eintragung der jiingeren Marke zustimmt.

6. Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass abweichend von den Absdtzen 1 bis 5 die
Eintragungshindernisse oder Nichtighagiltiekeitsgriinde, die in diesem Staat vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen
Bestimmungen gegolten haben, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt
angemeldet worden sind.

17
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WV 2008/95/EG (angepasst)

= neu
Artikel 46
Nachtrigliche Feststellung der NichtigEngitiskeit oder des Verfalls einer Marke
Wird bei einer Gesseinsehafismarke X curopidischen Marke <X] der Zeitrang einer élteren
> nationalen <XI Marke in Anspruch genommen, die Gegenstand eines Verzichts gewesen
oder erloschen ist, so kann die NichtigHaeitiekeit oder der Verfall der X nationalen <XI

Marke nachtriglich festgestellt werden = , sofern die Nichtigkeit oder der Verfall auch zum
Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erloschens hitte erkliart werden kénnen. In
diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung mehr <= .

Artikel 7

> Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde nur in Bezug auf einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen <X]

B> Liegt ein Eintragungshindernis oder ein Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen vor, fiir die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird ihre
Eintragung nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen zuriickgewiesen oder fiir nichtig
erklért. <]

4 neu

Artikel 8

Fehlende Unterscheidungskraft oder Bekanntheit einer élteren Marke als Grund fiir die
Bestandskraft einer eingetragenen Marke

Eine eingetragene Marke wird nicht wegen einer élteren Marke fiir nichtig erklért, wenn

a) die dltere Marke, die nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, ¢ oder d fiir nichtig erklart
werden kann, zum Zeitpunkt der Anmeldung oder am Prioritétstag der eingetragenen
Marke keine Unterscheidungskraft erworben hat;

b) der Antrag auf Nichtigerkldrung auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b gestiitzt ist und
die dltere Marke keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hat, um zum
Zeitpunkt der Anmeldung oder am Priorititstag der eingetragenen Marke die
Feststellung zu stiitzen, dass die Gefahr einer Verwechslung im Sinne des Artikels 5
Absatz 1 Buchstabe b besteht;

c) der Antrag auf Nichtigerkldrung auf Artikel 5 Absatz 3 gestiitzt ist und die dltere

Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung oder am Prioritdtstag der eingetragenen Marke
keine Wertschédtzung im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 erlangt hat.
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WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

Artikel 9
Mepwirkung DO Ausschluss der Nichtigerklirung <XI duxreh > bei <X] Duldung

1. Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer dlteren Marke im Sinne von Artikel 54 Absatz
Absdtze 2 = und 3 <& die Benutzung einer jiingeren eingetragenen Marke in diesem
Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung geduldet, so kann er fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die
jingere Marke benutzt worden ist, aufgrund der é&lteren Marke weéeibére @ kelne <Z|
Lhtlgi&%erklamng der jlingeren Marke Verlangen nreeh—sieh—ih
wadersetzen, es sei denn, dass dic Anmeldung der jlingeren Marke wurde bosglaublg
vorgenommen erden-ist.

2 Die Mltghedstaaten konnen Vorsehen dass Absatz 1 auch fiir den Inhaber einersn-Astikel4
: e—eder eines sonstigen in Artikel 45 Absatz 4

Buchstabe ab oder be genannten alteren Rechts gilt.

|\ 2008/95/EG

3. In den Fillen der Absétze 1 oder 2 kann der Inhaber der jiingeren eingetragenen Marke sich
der Benutzung des &lteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegeniiber der
jiingeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

ABSCHNITT 3

[X> RECHTE AUS DER MARKE UND BESCHRANKUNGEN <X]

Artikel £10

Rechte aus der Marke

s DO Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr <XI

d B> Der XI Inhaber X einer eingetragenen Marke hat
unbeschadet der von Markenmhabem vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem
Priorititstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das Recht X1 , Dritten zu
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verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr [ ein Zeichen im
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn <XI

b)

4
e

X> das <XI Zeichen

%be%eﬂ IZ) mit der Marke identisch ist und im Zusammenhang mlt Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird <XI , die mit denjenigen identisch sind, fiir die sie
eingetragen ist = , und die Benutzung des Zeichens die Funktion der Marke, den
Verbrauchern gegeniiber die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu
gewdhrleisten, beeintrdchtigt oder zu beeintrachtigen droht <;

oder thr ahnhch 1st und fur Waren oder Dlenstlelstungen benutzt wird, die mit
denjenigen identisch oder ihnen dhnlich sind, fiir die die Marke eingetragen ist,
und <ZI fur das Publikum die Gefahr elner%ﬁ Verwechslungeﬁ besteht%e%e

Zelchen <ZI mit der Marke 1dent1sches oder ihr ahnhches IZ> ist unabhanglg davon,
ob es <X] Zetehen fiir Waren oder Dienstleistungen X> benutzt wird <X] za-benutzen,
die aieht denen dhnlich sind, fiir die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

> Die Gefahr einer Verwechslung schlieft die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird. <XI

|\ 2008/95/EG

3. Sind die Voraussetzungen desr=Abséatze-lund des Absatzes 2 erfiillt, so kann insbesondere
verboten werden:

|\ 2008/95/EG

das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den
genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten
oder zu erbringen;

Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufiihren;

20
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U neu

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines
Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen;

|\ 2008/95/EG

de) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu benutzens;
4 neu
f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG

zuwider laufenden Weise zu benutzen.

4. Der Inhaber einer eingetragenen Marke ist auch berechtigt, die Einfuhr von Waren nach
Absatz 3 Buchstabe ¢ zu unterbinden, wenn nur der Versender der Waren aus kommerziellen
Beweggriinden handelt.

5. Werden aus Dirittstaaten stammende Waren, einschlieflich Verpackung, auf denen ohne
Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die mit einer Marke identisch ist,
die fiir derartige Waren eingetragen ist oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von
einer solchen Marke zu unterscheiden ist, im Rahmen einer kommerziellen Tétigkeit in das
Zollgebiet der Union verbracht, ohne in den zollrechtlich freien Verkehr iibergefiihrt zu
werden, so hat der Zollanmelder oder der Besitzer der Waren, wenn Grund zu der Annahme
besteht, dass die Waren in der Union in Verkehr gebracht werden, auf Verlangen des
Markeninhabers oder des nach Artikel 26 Absatz3 ermichtigten Lizenznehmers
nachzuweisen, dass der Bestimmungsort der Waren auflerhalb des Gebiets der Union gelegen
ist.

Bis zum Beweis des Gegenteils wird das Gebiet der Union als Bestimmungsort der Waren
betrachtet.

| 2008/95/EG

46. Konnte vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie
89/104/EWG erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses
Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemdfl Absatz 2+ Buchstabe b oder ¢ and-Absatz
2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses
Zeichens nicht entgegengehalten werden.

57. Die Absitze 1, 2, 3 und 6 bis=4 beriihren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden
Bestimmungen iiber den Schutz gegeniiber der Verwendung eines Zeichens zu anderen
Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung
dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.
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U neu

Artikel 11

Verletzung der Rechte des Markeninhabers durch Benutzung der Aufmachung,
Verpackung oder anderer Kennzeichnungsmittel

Besteht die Gefahr, dass die Aufmachung, Verpackung oder andere Kennzeichnungsmittel,
auf denen die Marke angebracht wird, in einem Mitgliedstaat fiir Waren oder
Dienstleistungen benutzt werden und diese Benutzung eine Verletzung der Rechte des
Markeninhabers nach Artikel 10 Absdtze 2 und 3 darstellt, so hat der Inhaber das Recht,
Folgendes zu verbieten:

a) das Anbringen eines mit der Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens auf der
Aufmachung, Verpackung oder auf anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die
Marke angebracht werden kann, im Rahmen des geschiftlichen Verkehrs;

b) das Anbieten, Inverkehrbringen oder das Lagern fiir diese Zwecke oder die Einfuhr
oder  Ausfuhr von  Aufmachungen,  Verpackungen oder  anderen
Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht ist.

Artikel 12

Wiedergabe von Marken in Worterbiichern

Erweckt die Wiedergabe einer Marke in einem Worterbuch, Lexikon oder &hnlichen
Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des
Inhabers der Marke sicher, dass der Wiedergabe der Marke spitestens bei einer Neuauflage
des Werkes der Hinweis beigefiigt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

Artikel 13

Untersagung der Benutzung einer fiir einen Agenten oder Vertreter eingetragenen
Marke

1. Ist eine Marke fiir den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen
Zustimmung eingetragen worden, so ist der Markeninhaber wahlweise berechtigt,

a) sich der Benutzung seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu
widersetzen,;
b) von seinem Agenten oder Vertreter die Ubertragung der Eintragung der Marke zu

seinen Gunsten zu verlangen.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise
rechtfertigt.
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| 2008/95/EG

Artikel 614
Beschrinkung der Wirkungen der Marke

1. Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

a) seinen eigenenNamen [X> Personennamen <X] oder seine Anschrift,

b) = Zeichen oder <= Angaben = ohne Unterscheidungskraft oder < {iber die Art,
die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische
Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder iiber andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c¢) die Markes—aHs-d v = zu Zwecken der Identifizierung oder zum
Verweis auf Waren oder Dlenstlelstungen als die des Inhabers der Marke,
insbesondere wenn die Benutzung der Marke <= als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware, insbesondere als Zubehdr oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im
geschiftlichen Verkehr zu benutzens.

[X> Unterabsatz 1 findet nur dann Anwendung, <X] wennsefess die Benutzung [X> durch den
Dritten <X] den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

{ neu

2. Die Benutzung durch Dritte wird insbesondere dann als nicht den anstéindigen
Gepflogenheiten entsprechend betrachtet, wenn

a) sie den Eindruck vermittelt, dass eine kommerzielle Verbindung zwischen dem
Dritten und dem Inhaber der Marke besteht;

b) die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintréchtigt wird.

| 2008/95/EG

23. Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein dlteres Recht von Grtlicher
Bedeutung anerkannt, so gewéhrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die
Benutzung dieses Rechts im geschéftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist,
zu verbieten.
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Artikel 215

Erschopfung ders Rechtes aus der Marke

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

1. Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke
fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemeinsehaft X Union <Xl in den Verkehr gebracht worden sind.

|\ 2008/95/EG

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der
Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn sich der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen veréndert oder verschlechtert hatist.

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

Artikel 4816

Benutzung der Marke

1. Hat der Inhaber der Marke diese fiir die Waren oder Dlenstlelstungen fiir die sie
elngetragen ist, innerhalb von flinf Jahren nach dem Tag des ehlusses—des

: e = der Eintragung < nicht ernsthaft in dem betreffenden Mltghedstaat
benutzt oder wurde eine solche Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von
fiinf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in B> Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1,
Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 48 Absidtze 3 und 4 <X] dieser—Richthinie Vorgesehenen
> Beschrankungen und <XI Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen.

4 neu

2. Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden die
fiinf Jahre gemdfl Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
die Marke moglich ist oder, falls Widerspruch erhoben und nicht zuriickgenommen wurde, ab
dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt
hat.

3. Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in einem
Mitgliedstaat eingetragen worden sind, werden die fiinf Jahre gemd3 Absatz 1 von dem Tag
an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zuriickgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch
mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben und nicht zuriickgenommen, wird
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die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende
Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.

| 2008/95/EG
4. Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Haterabsatzes Absatzes 1:

WV 2008/95/EG
= neu

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen
abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird
= , unabhingig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des
Inhabers eingetragen ist <= ;

b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden
Mitgliedstaat ausschlieBlich fiir den Export.

Benutzung durch den Inhaber.

{ neu

Artikel 17
Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie seine
Rechte nicht gemiB8 Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage fiir
verfallen erklart werden konnen.
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Artikel 18

Zwischenrecht des Inhabers einer spiiter eingetragenen Marke als Einrede in
Verletzungsverfahren

1. In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer
spéter eingetragenen Marke zu verbieten, wenn diese jiingere Marke nicht nach Mallgabe von
Artikel 8, Artikel 9 Absdtze 1 und 2 und Artikel 48 Absatz 3 fiir nichtig erklart wird.

2. In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer
spéter eingetragenen europdischen Marke zu verbieten, wenn diese jiingere Marke nicht nach
Maligabe von Artikel 53 Absitze 3 und 4, Artikel 54 Absdtze 1 und 2 oder Artikel 57
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 fiir nichtig erklért wird.

3. Ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer spéter eingetragenen
Marke nach Absatz 1 oder 2 zu verbieten, so kann sich der Inhaber der spiter eingetragenen
Marke im Verletzungsverfahren der Benutzung der élteren Marke nicht widersetzen, auch
wenn dieses Recht nicht mehr gegen die jiingere Marke geltend gemacht werden kann.

| 2008/95/EG
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‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

ABSCHNITT 4

[X> VERFALL VON MARKENRECHTEN <X]

Artikel £219

X> Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund <XI Merfallssriinde

[V 2008/95/EG |

1. Eine Marke wird fir verfallen erkldrt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen
Zeitraums von fiinf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat fiir die Waren oder
Dienstleistungen, flir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine
berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

2. Der Verfall einer Marke kann jedeek nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende
dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserkldrung die Benutzung der
Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.

|\ 2008/95/EG

3. Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von
fiinf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des
Antrags auf Verfallserklirung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie
unberiicksichtigt, sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die erneute Benutzung
erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag

auf Verfallserkldrung gestellt werden konnte.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

Artikel 20

X> Entwicklung zu einer gebriuchlichen Bezeichnung oder irrefiihrenden Angabe als
Verfallsgrund <xI
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2—Fine Marke wird 4
Zeitpunkt ihrer Eintragung

fur verfallen erkldrt, wenn sie nach dem

| 2008/95/EG

a) infolge des Verhaltens oder der Untédtigkeit ihres Inhabers im geschiftlichen Verkehr
zur gebrduchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, fiir
die sie eingetragen wurde;

b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir Waren
oder Dienstleistungen, flir die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum
insbesondere iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser
Waren oder Dienstleistungen irrezufiihren.

Artikel 321

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

Zuriielowveisung; Verfall edertngiltigkeit nur in Bezug auf fiir einen Teil der Waren

oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fiir die Zurielewress S S er—F+ 2 &
Verfalls—eder—Ungiltigerklarung IZ> einer Marke <ZI nur fur einen Te11 der Waren oder
Dienstleistungen vor, fiir die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird sie nur fiir

diese Waren oder Dienstleistungen zariiekgewseses; fiir verfallen ederfirungiitie erklirt.

‘@neu

ABSCHNITT 5

MARKEN ALS GEGENSTAND DES VERMOGENS

Artikel 22
Rechtsiibergang einer eingetragenen Marke

1. Eine Marke kann, unabhingig von der Ubertragung des Unternehmens, fiir alle oder einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, flir die sie eingetragen ist, Gegenstand eines
Rechtsiibergangs sein.

2. Die Ubertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die Marke, es sei denn, es
ist etwas anderes vereinbart oder aus den Umstdnden geht eindeutig etwas anderes hervor.

28



DE

Dies gilt entsprechend fiir die rechtsgeschiiftliche Verpflichtung zur Ubertragung des
Unternehmens.

3. Vorbehaltlich des Absatzes2 muss die rechtsgeschiiftliche Ubertragung der Marke
schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien, es sei denn, dass sie auf
einer gerichtlichen Entscheidung beruht; anderenfalls ist sie nichtig.

4. Der Rechtsiibergang wird auf Antrag einer Vertragspartei in das Register eingetragen und
verdftentlicht.

5. Solange der Rechtsiibergang nicht in das Register eingetragen ist, kann der
Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Marke Dritten gegeniiber nicht geltend
machen.

6. Sind gegeniiber dem Markenamt Fristen zu wahren, so konnen, sobald der Antrag auf
Eintragung des Rechtsiibergangs beim Markenamt eingegangen ist, die entsprechenden
Erklarungen gegeniiber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

Artikel 23
Dingliche Rechte

1. Eine Marke kann unabhédngig vom Unternehmen verpfiandet werden oder Gegenstand eines
sonstigen dinglichen Rechts sein.

2. Die in Absatz 1 genannten Rechte werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register
eingetragen und verdffentlicht.

Artikel 24

Zwangsvollstreckung

1. Eine Marke kann Gegenstand von MaBnahmen der Zwangsvollstreckung sein.
2. Die Zwangsvollstreckungsmafinahmen werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register
eingetragen und verdffentlicht.

Artikel 25

Insolvenzverfahren

Ist die Marke Gegenstand eines Insolvenzverfahrens, so wird dies auf Antrag der zustidndigen
Behorde in das Register eingetragen und verdffentlicht.
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| 2008/95/EG

Artikel 26
Lizenz

1. Die Marke kann fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, und fiir das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets eines Mitgliedstaats
Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschlieflich oder nicht ausschlieBlich
sein.

2. Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend
machen, der in Bezug auf Folgendes gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstoft:

a) die Dauer der Lizenz;

b) die von der Eintragung erfasste Form, in der die Marke verwendet werden darf;
c) die Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Lizenz erteilt wurde;

d) das Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf;

e) die Qualitdit der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten
Dienstleistungen.

4 neu

3. Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren
wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhéngig machen. Der
Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz kann jedoch ein solches Verfahren anhingig machen,
wenn der Inhaber der Marke nach formlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer
angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat.

4. Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage
beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.

5. Die Erteilung oder der Ubergang einer Lizenz an einer Marke wird auf Antrag eines
Beteiligten in das Register eingetragen und verdffentlicht.

Artikel 27
Die Anmeldung einer Marke als Gegenstand des Vermogens

Die Artikel 22 bis 26 gelten entsprechend fiir Markenanmeldungen.
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ABSCHNITT 6

GARANTIEMARKEN, GEWAHRLEISTUNGSMARKEN UND KOLLEKTIVMARKEN

Artikel 28
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. Eine Gewdhrleistungsmarke ist eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet
wird und dazu dienen kann, die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke
hinsichtlich der geografischen Herkunft, des Materials, der Art und Weise der Herstellung der
Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualitdt, Genauigkeit oder anderer
Eigenschaften gewdhrleistet, von solchen zu unterscheiden, fiir die keine derartige
Gewaihrleistung besteht.

2. Eine Kollektivmarke ist eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und
dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der
Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

Artikel £29

Garantie- und Gewihrleistungsmarken

1. > Die Mitgliedstaaten konnen die Eintragung von Garantie- oder Gewahrleistungsmarken
vorsehen. <XI

%a%a%&%% IZ> konnen <Z| Vorsehen, dass é=1-%se=M&ﬁeeﬁ IZ> Garantle- oder
Gewihrleistungsmarken <X] aus seeiteren [X> anderen <X] als den in den Artikeln 3 X> ,19 <XI
und $220 genannten Griinden von der Eintragung ausgeschlossen oder fiir verfallen oder
ungiiltig erklért werden, soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

23, Al A o Abs chotolha o e dieMitaliedstaater
é&ss X> Eine Garantle- oder Gewahrlelstungsmarke dle <XI aus Zeichen oder Angaben
> besteht <XI , welche im Verkehr zur Bezelchnung der geograﬁschen Herkunft der Ware
oder Dlenstlelstung dienen konnen, e
darstellenkénnen- berechtigt den Inhaber nlcht dazu einem Dritten d1e Benutzung solcher
Zeichen oder Angaben im geschéftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung den
anstidndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprichtz.. #lnsbesondere kann eine
solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt
ist, nicht entgegengehalten werden.

31

DE



DE

Artikel 30

X> Kollektivmarken <X

U neu

1. Die Mitgliedstaaten sehen die Eintragung von Kollektivmarken vor.

2. Verbiande von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern oder Héndlern, die
nach dem fiir sie mafigebenden Recht die Féahigkeit haben, im eigenen Namen Trager von
Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Vertrdge zu schlieBen oder andere Rechtshandlungen
vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des 6ffentlichen Rechts
konnen Kollektivmarken anmelden.

3. Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢ konnen Kollektivmarken aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

> Eine Kollektivmarke berechtigt den Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung
solcher Zeichen oder Angaben im geschiftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die
Benutzung den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen
Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden. <XI

{ neu

Artikel 31
Kollektivmarkensatzung
1. Der Anmeldung der Kollektivmarke muss eine Markensatzung beigefiigt sein.

2. In der Markensatzung sind die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen, die
Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft im Verband und die Bedingungen fiir die Benutzung
der Marke, einschlielich Sanktionen, anzugeben. Die Markensatzung iiber die Benutzung
einer Marke nach Artikel 30 Absatz3 muss es jeder Person, deren Waren oder
Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied
des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist.

Artikel 32

Zuriickweisung der Anmeldung
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1. Uber die in den Artikeln4 und 5 genannten Eintragungshindernisse hinaus wird die
Anmeldung einer Kollektivmarke zurlickgewiesen, wenn den Vorschriften der Artikel 28
Absatz 2, Artikel 30 oder Artikel 31 nicht Geniige getan ist oder die Markensatzung gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoft.

2. Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird auBerdem zuriickgewiesen, wenn die Gefahr
besteht, dass das Publikum iiber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregefiihrt
wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wére sie etwas
anderes als eine Kollektivmarke.

3. Die Anmeldung wird nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder aufgrund einer Anderung
der Markensatzung die Erfordernisse der Absétze 1 und 2 erfiillt.

Artikel 33

Benutzung von Kollektivmarken

Die Erfordernisse des Artikels 16 sind erfiillt, wenn die Kollektivmarke von einer zur
Benutzung berechtigten Person ernsthaft geméf Artikel 16 benutzt wird.

Artikel 34

Anderung der Kollektivmarkensatzung

1. Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Markenamt jede Anderung der Satzung zu
unterbreiten.

2. Die Anderung wird im Register vermerkt, es sei denn, die gedinderte Satzung entspricht
nicht den Erfordernissen des Artikels 31 oder begriindet eine Zurlickweisung der Anmeldung
nach Artikel 32.

3. Artikel 42 Absatz 2 gilt fiir gednderte Satzungen.
4. Fiir Zwecke dieser Richtlinie wird die Satzungsénderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem der Hinweis auf die Anderung im Register vermerkt ist.
Artikel 35
Erhebung der Verletzungsklage

1. Die Vorschriften des Artikels 26 Absétze 3 und 4 gelten fiir jede zur Benutzung einer
Kollektivmarke berechtigte Person.

2. Der Inhaber einer Kollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke
berechtigten Personen Ersatz des Schadens verlangen, der diesen Personen aus der
unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.
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Artikel 36
Weitere Verfallsgriinde

AuBer aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Verfallsgriinden werden die Rechte des
Inhabers einer Kollektivmarke auf Antrag beim Markenamt oder auf Widerklage im
Verletzungsverfahren fiir verfallen erklart, wenn

a) der Inhaber keine angemessenen MaBBnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke
zu verhindern, die nicht im Einklang mit den Benutzungsbedingungen steht, wie sie
in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Anderung gegebenenfalls im Register
hingewiesen worden ist;

b) die Art, in der die Marke von Nutzungsberechtigten benutzt worden ist, bewirkt hat,
dass das Publikum im Sinne von Artikel 32 Absatz 2 irregefiihrt werden konnte;

C) im Register eine Anderung der Satzung vermerkt ist, die gegen Artikel 34 Absatz 2

verstoft, es sei denn, der Markeninhaber &ndert die Satzung erneut und kommt so
den Erfordernissen des betreffenden Artikels nach.

Artikel 37
Weitere Nichtigkeitsgriinde
Uber die in den Artikeln 4 und 5 genannten Nichtigkeitsgriinde hinaus wird eine entgegen den
Vorschriften des Artikels 32 eingetragene Kollektivmarke fiir nichtig erklért, es sei denn, der

Markeninhaber éndert die Markensatzung und kommt so den Erfordernissen des Artikels 32
nach.

Kapitel 3
Verfahren

ABSCHNITT 1

ANMELDUNG UND EINTRAGUNG

Artikel 38
Erfordernisse der Anmeldung
1. Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke muss Folgendes enthalten:
a) einen Antrag auf Eintragung,

b) Angaben, die es erlauben, die Identitidt des Anmelders festzustellen,
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c) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Eintragung beantragt
wird,

d) eine Wiedergabe der Marke.

2. Fiir die Anmeldung einer Marke sind die Anmeldegebiihr und gegebenenfalls eine oder
mehrere Klassengebiihren zu entrichten.

Artikel 39
Anmeldetag

1. Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Unterlagen mit den
Angaben nach Artikel 38 beim Markenamt eingereicht hat.

2. Die Mitgliedstaaten konnen die Zuerkennung des Anmeldetags von der Zahlung einer
Grundgebiihr fiir die Anmeldung oder einer Eintragungsgebiihr abhéingig machen.

Artikel 40
Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen

1. Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind, werden
gemil dem im Abkommen von Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15.Juni 1957 (,,Nizzaer
Klassifikation®) klassifiziert.

2. Die Waren und Dienstleistungen, fiir die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder
so klar und eindeutig anzugeben, dass die =zustindigen Behorden und die
Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen
konnen. Die Waren und Dienstleistungen konnen nur in jeweils eine Klasse der Nizzaer
Klassifikation eingereiht werden.

3. Fiir die Zwecke von Absatz2 konnen die in den Klasseniiberschriften der Nizzaer
Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden,
sofern sie hinreichend klar und eindeutig sind.

4. Das Markenamt weist die Anmeldung bei unklaren oder nicht eindeutigen Begriffen
zuriick, sofern der Anmelder nicht innerhalb einer vom Markenamt zu diesem Zweck
gesetzten Frist einen annehmbaren Wortlaut vorschldgt. Im Interesse der Transparenz und
Rechtssicherheit erstellen die Markenéimter gemeinsam eine Ubersicht iiber ihre jeweiligen
Verwaltungspraktiken in Bezug auf die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen.

5. Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschlieBlich der Oberbegriffe der
Klassentiberschriften der Nizzaer Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren
oder Dienstleistungen einschlieBen, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des
Ausdrucks erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass ein
Anspruch auf Waren und Dienstleistungen eingeschlossen ist, die nicht darunter erfasst
werden konnen.
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6. Beantragt der Anmelder eine Eintragung flir mehr als eine Klasse, so werden die Waren
und Dienstleistungen gemif3 den Klassen der Nizzaer Klassifikation zusammengefasst, wobei
jeder Gruppe die Nummer der Klasse in der Reihenfolge dieser Klassifikation vorangestellt
wird.

7. Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen dient ausschlieBlich
Verwaltungszwecken. Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen als &hnlich
angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation erscheinen, und Waren und
Dienstleistungen werden nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen
Klassen der Nizzaer Klassifikation erscheinen.

Artikel 41
Priifung von Amts wegen

Die Markendmter beschrinken ihre auf die FEintragungsfdhigkeit der Marke gerichtete
Priifung einer Markenmeldung von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse im
Sinne des Artikels 4.

Artikel 42

Bemerkungen Dritter

1. Natiirliche oder juristische Personen sowie die Verbidnde der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Héndler und Verbraucher kdnnen beim Markenamt schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erlautern, aus welchen der in Artikel 4 aufgefiihrten
Griinden die Marke von Amts wegen von der Eintragung auszuschlieen ist. Sie sind an dem
Verfahren vor dem Markenamt nicht beteiligt.

2. Natiirliche oder juristische Personen sowie die Verbdnde der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher konnen beim Markenamt schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erldutern, aus welchen Griinden zusétzlich zu Absatz 1
die Anmeldung einer Kollektivmarke nach Artikel 32 Absdtze 1 und 2 zurlickzuweisen ist.

Artikel 43

Teilung der Anmeldung und der Eintragung

Der Anmelder oder Inhaber einer Marke kann durch entsprechende Erklarung gegeniiber dem
Markenamt die Markenanmeldung oder Eintragung teilen.

Artikel 44

Gebiihren

Fiir die Eintragung einer Marke und deren Verldngerung wird iiber die erste Klasse hinaus
eine Zusatzgebiihr fiir jede Klasse von Waren und Dienstleistungen fallig.
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ABSCHNITT 2

WIDERSPRUCHS-, VERFALLS- UND NICHTIGKEITSVERFAHREN

Artikel 45
Widerspruchsverfahren

1. Die Mitgliedstaaten stellen fiir den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke aus den
in Artikel 5 genannten Griinden ein effizientes, ziigiges Verwaltungsverfahren bei ihren
Markendmtern bereit.

2. Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach Absatz 1 ist zumindest der Inhaber eines
alteren Rechts im Sinne des Artikels 5 Absitze 2 und 3 berechtigt, Widerspruch zu erheben.

3. Den Beteiligten — dem Widersprechenden und dem Anmelder — wird vor Beginn des
Widerspruchsverfahrens eine Frist von mindestens zwei Monaten eingerdumt, um ihnen die
Moglichkeit einer giitlichen Einigung zu bieten.

Artikel 46
Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren

1. Ist die Fiinfjahresfrist, innerhalb deren die dltere Marke gemif Artikel 16 ernsthaft benutzt
worden sein muss, am Anmelde- oder Priorititstag der jiingeren Marke abgelaufen, hat der
Inhaber der dlteren Marke, der Widerspruch erhoben hat, im Widerspruchsverfahren vor dem
Markenamt auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass die dltere Marke
in den fiinf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritétstag der jiingeren Marke ernsthaft gemaf
Artikel 16 benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen.
Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zuriickgewiesen.

2. Ist die dltere Marke nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Priifung des Widerspruchs nach
Absatz 1 nur fiir diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

3.. Die Absitze 1 und 2 finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der dlteren Marke um
eine europdische Marke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der
europdischen Marke nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.

Artikel 47

Verfahren zur Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke

1. Die Mitgliedstaaten stellen fiir die Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke
ein Verwaltungsverfahren vor ihren Markendmtern bereit.

2. Eine Marke wird im Rahmen des Verwaltungsverfahrens zur Erkldrung des Verfalls einer
Marke aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Griinden fiir verfallen erklért.
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3. Eine Marke wird im Verwaltungsverfahren zur Erkldrung der Nichtigkeit einer Marke
zumindest aus den folgenden Griinden fiir nichtig erklart:

a) Die Marke geniigt nicht den Erfordernissen des Artikels4 und hétte deshalb nicht
eingetragen werden diirfen.

b) Die Marke hitte nicht eingetragen werden diirfen, weil sie mit einem é&lteren Recht im
Sinne des Artikels 5 Absédtze 2 und 3 kollidiert.

4. Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sind zumindest folgende Personen berechtigt, einen
Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen:

a) in den Fillen des Absatzes2 und des Absatzes 3 Buchstabe a jede natiirliche oder
juristische Person sowie jeder Interessenverband von Herstellern, Erzeugern,
Dienstleistungsunternehmern, Héndlern oder Verbrauchern, der nach dem fiir ihn
malBgebenden Recht prozessfihig ist;

b) in den Féllen des Absatzes 3 Buchstabe b der Inhaber eines dlteren Rechts im Sinne des
Artikels 5 Absidtze 2 und 3.

Artikel 48
Einrede der Nichtbenutzung in Verfahren zur Erklirung der Nichtigkeit einer Marke

1. Ist in einem Verwaltungsverfahren der Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit einer Marke
auf eine eingetragene Marke mit einem friiheren Anmelde- oder Prioritétstag gestiitzt, hat der
Inhaber der élteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jiingeren Marke den Nachweis zu
erbringen, dass die éltere Marke in den fiinf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerkldrung
ernsthaft gemal Artikel 16 fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist
und die als Begriindung fiir den Antrag auf Nichtigerkldrung angefiihrt werden, benutzt
worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen, sofern die
Fiinfjahresfrist, innerhalb deren die dltere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Nichtigerklarung gestellt wurde, abgelaufen ist.

2. Ist die Fiinfjahresfrist, innerhalb deren die dltere Marke gemif3 Artikel 16 ernsthaft benutzt
worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritdtstag der jliingeren Marke abgelaufen, hat der
Inhaber der dlteren Marke zusétzlich zu dem in Absatz 1 verlangten Nachweis den Nachweis
zu erbringen, dass die dltere Marke in den fiinf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritdtstag
der jlingeren Marke ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorlagen.

3. Werden die Nachweise im Sinne der Absdtze 1 und 2 nicht erbracht, wird der auf eine
dltere Marke gestiitzte Antrag auf Nichtigerklarung zuriickgewiesen.

4. Ist die dltere Marke im Sinne des Artikels 16 nur fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der
Priifung des Antrags auf Nichtigerklirung nur fiir diesen Teil der Waren oder
Dienstleistungen als eingetragen.
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5. Die Absitze 1 bis 4 finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der dlteren Marke um
eine europdische Marke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der
europdischen Marke nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.
Artikel 49
Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

1. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem
Umfang, in dem die Marke fiir verfallen erklart wird, von dem Zeitpunkt der Antragstellung
an als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag eines Beteiligten ein fritherer
Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgriinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

2. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem
Umfang, in dem die Marke fiir nichtig erklirt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.

ABSCHNITT 3

DAUER UND VERLANGERUNG DER EINTRAGUNG

Artikel 50
Dauer der Eintragung
1. Die Dauer der Eintragung betrégt zehn Jahre ab dem Tag der Anmeldung.

2. Die Eintragung kann gemal Artikel 51 um jeweils zehn Jahre verldngert werden.

Artikel 51
Verlingerung

1. Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer von ihm
hierzu erméchtigten Person verlidngert, sofern die Verlingerungsgebiihren entrichtet worden
sind.

2. Das Markenamt unterrichtet den Markeninhaber und die im Register eingetragenen Inhaber
von Rechten an der Marke rechtzeitig vor dem Ablauf der Eintragung. Das Markenamt haftet
nicht flir unterbliebene Unterrichtung.

3. Innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in
dem die Schutzdauer endet, sind der Antrag auf Verlingerung einzureichen und die
Verldngerungsgebiihren zu entrichten. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von
sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1 genannten Tags eingereicht werden. Innerhalb
dieser Nachfrist sind die Verldngerungsgebiihren und eine Zuschlagsgebiihr zu entrichten.
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4. Beziehen sich der Antrag auf Verlingerung oder die Entrichtung der Gebiihren nur auf
einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, so wird die
Eintragung nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen verlidngert.

5. Die Verldngerung wird am Tag nach dem Ablauf der Eintragung wirksam. Sie wird im
Register eingetragen und verdffentlicht.

Kapitel 4

Verwaltungszusammenarbeit

Artikel 52
Zusammenarbeit bei der Eintragung und Verwaltung von Marken

Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass die Markendmter miteinander und mit der
Agentur zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten zu férdern
und bei der Priifung und Eintragung von Marken {ibereinstimmende Ergebnisse zu erzielen.

Artikel 53

Zusammenarbeit in anderen Bereichen

Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass die Markendmter in allen anderen als den in
Artikel 52 genannten Tatigkeitsbereichen, die fiir den Markenrechtsschutz in der Union von
Belang sind, mit der Agentur zusammenarbeiten.

Kapitel 5
Schlussbestimmungen
K
Artikel 54
Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um
den Artikeln 2 bis 6, 8 bis 14, 16, 17, 18, 22 bis 28 und 30 bis 53 spitestens 24 Monate nach
Inkrafttreten dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den
Wortlaut dieser Vorschriften mit.

40

DE



DE

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Verdffentlichung auf die vorliegende Richtlinie
Bezug. In diese Vorschriften fiigen sie die Erklarung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie geénderte
Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln
die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

‘ WV 2008/95/EG (angepasst) ‘

Artikelt6

Mitteil il

2. Die Mitgliedstaaten #besmitteln teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden
Gebiet erlassen.

Artikel 255

Aufhebung

Die Rlchthme SOA04EWG O 2008/95/EG <X] in—der—Fassung—de A s

: echtsakte wird unbeschadet der Verpﬂ1chtung der Mltghedstaaten h1n51chthch
der in Anhang I Teil B der Richtlinie 2008/95/EG genannten Fristen fiir die Umsetzung dieses
> der <XI Richtlinie in innerstaatliches Recht X> mit Wirkung vom [Tag nach dem in
Artikel 54 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt] <X] aufgehoben.

|\ 2008/95/EG

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende
Richtlinie und sind nach Mallgabe der Entsprechungstabelle # im Anhang H zu lesen.

Artikel 856

Inkrafttreten

|\ 2008/95/EG

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.
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K

Die Artikel 1, 7, 15, 19, 20, 21 und 54 bis 57 gelten ab [Tag nach dem in Artikel 54 Absatz 1
Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt].

|\ 2008/95/EG

Artikel £857
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am |...|

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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‘ WV 2008/95/EG (angepasst)
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‘ WV 2008/95/EG (angepasst)

44

DE



DE

45

DE



DE

[

ANHANG

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 2008/95/EG

Vorliegende Richtlinie

Artikel 1
Artikel 2

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis h

Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a bis ¢
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d

Artikel 3 Absatz 3 Satz 1

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2

Artikel 4 Absétze 1 und 2

Artikel 4 Absatz 3 und Absatz 4 Buchstabe a

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe g
Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben b und ¢
Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben d bis f
Artikel 4 Absétze 5 und 6

Artikel 5 Absatz 1 Satz 1

Artikel 5 Absatz 1 Satz 2

46

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis h
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben i und j
Artikel 4 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1
Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben a bis c
Artikel 4 Absatz 3 Satz 2

Artikel 4 Absatz 5

Artikel 4 Absatz 6

Artikel 5 Absétze 1 und 2

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe ¢
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d
Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a und b
Artikel 5 Absétze 5 und 6

Artikel 8

Artikel 10 Absatz 1

Artikel 10 Absatz 2 einleitender Satz

DE



Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b
Artikel 5 Absatz 2
Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a bis ¢

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d

Artikel 5 Absétze 4 und 5

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis ¢
Artikel 6 Absatz 2

Artikel 7

Artikel 8 Absétze 1 und 2

Artikel 9

Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1
Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2
Artikel 10 Absatz 2

Artikel 10 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 4

DE

47

Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
Artikel 10 Absatz 2

Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a bis ¢
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe e
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe f
Artikel 10 Absidtze 4 und 5

Artikel 10 Absédtze 6 und 7

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben a bis ¢
Artikel 14 Absatz 2

Artikel 14 Absatz 3

Artikel 15

Artikel 26 Absédtze 1 und 2

Artikel 26 Absitze 3 bis 5

Artikel 9

Artikel 16 Absatz 1

Artikel 16 Absétze 2 und 3

Artikel 10 Absatz 4

Artikel 10 Absatz 5

Artikel 48 Absitze 1 bis 3

Artikel 46 Absatz 1

Artikel 17

Artikel 17, Artikel 46 Absatz 2 und Artikel 48

DE



Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 3
Artikel 12 Absatz 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15 Absatz 1
Artikel 15 Absatz 2
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Artikel 19

DE

Absatz 4

Artikel 18

Artikel 19 Absatz 1
Artikel 19 Absatz 2
Artikel 19 Absatz 3
Artikel 20

Artikel 7 und Artikel 21
Artikel 6

Artikel 22 bis 25

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29 Absétze 1 und 2
Artikel 29 Absatz 3
Artikel 30 bis 54 Absatz 1
Artikel 54 Absatz 2
Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

DE





