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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur
Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten (ber die Marken (Markenrechtsreformgesetz)

A. Zielsetzung

Die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken
vom 21. Dezember 1988 mupP in das Deutsche Recht (bernommen

werden. Auferdem soll das Deutsche Markenrecht insgesamt
reformiert werden.

B. Losung

Mit dem vorgeschlagenen Markenrechtsreformgesetz soll das
geltende Warenzeichengesetz inégesamt durch ein neues Mar-
kengesetz abgeldst werden. Das neue Markengesetz enthalt
eine vollstandige und in sich geschlossene Regelung uber
den Schutz der im geschdaftlichen Verkehr verwendeten Kenn-
zeichen (Marken, geschaftliche Bezeichnungen, geographi-
sche Herkunftsangaben).

C. Ahernativen

Keine
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D. Kosten

Das neue Markengesetz wird vor "allem wegen der Anpassung
der Eintragungsvoraussetzungen an die Vorgaben der Marken-
rechtsrichtlinie voraussichtlich zu einer Mehrbelastung
des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts
fihren. In welchem Umfang ein sich daraus ergebender
Mehrbedarf auch haushaltsmifige Auswirkungen haben wird,
1apt sich gegenwartig nicht abschliepPend einschéatzen.

Die Haushalte der Lander und Gemeinden werden nicht be-
rahrt.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere die Verbraucherpreise, sind nicht zu erwar-
ten.
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An den
Prasidenten des Bundesrates

Hiermit (ibersende ich gem&B Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und
zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgiiedstaaten Gber die Marken
(Markenrechtsreformgesetz)

mit Begriindung und Vorblatt.

Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz.
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Entwurf eines Gesetzes
zur Reform des Markenrechts und zur
Umsetzung der Ersten Richtlinie 83/104/EWG des Rates
vom 21, Dezember 1983 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Ober die Marken
(Markenrechtsreformgeset2)

VOR.eenuns.s199,,

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz - MarkenG)

Inhaltsdbersicht

Teil 1
Anwendungsbereich

§ 1 Geschiitzte Marken und sonstige Kennzeichen
§ 2 Anwendung anderer Vorschriften

Teil 2
Voraussetzungen, Inhalt und Schranken
des Schutzes von Marken und geschdftlichen Bezeichnungen;
Dbertragung und Lizenz

Abschnitt 1
Marken und geschdftliche Bezeichnungen;
Vorrang und Zeitrang
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§ 3 Als Marke schutzfdhige Zeichen
§ 4 Entstehung des Markenschutzes
§ 5 Geschdftliche Bezeichnungen
§ 6 Vorrang und Zeitrang
Abschnitt 2
Voraussetzungen fir den Schutz von Marken
durch Eintragung

7 Inhaberschaft

B Absolute Schutzhindernisse

9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

10 Notorisch bekannte Marken

11 Agentenmarken

12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschaftliche Bezeichnungen mit ilterem

leitrang

i Sonstige dltere Rechte
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Abschnitt 3
Schutzinhalt; Rechtsverletzungen

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer geschiftlichen Bezeichnung;
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

Anspriche gegen Agenten oder Vertreter

Vernichtungsanspruch

Auskunftsanspruch

Abschnitt 4
Schranken des Schutzes

Yerjdhrung

Verwirkung von Ansprichen

Ausschlu von Ansprichen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit
Jjingerem Zeitrang

Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben: Ersatzteilgeschift
Erschopfung

Ausschlup von Anspriichen bei mangelnder Benutzung
Benutzung der Marke

Abschnitt 5
Marken als Gegenstand des Vermdgens

Rechtsiibergang .

Vernutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber
Dingliche Rechte; Zwangsvellstreckung; Konkursverfahren
Lizenzen

Angemeidete Marken -

Teil 3
Yerfahren in Markenangelegenheiten

Abschnitt 1
Eintragungsverfahren

Erfordernisse der Anmeldung

Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung

Auslandische Prioritat '

Ausstellungsprioritit

Pritfung der Anmeldungserfordernisse

Prifung auf absolute Schutzhindernisse

Beschleunigte Prifung

- Zuriicknahme, Einschrankung und Berichtigung der Anmeldung
Teilung der Anmeldung

Eintragung

Widerspruch

Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung ber den Widerspruch
Eintragungsbewilligungsk}age
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Abschnitt 2
Berichtigung: Teilung; Schutzdauer und Verlangerung

- Berichtigung des Registers und von Verdffentlichungen
Teilung der Eintragung
Schutzdauer und Verldngerung

Abschnitt 3
Yerzicht, Verfall und Richtigkeit;
Lschungsverfahren

Verzicht

Verfall

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Nichtigkeit wegen des Bestehens dlterer Rechte

Wirkungen der Loschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit

Loschung durch das Patentamt wegen Verfalls

Loschungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse
Loschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten

Abschnitt 4
Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren ver dem Patentamt

Zustandigkeiten im Patentaat

Ausschliepung und Ablehnung

Gutachten

Erpittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehdr
Ermittlungen; AnhGrungen; Niederschrift
Beschldsse; Rechtsmittelbelehrung
Akteneinsicht; Registereinsicht

Kosten der Verfahren

Erinneruny

Rechtsverordnungseradchtigung

Abschnitt 5
Verfahren vor dem Patentgericht

Beschwerde

Beschwerdesenate; Offentlichkeit der Verhandlungen

Beteiligung des Prisidenten des Patentamts

Mindliche Verhandlung

Entscheidung Ober die Beschwerde

Kosten des Beschwerdeverfahrens

Ausschliepung und Ablehnung

Ermittlung des Sachverhalts: Vorbereitung der miindlichen Verhandlung
Beweiserhebung

Ladungen

Gang der Verhandlung

Niederschrift

Beweiswirdigung; rechtliches Gehdr

Verkiindung; Zustellung; Begriindung

Berichtigungen

Vertretung; Vollimacht

Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht



Abschnitt 6
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof

Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde
Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegrinde
Formliche Voraussetzungen

Prifung der Zuldssigkeit

#ehrere Beteiligte

Anwendung weiterer Vorschriften

Entscheidung dber die Rechtsbeschwerde
Kostenentscheidung
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Abschnitt 7
Gemeinsame Vorschriften

§ 91 ¥iedereinsetzung

§ 92 Wahrheitspflicht

§93 Amtssprache und Gerichtssprache
§ 94 Zustellungen

§ 95 Rechtshilfe

§ 96 Inlandsvertreter

Teil 4
Kollektivmarken

§97 Kollektivmarken

§ 98 Inhaberschaft

§99 Eintragbarkeit von geographischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken
§ 100  Schranken des Schutzes; Benutzung

§ 101  Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 102  Markensatzung

§ 103  Prifung der Anmeldung

§ 104  Anderung der Markensatzung

§ 105  Verfall

§ 106  Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

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

Abschnitt 1
Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen

- § 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
§ 108  Antrag auf internationale Registrierung
§ 109  Gebihren

§ 110.  Eintragung im Register
§ 111  Nachtragliche Schutzerstreckung
§ 112 Wirkung der internationalen Registrierung

§ 113 Priifung auf absolute Schutzhindernisse
§ 114  Widerspruch

§ 115  Nachtrigliche Schutzentziehung

§ 116  NWiderspruch wund Antrag auf Loschung aufgrund einer international
registrierten Marke

§ 117 Ausschlup von Ansprichen wegen mangelnder Benutzung
§ 118  Zustipmung bei Obertragungen international registrierter Marken



¥ 119
§ 120
§121
§ 122
§123
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§ 125

§ 126
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§131
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§ 13
§ 138

§ 139
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Abschnitt 2
Schutz von Marken nach dem Protokoll
zun Madrider Karkenabkommen

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Antrag auf internaticnale Registrierung

Gebiihren

Vermerk in den Akten; Eintragung im Register

Nachtrdgliche Schutzerstreckung

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

Umwandlung einer internationalen Registrierung

Teil &
Geographische Herkunftsangaben

Abschnitt 1
Schutz geographischer Herkunftsangaben

Als geographische Herkunftsangaben geschiitzte Namen, Angaben oder Zeichen
Schut2inhalt :

Unteriassungsanspruch; Schadensersatzanspruch
Verjahrung

Abschnitt 2
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen gemdp der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92

Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung
Antrag auf Anderung der Spezifikation

Einspruchsverfahren

Zustdndigkeiten im Patentamt; Rechtsmittel

Uberwachung

Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch
Verjéhrung

Abschnitt 3
Erpdchtigung zum Erlap von Rechtsverordnungen

Nihere Bestimmungen zum Schutz einzelner geographischer Herkunftsangaben
Sonstige Vorschriften fir das Verfahren bei Antrdgen und Einsprichen nach
der Verordnung (EWG)} Nr. 2081/92

Durchflhrungsbestimmungen zur Verordnung (ENG) Nr. 2081/92

Teil 7
Verfahren in Kennzeichenstreitsachen

Kennzeichenstreitsachen

Gerichtsstand bei Ansprichen nach diesem Gesetz und dem Gesetz gegen den
untauteren Mettbewerb

Streitwertbegilnstigung
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§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
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Teil 8
Straf- und Bupgeldvorschriften;
Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr

Abschnitt 1
Straf- und BuPgeldvorschriften

Strafbare Kennzeichenverletzung

Strafbare Benutzung geographischer Herkunftsangaben
Bupgeldvorschriften _

, Abschnitt 2
Beschlagnahme von Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr

Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten
Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Beschlagnahme
Zustandigkeiten; Rechtsmittel

Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme
Beschlagnahme nach der Verordnung (EWG) Nr. 3842/86
Beschiagnahme bei widerrechtlicher Kemnzeichnung it
Herkunftsangaben

Teil 9
Obergangsvorschriften

Anwendung dieses Gesetzes

Schranken flr die Geltendmachung von Verletzungsansprichen
Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren
Lizenzen

Prifung angemeldeter Marken auf absolute Schutzhindernisse
Bekanntmachung und Eintragung

Widerspruchsverfahren

Teilung einer Anmeldung

Schutzdauer und Verlangerung

Ldschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls

geographischen

Loschung einer eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse
Ldschung einer eingetragenen Marke wegen des Bestehens alterer Rechte

Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde
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. Teil 1
Anwendungsbereich

§1
Geschtzte Marken und sonstige Kennzeichen

Nach diesem Gesetz werden geschitzt:
1. Marken,
2. geschaftliche Bezeichnungen,
3. geographische Herkunftsangaben.
§2
Anwendung anderer Vorschriften
Der  Schutz von Markem, geschiftlichen Bezeichnungen und  geographischen

Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schlieft die Anwendung anderer Vorschriften zum
Schutz dieser Kennzeichen nicht aus. :

Teil 2
Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und
geschiftlichen Bezeichnungen; Obertragung und Lizenz

_ Abschnitt 1
Marken und geschaftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang

§3
Als Marke schutzfihige Zeichen

(1) Als Marke kdnnen alle Zeichen, insbesondere Worter einschlieplich Personennamen,
Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hdrzeichen, dreidimensionale Gestaltungen
einschlieplich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen
einschiieplich Farben und Farbzusasmenstellungen geschitzt werden, die geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugdnglich sind Zeichen, die ausschlieplich aus einer
Fors bestehen,

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

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.



§4
Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

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

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschiftlichen Verkehr, soweit das Zeichen

innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat,
oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz

des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsibereinkunft) notorische Bekanntheit
einer Marke.

- §5 ‘
Geschiftliche Bezeichnungen

(1) Als geschdftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel
geschiitzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschiftlichen Verkehr als Name, als
Firma oder als besondere Bezeichnung eines Beschiftsbetriebs oder eines Unternehmens
benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschiftsbetriebs stehen solche
Geschaftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschiftsbetriebs von anderen
Geschaftsbetrieben bestimmte Zeichen gieich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise
als Kennzeichen des Geschiftsbetriebs gelten,

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,
Filmwerken, Tonwerken, Bilhnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Merken.

§6
Yorrang und Zeitrang

(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der $§ 4, 5 und 13 nach
diesem Gesetz fir die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang mapgeblich,
wird der Zeitrang nach den Absdtzen 2 und 3 bestimat.

(2) Fir die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist
der Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) oder, falls eine Prioritdt nach § 34 oder nach § 35 in
Anspruch genommen wird, der Prioritdtstag mapgebiich.

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

(@) Komwt Rechten nach den Absitzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind
die Rechte gleichrangig und begriinden gegeneinander keine Anspriiche.
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Abschnitt 2
Voraussetzungen flr den Schutz von Marken durch Eintragung

§7
Inhaberschaft

Inhaber von eingetragenen und angemeideten Marken kdnnen sein:

1. natirliche Personen,
2. Jjuristische Personen oder

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

§3
Absolute Schutzhindernisse

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

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. denen fir dié‘Haren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschlieplich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestismung, des Wertes,
der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der
Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen,

3. die ausschlieplich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und stdndigen Verkehrsgepflogenheiten zur
Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen iblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere Uber die Art, die Beschaffenheit
oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu tduschen,

5, die gegen die dffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstofen,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder
Wappen eines inlandischen Ortes oder eines inldndischen Gemeinde- oder weiteren
Kommunalverbandes enthalten, .

7. die astliche Priif- oder Gewdhrzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung
des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als
Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen
internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer
Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der
fintragung als Marke ausgeschlossen sind, oder

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im &ffentlichen
Interesse untersagt werden kamn.
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(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor den
Zeitpunkt der Entscheidung dber die Eintragung infolge fhrer Benutzung fir die Waren

oder Dienstleistungen, flr die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten
Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines
dort aufgeflhrten Zeichens enthdlt. Absatz 2 Nr. 6. 7 und 8 ist nicht anzuwenden,
wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeflhrten Zeichen zu
flhren, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgefihrten Zeichen verwechselt
werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienst-
leistungen, fir die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, fir die das Prif-
cder Gewdhrzeichen eingeflhrt ist, weder identisch noch diesen dhnlich sind., Absatz 2
Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenmn die angemeldete Marke nicht geefgnet ist,
beim Publikua den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen
zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

§9
Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann geldscht werden,

1.  wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit ilterem leitrang
identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen
worden ist, mit den Waren oder Cienstleistungen identisch sind, fdr die die
Karke mit @1terem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,

2, wenn wegen ihrer Identitit oder Abnlichkeit mit einer angemeldeten oder
eingetragenen Marke mit dlteres Zeitrang und der Identitit oder der Ahnlichkeit
der durch die beiden Marken erfaften Waren oder Dienstleistungen fGr das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschiieplich der Gefahr, dap
die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder

3. wenn sie wit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit diteres Leitrang

- identisch- oder dieser ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen
eingetragen worden ist, die nicht denen 3hnlich sind, fir die die Marke wmit
dlteren Zeitrang angeseldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bej der
Marke mit d1terem Zeitrang um eine ia Inland bekannte Marke handelt und die Be-
nutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung
der bekannten Marke chne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeintrichtigen wiirde,

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Eintragungshindernis in Sinne von Absatz 1 nur
dar, wenn sie eingetragen werden,

810
Notorisch ‘bekannte Marken

(1) Von der Eintragung ausgeschiossen ist eine Narke, wenn sie mit einer in Inland i
Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannten Marke
mit dlterem Zeitrang identisch oder dieser dhnlich st und die weiteren
Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 gegeben sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Anaelder von dea Inhaber der notorisch
bekannten Marke zur Anmeldung ermdchtigt worden ist,
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§ 1
Agentennarken

Die Eintragung einer Marke kann geléscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung
des Inhabers der Marke fir dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist.

§ 12
Durch Benutzung erworbene Marken und
geschdftliche Bezeichnungen wit ¥1terem Zeitrang

Die Eintragung einer Marke kann geldscht werden, wenn ein anderer vor dem fiir den
leitrang der eingetragenen Marke mapgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des
§ 4 Nr. 2 oder an einer geschiftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und

diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke is gesamten Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

§ 13

Sonstige &1tere Rechte
(1) Die Eintragung einer Marke kann geldscht werden, wenn ein anderer vor dem fir den
Zeitrang der eingetragenen Marke maPgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9
bis 12 aufgefiihrtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der
eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.
(2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehbren insbesondere:
1. Namensrechte,
2. das Recht an der eigenen Abbildung,
3. Urheberrechte,
4. Sortenbezeichnungen,

5. geographische Herkunftsangaben,

6. sonstige gewerbliche Schutzrechte,

Abschnitt 3
Schutzinhalt; Rechtsverletzungen

§14
AusschlieBliches Recht des Inhabers efner Marke;
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewdhrt dem Inhaber der Marke ein
ausschiiepliches Recht,
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(2) Oritten ist es untersagt, ohne Iustimmung des Inhabers der Marke inm
geschiftlichen Verkehr

1. ein wit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fir die sie Schutz genieft,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitdt oder Ahnlichkeit des Zeichens
mit der Marke und der Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das
Zeichen erfapten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschlieflich der Gefahr, dap das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

3. ein ®it der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen 3hnlich sind, fir die die Marke
Schutz geniept, wenn es sich bei der Marke um eine 1w Inland bekannte Marke han-
delt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschitzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintridchtigt.

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

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

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

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzufiihren oder auszufihren,
5. das Zeichen in Geschaftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

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

1. ein @it der Marke - identisches Zeichen oder ein ahnliches Zeichen auf
Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsaitteln wie Etiketten, An-
hangern, Aufndhern oder dergleichen anzubringen,

2.  Aufwachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der
Marke identischen Zeichen oder einem 3hnlichen Zeichen versehen sind, anzubie-
ten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der

Marke identischen Zeichen oder einem dhnlichen Zeichen versehen sind, einzu-
fuhren oder auszufiihren,

wenn die Gefahr besteht, dap die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder
Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des
Zeichens nach dep Absitzen 2 und 3 untersagt wire.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absatzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der
Marke auf Unterlassung in Anspruch genommen werden,
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(6) Wer die Verletzungshandlung vorsitzlich oder fahridssig begeht, ist dem Inhaber

der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens’
verpflichtet.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschaftlichen Betrieb von einenm
Angesteliten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und,
soweil der Angestellte oder Beauftragte vorsitzlich oder fahrldssig gehandelt hat,

der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht
werden,

§ 15
Ausschliepliches Recht des Inhabers einer geschiftlichen
Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1} Der Erwerb des Schutzes einer geschiftlichen Bezeichnung gewdhrt ihrem Inhaber
ein ausschliepliches Recht,

{2) Dritten ist es untersagt, die geschiftliche Bezeichnung oder ein ahnliches
Zeichen im geschdftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet
ist, Verwechslungen mit der geschiitzten Bezeichnung hervorzurufen.

{3) Handelt es sich bei der geschiftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte
geschaftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschaftliche Be-
zeichnung oder ein dhnliches Zeichen im geschiftlichen Verkehr zu benutzen, wenn
keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung
des Zeichens die Unterscheidungskraft oder dje Wertschatzung der geschdftlichen

Bezetchnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrach-
tigt.

(4) Wer eine geschdftliche Bezeichnung oder ein ihnliches Zeichen entgegen den Absat-

zen 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschaftlichen Bezeichnung auf Unter-
lassung in Anspruch genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber

der geschdftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflich-
tet. .

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

§ 16
Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

(1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in eines Worterbuch, einea
Lexikon oder einem dhnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, dap es sich bei der Marke
ud eine Gattungsbezeichnung fir die. Waren oder Dienstleistungen handelt, fir die die
Marke eingetragen ist, kann der Inhaber der Marke vom Verleger des Werkes verlangen,

daf der Wiedergabe der Marke ein Hinweis beigefligt wird, daf es sich um eine
eingetragene Marke handelt.

(2) Ist das Werk bereits erschienen, so beschrinkt sich der Anspruch darauf, dap der
Hinweis nach Absatz 1 bei einer neuen Auflage des Werkes aufgenommen wird.

(3 Dig Absdtze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Nachschlagewerk in der
Form einer elektronischen Datenbank vertrieben wird oder wenn zu einer elektrenischen
Datenbank, die ein Nachschlagewerk enthdlt, Zugang gewdhrt wird,
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§ 17
Arspriiche gegen Agenten oder Vertreter

(1) Ist eine Marke entgegen § 11 fir den Agenten oder Vertreter des Inhabers der
Karke ohne dessen Zustimaung angemeidet oder eingetragen worden, so ist der Inhaber
der Marke berechtigt, von dem Agenten oder Vertreter die Ubertragung des durch die
Anmeldung oder Eintragung der Marke begrindeten Rechts zu verlangen,

(2) Ist eine Marke entgegen § 11 fir einen Agenten oder Vertreter des Inhabers der
Marke eingetragen worden, so kann der Inhaber die Benutzung der Marke im Sinne des
§ 14 curch den Agenten oder yertreter untersagen, wenn er der Benutzung nicht
zugestinmmt hat. Handelt cer Agent oder Vertreter vorsatzlich oder fahrlassig, so ist
er dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen
Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 18
Vernichturgsanspruch

(1} Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung kann in den Fallen
der §§ 14, 15 und 17 verlangen, dap die im Besitz oder Eigentum des Verletzers
befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstinde vernichtet werden, es sei
denn, dap der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Gegenstande auf
andere Weise beseitigt wercen kann und die Vernichtung fir den Verletzer oder den
Eigentimer im £inzelfall unverhdltnismdBig ist.

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden,
ausschlieflich oder nahezu ausschiieplich zur widerrechtlichen Kennzeichnung
benutzten oder bestimmten Vorrichtungen anzuwenden.

(3) Weitergehende Anspriche auf Beseitigung bleiben unberiihrt.

§19
Auskunftsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung kann den Verletzer
in den Fdllen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzigliche Auskunft uber die Herkunft und
den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstdnden in Anspruch nehaen,
es sei denn, dap dies im Einzelfall unverhdltnismipig ist.

(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen {ber Namen und
Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen
Abnehmers oder des Auftraggebers sowie iber die Menge der hergestellten,
ausgelieferten, erhaltenen oder besteliten Gegenstinde.

(3) In Fdllen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung

der Auskunft im-Mege der einstweiligen Verfigung nach den Vorschriften der
ZivilprozeBordnung angecrdnet werden.

(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz
Uber Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat
gegen den zur Auskunft Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs., 1 der

Strafprozefordnung bezeichnsten Angehdricen nur git Zustiomung des zur Auskunft
Verpflichteten verwertet werden.

(5) Weitergehende Anspriiche auf Auskunft bleiben unberdhrt.
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Abschnitt 4
Schranken des Schutzes

§20
Verjdhrung

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

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

(3) Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas
erlangt, so ist er auch nach Vollendung der Verjadhrung zur Herausgabe nach den Vor-
schriften dber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.

§21
Verwirkung von Anspriichen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang flir die Waren
oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Be-
nutzung der Marke wahrend eines Zeitraums von finf aufeinanderfolgenden Jahren in
Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dap die Anmeldung der Marke mit
juingerem Zeitrang bosglaubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschaftlichen
Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 wit jlingerem Zeitrang zu
untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts wahrend eines Zeitraums von finf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn,
dap der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bisglaubig war,

(3) In den Fallen der Absitze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jiingerems
leitrang die Benutzung des Rechts mit d)terem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absdtze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsitze iiber die
Verwirkung von Anspriichen unberdhrt.

- § 2
Ausschlup von Ansprdchen bei Bestandskraft der
Eintragung einer Marke mit jlingerem Zeitrang

{1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, die Benut2ung einer eingetragenen Marke wit jingerem Zeitrang fir die Naren
oder Dienstieistungen, fir die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag

auf Loschung der Eintragung der Marke wit jlngerea Zeitrang 2urdckgewiesen worden ist
oder zurlickzuweisen wire,

1. weil die Marke oder geschaftliche Bezeichnung mit 3lterem Zeitrang an dem fir
den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jiingerem Zeitrang maPgeblichen Tag
noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15
Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3), )
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2. weil die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang as Tag der Verdffentlichung
der Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen
absoluter Schutzhindernisse hatte geldscht werden kdnnen (§ 51 Abs. 4).

(2) In den Fallen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke it
Jjungerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschiftlichen Bezeichnung mit
dlterem Zeitrang nicht untersagen,

§23
Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschift

Der Inhaber einer Marke cder einef geschdftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht,
einem Dritten zu untersagen, im geschiftiichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der peschdftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder
ein dhnliches Zeichen als Angabe iiber Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder
Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre
Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit jhrer
Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder '

3. die Marke oder die geschdftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware, insbesondere als Zubehdr oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
zu benutzen, soweit die Benutzung dafiir notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstopt.

§24
Erschipfung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschiftliche Bezeichnung fiir
Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschiftlichen Bezeichnung von
ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der fbrigen Mitgliedstaaten der
Europdischen Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den
Europdischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Narke oder der
geschaftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschdftlichen
Bezeichnung im Zusasmenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten
Grinden widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem
Inverkehrbringen verdndert oder. verschlechtert ist oder wenn die Marke oder die
geschaftliche Bezeichnung in einer Weise oder Erscheinungsform benutzt wird, die

geeignet ist, die Wertschitzung der Marke oder der geschiftlichen Bezeichnung in
unlauterer Weise zu beeintrichtigen.

‘ §25
Ausschlup von Anspriichen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Anspriche im Sinne der
§8 14, 18 und 19 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Geltendwachung des Anspruchs fir die Waren oder Dienstleistungen, auf
die er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft, nicht gemdp § 26 benutzt worden

ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit wmindestens fiinf Jahren eingetragen
ist. _
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(2} Werden Anspriche fim Sinne der §§ 14, 18 und 19 wegen Verletzung einer
eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kldger auf Einrede
des Beklagten nachzuweisen, dap die Narke innerhalb der letzten finf Jahre vor Er-
hebung der Kiage fir die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begriindung
seines Anspruchs beruft, gemdp § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke 2u diesen
leitpunkt seit mindestens finf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum von finf
Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Klager auf Einrede des
Beklagten nachzuweisen, dap die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor dem Schlup
der mindlichen Verhandlung geadp § 26 benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden
nur die Waren oder Dienstleistungen berdcksichtigt, fir die die Benutzung
nachgewiesen worden ist,

§ 26
Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Anspriichen aus einer eingetragenen Marke oder die
Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhingig ist, dap die Marke benutzt worden
ist, sup sie von ihrem Inhaber fir die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei demn, dap
berechtigte Grinde fir die Nichtbenutzung vorliegen.

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

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

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren

Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschlieplich fir die Ausfuhr
bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fiinf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung
erforderlich ist, tritt in den Fdllen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch
erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des
Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

Abschnitt &
Narken ais Gegenstand des Vermdgens

§ 27
Rechtslbergang

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer
Marke begrindete Recht kann fiir alle oder fir einen Teil der Waren oder

Dienstleistungen, fur die die Karke Schutz genieft, auf andere iUbertragen werden oder
ibergehen. :

(2) Gehdrt die Marke zu einem Geschiftsbetrieb oder zu einem Teil eines
Geschaftshetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die
notorische Bekanntheit der Marke begriindete Recht im Zweifel von der Obertragung oder

dem Ubergang des Geschiftsbetriebs oder des Teils des Geschdftsbetriebs, zu dem die
Marke gehdrt, erfapt.
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(3) Der (bergang des durch die Eintragung einer Marke begriindeten Rechts wird auf

Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nach-
gewiesen wird,

(4) Betrifft der Rechtsiibergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fir
die die Marke eingetragen ist, so ist § 46 entsprechend anzuwenden.

§ 28
Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber

(1) £s wird vermutet, dap das durch die Eintragung einer Marke begrindete Recht dem
im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht auf einen anderen iber-
tragen worden oder (bergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor
dem Patentamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder einea Rechts-
beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke
und das durch die Eintragung begrindete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend
machen, in dee dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs zugegangen
ist. Satz 1 gilt entsprechend fir sonstige Verfzhren vor dea Patentamt, Beschwerde-
verfahren vor dem Patentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundes-
gerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist.

(3) Verflgungen und Beschliisse des Patentamts, die der Zustellung an den Inhaber der
Marke bedirfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Patentamt ein
Antrag auf Eintragung eines Rechtsiibergangs Zugegangen, so sind die in Satz 1 genann-
ten Verfiigungen und Beschlisse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

§ 29
Oingliche Rechte; Iwangsvollstreckung; Konkursverfahren

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

1. verpfindet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein oder

2. Gegenstand von Mapnahmen der Iwangsvollstreckung sein,

(2) Betreffen die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Rechte oder die in Absatz 1 Nr, 2
genannten MaPnahmen das durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht, so werden

sie auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn sie des Patentast
nachgewiesen werden. :

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

§ 30
Lizenzen

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer
Harke begrindete Recht kann fir alle oder fir einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen, fir die die Marke Schutz geniept, Gegenstand von ausschlieplichen oder

nicht ausschiieplichen Lizenzen fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insge-
samt oder einen Teil dieses Gebiets sein.
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(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehser
geltend machen, der hinsichtlich

1. der Daver der Lizenz,

2. der von der Eintragung erfafiten Fors, in der die Marke benutzt werden darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Lizenz erteilt wurde,
4, des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder

5. der Qualitdt der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienst-
Jeistungen

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstoft.

{3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres
Inhabers erheben.

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

(5) Ein Rechtsibergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1
berihrt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.
§11
Angemeldete Marken

Die §§ 27 bis 30 gelten entsprechend flr durch Anmeldung von Marken begrindete
Rechte,

Teil 3
Verfahren in Narkenangelegenheiten

Abschnitt 1
Eintragungsverfahren

§ 32
Erfordernisse der Anmeldunp

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

(2) Die Anmeldung mup enthalten:

1. Angaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmelders festzustellen,

2. eine Wiedergabe der Marke und

3. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Eintragung
beantragt wird.
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(3) Die Anmeldung mup den weiteren Anmeldungserfordernissen entsprechen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 bestimmt worden sind.

(4) Mit der Anmeldung ist eine Geblhr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Eintragung
fir Waren oder Dienstleistungen beantragt, die in wmehr als drei Klassen der
Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, so ist auferdem flr jede
weitere Klasse eine Klassengeblhr nach dem Tarif zu zahlen.

§33
Anmeldetag; Anspruch auf £1ntragung :

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

(2) Die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag feststeht, begrindet einen Anspruch
auf Eintragung. Dem Eintragungsantrag ist stattzugeben, es sei denn, dap die
Anmeldungserfordernisse nicht erfdl1t sind -oder dap absolute Eintragungshindernisse
der Eintragung entgegenstehen.

§ 34
Ausldndische Prioritdt

(1) Die Inanspruchnahme der Prioritdt einer friheren auslindischen Anmeldung richtet
sich nach den Vorschriften der Staatsvertrige mit der Mapgabe, dap die Prioritit nach

der Pariser Verbandsiibereinkunft auch fir Dienstleistungen in Anspruch gencmmen
werden kann.

(2) Ist die frihere auslindische Anmeldung in einem Staat eingereicht worden, mit dem
kein Staatsvertrag ber die Anerkennung der Prioritit besteht, so kann der Anmelder
ein des Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsdbereinkunft entsprechendes
Prioritdtsrecht in Anspruch nehmen, soweit nach einer Bekannteachung des
Bundesministeriuas der Justiz im Bundesgesetzblatt der andere Staat aufgrund einer
ersten Anmeldung beim Patentamt ein Prioritdtsrecht gewdhrt, das nach Voraussetzungen

und Inhalt dem Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsdbereinkunft vergleichbar
ist.

(3) Wer eine Prioritdt nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nimmt, hat innerhalb von zwei
Monaten nach dem Anmeldetag Zeit und Staat der friiheren Anmeldung anzugeben. Hat der
Angelder diese Angaben gemacht, fordert ihn das Patentast auf, inmerhalb von zwei
Monaten nach der Zustellung der Aufforderung das Aktenzeichen der fritheren Anaeldung
anzugeben und eine Abschrift der friheren Anmeldung einzureichen. Innerhalb dieser
Fristen kdnnen die Angaben gedindert werden. Werden die Angaben nicht rechtzeitig
gemacht, so wird der Prioritdtsanspruch fiir diese Anmeldung verwirkt.

§35
Ausstellungsprioritit

(1) Hat der Anmelder der Marke Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten
Marke

1. auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung ia

§inne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens dber
internationale Ausstellungen oder
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2. auf einer sonstigen inlandischen oder ausiandischen Ausstellung

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

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

(1) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 werden im Einzelfall in einer
Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dber den
Ausstel]ungsschut; bestinmmt.

(4) Wer eine Prioritdt nach Absatz 1 in Anspruch nimst, hat innerhald von zwei
Monaten nach dem Anmeldetag den Tag der erstmaligen Zurschaustellung sowie die
Ausstellung anzugeben. Hat der Anmelder diese Angaben gemacht, fordert ihn das
Patentamt auf, innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Aufforderung die
Nachweise fiir die Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der
angemeldeten Marke einzureichen. Werden die Kachweise nictht rechtzeitig eingereicht,
so wird der Prigritdtsanspruch fir diese Anmeldung verwirkt.

(5) Die Ausstellungsprioritdt nach Absatz 1 verlangert nicht die Prioritdtsfrist nach
§ 34,

§ 3
Prifung der Anmeldungserfordernisse

(1) Das Patentaat prift, ob

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

2. die Anmeldung den sonstigen Anmeldungserfordernissen entspricht,
3, die Geblhren nach § 32 Abs. 4 entrichtet worden sind und
4, der Anmelder nach § 7 Inhaber einer Marke sein kann.

{2) Werden nach Absatz 1 Nr. 1 festgestelite Mangel nicht innerhalb einer vom
Patentamt bestimmten Frist beseitigt, so gilt die Anmeldung als nicht eingereicht.
Kommt der Anmelder der Aufforderung des Patentamts nach, so erkennt das Patentamt als
Anmeldetag den Tag zu, an dem die festgestellten Mangel beseitigt werden.

{3) Unterbleibt die Zahlung der Gebilhren, so teilt das Patentamt dem Anmelder wmit,
dap die Anmeldung als zurlckgenommen gilt, wenn die Gebdhren mit einem Zuschlag nach
dem Tarif nicht bis zum Ablauf eines Monats niach Zustellung der Mitteilung gezahlt
werden. Merden innerhalb dieser Frist zwar die Anmeldegebihr und der Zuschlag, nicht
aber erforderliche Klassengebilhren gezahlt, so gilt Satz 1 insoweit nicht, als der
Anmelder angibt, welche Waren~ oder Dienstleistungsklassen durch den gezahlten
Geblhrenbetrag gedeckt werden sollen. fehlt es-an einer solchen Bestimmung, so werden

zundchst die Lleitklasse und sodann die dibrigen Klassen in der Reihenfolge der
Klasseneinteilung beriicksichtigt.

(4) Werden sonstige Mangel innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist nicht
beseitigt, so weist das Patentamt die Anmeldung zuriick.
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(5) Kann der Anmelder nicht nach § 7 Inhaber einer Marke sein, so weist das Patentast
die Anzeldung zuriick.

§ 37
Prifung auf absolute Schutzhindernisse

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

(2) Ergibt die Priifung, dap die Marke zwar am Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) nicht den
Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, dap das Schutzhindernis
aber nach dem Anmeldetag weggefalien ist, so kann die Anmeldung nicht zuriickgewiesen
werden, wenn der Anmelder sich damit einverstanden erkidrt, dap ungeachtet des
urspringlichen Anseldetages und einer etwa nach den §§ 34 oder 35 in Anspruch
genommenen Prioritdt der Tag, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als
Anmeldetag gilt und fir die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2
mafigebtich ist.

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

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur 2uriickgewiesen, wenn die Notorietit der ilteren
Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Yoraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 gegeben sind.

(5) Die Absitze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur fir einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet worden ist, von der
Eintragung ausgeschlossen ist.

§ 38
Beschieunigte Prifung

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

{2) Mit dem Antrag auf beschleunigte Prifung ist eine GebGhr nach dem Tarif zu
zahlen, Wird die Geb{hr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

§39
urlicknahme, Einschrinkung und Berichtigung der Anmeldung

(1} Der Anmeider kanp die Anmetdung jederzeit zuriicknehmen oder das in der Anmeldung
enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschranken.

{2) Der Inhalt der Anaeldung kann auf Antrag des Anmelders zur Berichtigung von

sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten
gedndert werden.

§ 40
Teflung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kamn die Anmeldung teilen, indem er erklart, dap die Anmeldung der
Marke far die in der Teilungserkldrung aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen als
abgetrennte Anmeldung weiterbehandelt werden soll. Fir jede TeiTanmeldung bleibt der
Zeitrang der urspriinglichen Anmeldung erhalten,
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(2) Fir die abgetrennte Anmeldung sind die nach § 32 erforderlichen
Anmeldungsunterlagen einzureichen. Fir die Teilung st auperdem eine Gebdhr nach dem
Tarif zu zahlen., Werden die Anmeldungsunterlagen nicht {nnerhalb von drei Monaten
nach dem Zugang der Teilungserkldrung eingereicht oder wird die Gebhr nicht
innerhalb dieser frist gezahlt, so gilt die abgetrennte Anmeldung als zurlckgenommen.
Die Teilungserkldrung kann nicht widerrufen werden.

§ 4
Eintragung

Entspricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht gemdp § 37

zuriickgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register eingetragen. Die
Eintragung wird verdffentlicht.

§ 42
Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Verdffentlichung der
Eintragung der Marke gemdp § 41 kann von dem Inhaber einer Marke |1t alterel Zeitrang
gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestitzt werden, dap die Marke

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

2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit &dlterem Zeitrang nach § 10 in
Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder

3. wegen ihrer tintragung flir einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach
§ 11

geldscht werden kann,

(3) Innerhalb der Frist des Absatzes 1 ist eine Geblhr nach dem Tarif zu zahlen. Wird
die Geblihr nicht gezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

§ 43
Einrede mangelinder Benutzung; Entscheidung Ober den Widerspruch

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang
erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet,
glaubhaft zu machen, dap sie innerhalb der letzten finf Jahre vor der Verdffent-
lichung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemip § 26
benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens finf Jahren
eingetragen ist. Endet der Zeitraum von finf Jahren der Nichtbenutzung nach der
Veriffentlichung der Eintragung, so hat der Widersprechende, wenn der Gegner die
Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, dap die Marke innerhalb der letzten fiinf
Jahre vor der Entscheidung Uber den Widerspruch gemdp § 26 benutzt worden ist. Bei
der Entscheidung werden nur die Naren oder Dienstieistungen beriicksichtigt, fir die
die Benutzung glaubhaft gemacht worden ijst.
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(2) Ergibt die Prifung des Widerspruchs, dap die Marke flr alle oder fir einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, zu 1Bschen ist, so wird
die Eintragung ganz oder teilweise geldscht. Kann die Eintragung der Marke nicht
geldscht werden, so wird der Widerspruch zuriickgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit dlterea Teitrang
Zu 19schen, so kann das Verfahren Ober weitere Widerspriiche bis zur rechtskraftigen
Entscheidung iber die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

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

§ 44
Eintragungsbewilligungsklage

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

I

(2) Die Klage nach Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Unanfechtbarkeit der
Entscheidung, mit der die Eintragung geldscht worden ist, zu erheber.

(3) Die fintragung aufgrund einer Entscheidung zugunsten des Inhabers der Marke wird
unter Wahrung des Zeitrangs der Eintragung vorgenoamen.

Abschnitt 2
Berichtigung; Teilung; Schutzdauer und VerlXngerung

§ 45
Berfchtigung des Registers und von Verdffentlichungen

(1) Eintragungen im Register kdnnen auf Antrag oder von Amts wegen zur Berichtigung
von  sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen
Unrichtigkeiten gedndert werden. War die von der Berichtigung betroffene Eintragung
verdffentlicht worden, so ist die berichtigte Eintragung 2u verdffentlichen.

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

§ 46
Teflung der Eintragung

(1) Der Inhaber eimer eingetragenen Marke kann die Eintragung teilen, indem er
erklart, dap die Eintragung der Marke fir die in der Teilungserklarung aufgefiihrten
Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen soll. Fir Jjede
Teileintragung bleibt der Zeitrang der urspringlichen Eintragung erhalten,

(2) Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Widerspruchs erklart
werden. Die Erkldrung ist nur zuldssig, wenn ein im Zeitpunkt ihrer Abgabe anhangiger
Widerspruch gegen die Eintragung der Marke oder eine in diesem Zeitpunkt anhangige
Klage auf Ldschung der Eintragung der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der
Teile der urspriinglichen Eintragung richten wirde.
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(3) Flir die abgetrennte Eintragung sind die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
Fiir die Teilung ist auferdem eine Gebihr nach dem Tarif zu zahlen. Werden die
Untertagen nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserkldrung
eingereicht oder wird die Geblihr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so gilt dies

als Verzicht auf die abgetrennte Eintragung. Die Teilungserklarung kann nicht
widerrufen werden,

§ 47
Schutzdauer und Verldngerung

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

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

(3) Die Verlingerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dap eine
Verlingerungsgebiihr und, falls die Veridngerung fir Waren und Dienstleistungen
begehrt wird, die in wehr als drei Klassen der Klasseneinteilung von Waren und
Dienstleistungen fallen, fiir jede weitere Klasse eine Klassengebihr nach dem Tarif
gezahlt werden. Die Gebiihren sind am Tetzten Tag der Schutzdauer failig. Die Geblhren
kénnen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor Fdlligkeit gezahlt werden. Werden
die Gebiihren nicht rechtzeitig gezahlt, so teilt das Patentamt dem Inhaber der
eingetragenen Marke mit, dap die Eintragung der Marke geldscht wird, wenn die
Gebiihren mit einem Zuschlag nach dem Tarif nicht ipnerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf des Monats, in dem die Mitteilung zugestellt worden ist, gezahlt werden.

{(4) Beziehen sich die Geblhren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen,
fir die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur fGr diese Waren oder
Dienstleistungen verldngert. Werden innerhalb der Frist des Absatzes 3 Satz 4 zwar
die Verlingerungsgebiihr und der Zuschlag, nicht aber erforderliche Klassengebihren
gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur fir die
Klassen der Klasseneinteilung von Waren oder Dienstleistungen verlangert, fir die die
gezahlten Gebihren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie zundchst
berdcksichtigt. Im Gbrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klassen-
einteilung berlicksichtigt.

(6) Die Verlingerung der Schutzdauer wird am Tag nach des Ablauf der Schutzdauer
wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und verdffentlicht.

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

Abschnitt 3
Verzicht, Verfall und Nichtigkeit; Ldschungsverfahren

§ 48
Verzicht

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit fir alie oder fir

einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, flr die sie eingetragen ist, im Register
geldscht,

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so
. wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person geldscht.
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§ 49
Yerfail

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls geldscht, wenn die
Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von
fonf Jahren nicht gemdp § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch
nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des
Loschungsantrags eine Benutzung der Marke gemdp § 26 begonnen oder wieder aufgencmmen
worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschlub an einen ununterbrochenen leitraum
von finf Jahren der Nichtbenutzung innerhaib von drei Monatem vor der Stellung des
Loschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt,
sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die erneute Benutzung erst
stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daj
Antrag auf Loschung gestellt werden kinnte. Wird der Antrag auf Léschung nach § 53
Abs. 1 beim Patentamt gestellt, so bieibt fiir die Serechnung der Frist von drei
Nonaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt mafigeblich, wenn die Klage auf Ldschung
nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53
Abs. 4 erhoben wird.

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

1. wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untdtigkeit ihres Inhabers im
geschiftlichen Verkehr zur gebrduchlichen Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, geworden ist;

2. wenp die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner
lustinmung fir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
geeignet ist, das Publikum insbesondere Uber die Art, die Beschaffenheit oder
die geographische Herkunft dieser Narem oder Dienstleistungen zu taduschen oder

3. wern der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen
erfillt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor,

fir die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fir diese Waren oder
Dienstleistungen geldscht.

§ 80
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

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

2. wenn sie entgegen § 7 eingetragen worden ist,

3. wenn sie entgegen § 8 eingetragen worden ist oder

4.  wenn der Anmelder bei der Anmeldung bdsgliubig war.

(2) Ist die Marke entgegen den §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden, so kann die
Eintragung nur geldscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch ism leitpunkt der
Entscheidung Gber den Antrag auf L3schung besteht. Ist die Marke entgegen § 8 Abs, 2
Nr. 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung auperdem mur dann geldscht

werden, wenn der Antrag auf Ldschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Ein-
tragung gestellt wird.
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(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen geldscht werden, wenn sie entgegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 eingetragen worden ist und

1. das Loschungsverfahren innerhalb eines Zeitraums von 2wei Jahren seit dem Tag
der Eintragung eingeleitet wird,

2. das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung Gber die Loschung
besteht und

3. die Cintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen
worden ist.

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

§ 51
Nichtigkeit wegen des Bestehens literer Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage wegen Nichtigkeit geléscht, wemn ihr
ein Recht im Sinne der §% 9 bis 13 mit dlterem Zeitrang entgegensteht.

(2) Die fintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit dlterem Zeitrany
nicht geldscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit dlterem leitrang die
Benutzung der Marke mit jingerem Zeitrang fir die Waren oder Dienstleistungen, fir
die sie eingetragen ist, wihrend eines leitrauss von finf aufeinanderfolgenden Jahren
in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dap die Anmeldung der Marke
mit jiingerem Zeitrang bdsgliubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt fir den
Inhaber eines Rechts mit @lterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke
im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an
einer geschiftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung in
Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht geldscht
werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit dlterem
Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Loschung zuge-
stiomt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten
geschaftiichen Bezeichnung mit dlterem Zeitrang nicht geldscht werden, wenn die Marke
oder die geschiftliche Bezeichnung an dem fir den Zeitrang der Eintragung der Harke
mit jingerem Zeitrang mafgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke it dlterem leitrang
nicht geldscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang am Tag der
Veroffentlichung der Eintragung der Marke mit jlngerem Zeitrang

1.  wegen Verfalls nach § 49 oder

2. wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50

hitte geldscht werden kdnnen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen

vor, fir die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fir diese Waren
oder Dienstleistungen geldscht.
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§ 52
Wirkungen der Ldschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit

(1) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke geiten in dem Usfang, in dem die
Eintragung wegen Verfalls geldscht wird, als von dem Zeitpunkt der Erhebung der Klage
auf Ldschung an nicht eingetreten, In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei

ein friherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgrinde eingetreten ist, festgesetzt
werden.

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

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften {ber den Ersatz des Schadens, der durch
fahrldssiges oder vorsitzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht worden

ist, sowie der Vorschriften Uber ungerechtfertigte Bereicherung beriihrt die Loschung
der Eintragung der Marke nicht

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

2. vor der Entscheidung Uber den Antrag auf LGschung geschlossene Vertrage
insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfillt worden sind. Es kann jedoch
verlangt werden, dap in Erfillung des Vertrages gezahlte Betrige aus
Billigkeitsgrinden insoweit zurlickerstattet werden, wie die Umstinde dies
rechtfertigen.

§ 53
Loschung durch das Patentamt wegen Verfalls

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

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

(3) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Ldschung nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung geldscht.

(4) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der LGschung, teilt das
Patentant dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn dariiber, dap der Antrag auf
Loschung durch Klage nach § 55 geltend zu machen ist,

§ 54
L8schungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse

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

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

(3) Wird ein Antrag auf Ldschung gestellt oder wird ein Loschungsverfahren von Amts
wegen eingeleitet, so unterrichtet das Patentamt den Inhaber der eingetragenen Marke
hierdber. Widerspricht er der Loschung nicht innerhaldb von zwei Monaten nach
Lustellung der Mitteilung, so wird die tintragung geldscht. Widerspricht er der
Loschung, so wird das Laschungsverfahren durchgefihrt.
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§ 55.
Ldschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten

(1) Die Kiage auf Ldschung wegen Verfalls (§ 49) oder wegen des Bestehens ilterer

Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen
Rechtsnachfolger zu richten.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:
1. in den Fdllen des Antrags auf Ldschung wegen Verfalls jede Person,

2. in den Fdllen des Antrags auf Ldbschung wegen des Bestehens von Rechten mit
alterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgefihrten Rechte,

3. in den Fdllen des Antrags auf Loschung wegen des Bestehens einer geographischen
Herkunftsangabe wit dlterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Kr. 5) die nach § 13 Abs. ?

des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Anspriichen
Berechtigten,

(3) Ist die Klage auf Ldschung vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit alterem
Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dap die
Marke innerhalb der Tetzten finf Jahre vor Erhebung der Klage gemafp § 26 benutzt
worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fanf Jahren eingetragen
ist. Endet der Zeitraum von finf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Kiage,
so hat der Klager auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dap die Marke innerhalb der
letzten finf Jahre vor dem Schiup der wmiadlichen Verhandlung gemdp § 26 benutzt
worden ist. War die Marke mit dlterem Zeitrang am Tag der Verdffentlichung der
Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang bereits seit mindestens finf Jahre
eingetragen, so hat der Kliger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dap die
Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Abs. 1 hitte
geldscht werden kdénnen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder
Dienstieistungen beriicksichtigt, fir die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Xlage das durch die Eintragung der Marke
begrindete Recht auf einen anderen ibertragen worden oder ibergegangen, so ist die
Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und
volistreckbar. Fir die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit
einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der ZivilprozePordnung entsprechend,

Abschnitt 4
Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren vor dem Patentamt

§ 56
Zustindigkeiten im Patentamt

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

(2) Die Markenstellen sind fiir die Prifung von angemeldeten Marken und fir die
Beschlupfassung im Eintragungsverfahren zustandig. Die Aufgaben einer Markenstelle
nimat ein Mitglied des Patentamts (Priifer) wahr. Die Aufgaben konnen auch von einem
Beamten des gehobenen Dienstes oder von einem vergleichbaren Angestellten
wahrgenomnen werden. Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte sind
Jedoch nicht befugt, eine Beeidigung anzuordnen, einen E£id abzunehmen oder ein
Ersuchen nach § 95 Abs. 2 an das Patentgericht zu richten.
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(3) Die Markenabteilungen sind fGr die Angelegenheiten zustindig, die nicht in die
lustandigkeit der Markenstellen failen. Die Aufgaben einer Markenabteilung werden in
der Besetzung mit windestens drei Mitgliedern des Patentamts wahrgenommen. Der
Vorsitzende einer Markenabteilung kann alle in die Zustindigkeit der Markenabteilung
fallenden Angelegenheiten mit Ausnahme der Entscheidung iber die Loschung einer Marke
nach § 54 allein bearbeiten oder diese Angelegenheiten einem Angehirigen der
Markenabteilung zur Bearbeitung Ubertragen,

§ 57
Ausschliepung und Ablehnung

(1) Fur die Ausschliepung und Ablehnung der Prifer und ‘der Nitglieder der
Narkenabteilungen sowie der mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten, die den
Markenstellen oder den Markenabteilungen obliegen, betrauten Beamten des gehobenen
und mittleren Dienstes oder Angesteliten gelten die §§ 41 bis 44, 45 Abs. 2 Satz 2,
8§ 47 bis 49 der ZivilprozePordnung {ber die Ausschliepung und Ablehnung der
Gerichtspersonen entsprechend.

(2) Ober das Ablehnungsgesuch entscheidet, soweit es einer Entscheidung bedarf, eine
Markenabteilung.

§ 58
Gutachten

(1) Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte oder der
Staatsanwaltschaften Gber Fragen, die angemeldete oder eingetragene Marken betreffen,
Gutachten abzugeben, wenn in dew Verfahren voneinander abweichende Gutachten mehrerer
Sachverstandiger vorliegen,

(2) Ia dbrigen ist da§ Patentast nicht befugt, ohne Genehmigung des
Bundesministeriums der Justiz auPerhaly seines gesetzlichen Aufgabenbereichs
Beschlisse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

§59 :
Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehdr

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

(2) Soll die Entscheidung des Patentamts-auf Umstande gestiitzt werden, die dem
Anmelder oder Inhaber der Marke oder einem anderen am Verfahren Beteiligten noch

nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb
einer bestimaten Frist zu aupern.

§ 60 '
Ermittiungen; Anhdrungen; Niederschrift

(1) Das Pa;entalt kann jederzeit die Beteiligten laden und anhiren, Zeugen,
SachvgrstindIge und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur
Aufkldrung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen.
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(2) Bis zum Beschlup, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, ist der Anmelder oder
Inhaber der Marke oder ein anderer an dem Verfahren Beteiligter auf Antrag anzuhdren,
wenn dies sachdienlich ist. Halt das Patentamt die AnhBrung nicht fiir sachdienlich,
50 weist es den Antrag zuriick. Der Beschiup, durch den der Antrag zurdckgewiesen
wird, ist selbstdndig nicht anfechtbar,

(3) Uber die Anhdrungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die den
wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechtserheblichen Erk]arungen
der Beteiligten enthalten soll. Die §% 160a, 162 und 163 der Zivilprozepordnung sind
entsprechend anzuwenden. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift,

§ 61
Beschllsse; Rechtsmittelbelehrung

(1) Die Beschlisse des Patentamts sind, auch wenn sie nach Satz 2 verkiindet worden
sind, schriftlich auszufertigen, zu begrdnden und den Beteiligten von Amts wegen
Zuzustellen, Falls eine Anhdrung stattgefunden hat, konnen sie auch am Ende der
Anhdrung verkiindet werden. Einer Begrindung bedarf es nicht, wenn am Verfahren nur
der Anmelder oder Inhaber der Marke beteiligt ist und seines Antrag stattgegeben
wird.

(2) Der schriftlichen Ausfertigung ist eine Erklarung beizufligen, mit der die
Beteiligten Uber das Rechtsmittel, das gegen den Beschlup gegeben ist, Uber die
Stelle, bei der das Rechtsmittel einzulegen ist, Ober die Rechtsmittelfrist und,
sofern fiir das Rechtsmittel eine Gebdhr zu zahlen ist, {ber die Gebihr unterrichtet
werden. Die Frist fiir das Rechtsmittel beginnt nur zu laufen, wenn die Beteiligten
schriftlich belehrt worden sind. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig
erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit
Zustellung des Beschlusses zuldssig, auper wenn der Beteiligte schriftlich
dahingehend belehrt worden ist, dap ein Rechtsmittel nicht gegeben sei. § 91 ist
entsprechend anzuwenden, Die Sdtze 1 bis 4 gelten entsprechend fiir den Rechtsbehelf
der Erinnerung nach § 64,

§ 62
Akteneinsicht; Registereinsicht

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

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

(3) Die Einsicht in das Register steht jeder Person frei.
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§ 63
Kosten der Yerfahren

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Patentamt in der
Entscheidung bestimmen, dap die Kosten des Verfahrens einschlieplich der Auslagen des
Patentamts wund der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie aur
Zweckentsprechenden Wahrung der Anspriche und Rechte notwendig waren, einea
Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Erinnerung, die
Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Ldschung ganz oder teilweise
zurdcknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtver-
langerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register geldscht wird. Soweit eine
Bestimmung Gber die Kosten nicht getroffen wird, trdgt jeder Beteiligte die ihm er-
wachsenen Xosten selbst.

(2) Das Patentamt kann anordnen, dap die Gebdhr fir einen Widerspruch oder fir einen

Antrag auf Loschung ganz oder teilweise zurlickgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit
entspricht,

(3) Der Betrag der zu erstattenden Kosten wird auf Antrag durch das Patentamt
festgesetzt., Die Vorschriften der Zivilprozefordnung (ber das Kostenfest-
setzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschllssen sind
entsprechend anzuwenden. An die Stelle der £rinnerung tritt die Beschwerde gegen den
Kostenfestsetzungsbeschlup, § 66 ist mit der MaPgabe anzuwenden, dap die Beschwerde
innerhalb von zwei Wochen einzulegen ist und dap fir die Beschwerde keine Gebiihr zu
zahlen ist. Die vollstreckbare Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der
Geschaftsstelle des Patentgerichts erteilt.

§ 64
Erinnerung

(1) Gegen die Beschlisse der Markenstellen und der Markenabteilungen, die von einea
Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden
sind, findet die Erinnerung statt. Die Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.

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

(3) Erachtet der Beamte oder Angestellte, dessen Beschiup angefochten wird, die
Erinnerung fUr begrindet, so hat er ihr abzuhelfen. Dies gilt nicht, wenn den
trinnerungsflihrer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenlibersteht.

(4} Uber die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Patentamts durch Beschluﬂ.

(5) Nach Einlegung einer Beschwerde nach § 66 Abs. 3 kann {ber eine Erinnerung nicht

pehr entschieden werden. Eine gleichwohl danach erlassene Erinnerungsentscheidung ist
gegenstandslos.

: § 65
Rechtsverordnungseraichtigung

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates

1. die %inrichtung und den Geschdftsgang des Patentamts in Markenangelegenheiten zu
regeln,
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2. weitere Erfordernisse fir die Anmeldung von Marken zu bestimaen,
3. die Kiasseneinteilung von ¥aren und Dienstleistungen festzulegen,

4. ndhere Bestimmungen fir die Durchfihrung der Priifungs-, Xiderspruchs- und
Loschungsverfahren zu treffen,

5. Bestimmungen dber das Register der eingetragenen Marken und gegebenenfalls
gesonderte Bestimmungen Gber das Register flr Kollektivmarken zu treffen,

6. die in das Register aufzunehmenden Angaben Uber eingetragene Marken zu regeln
und Umfang sowie Art und Weise der Verdffentlichung dieser Angaben festzulegen,

7. Bestimmungen ber die sonstigen in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren vor dem
Patentamt zu treffen, wie insbesondere das Verfahren bei der Teilung von Anmel-
dungen und von Eintragungen, das Verfahren zur Erteilung von Auskinften oder
Bescheinigungen, das Verfahren der Wiedereinsetzung, das Verfahren der
Akteneinsicht und das Verfahren {ber den Schutz international registrierter
Marken,

8. Bestimmungen Uber die Form 2u treffen, in der Antrige und Eingaben in
Markenangelegenheiten einzureichen sind, einschlieplich der Obermittlung von
Antrdgen und Eingaben durch elektronische Dateniibertragung,

9. Bestimmungen dariiber zu treffen, in welcher Form Beschliisse, Bescheide oder
sonstige Mitteilungen des Patentamts in Markenangelegenheiten den Beteiligten 2u
ibermitteln sind, e:nschlleﬂllch der OUbermittlung durch elektronische Daten-

ibertragung, soweit nicht eine bestimmte Form der Obermittlung gesetzlich vorge-
schrieben ist,

10. Bestimmungen darlber zu treffen, in welchen Fillen und unter welchen
Voraussetzungen Eingaben und Schriftstiicke in Markenangelegenheiten in anderen
Sprachen als der deutschen Sprache beriicksichtigt werden,

11. Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehwung
einzelner den Markenabteilungen obliegenden Angelegenheiten, die keine
besonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten, zu betrauen, mit Ausnahme der
Beschlupfassung dber die LGschung von Marken (§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54), der
Abgabe von Gutachten (§ 58 Abs. 1) und der Entscheidungen, wit denen die Abgabe
eines Gutachtens abgelehnt wird,

12. Beamte des mittieren Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung
einzelner den Markenstellen oder Markenabteilungen obliegenden Angelegenheiten,
die ke1ne rechtlichen Schwierigkeiten bieten, zu betrauen, mit Ausnahme von
Entscheidungen iber Anmeldungen, Widerspriche oder sonstige Antrage,

13. zur Deckung der durch eine Inanspruchnahme des Patentamts entstehenden Kosten,
soweit nicht durch Gesetz dariiber Bestimmungen getroffen sind, die Erhebung von
Verwaltungskosten anzuordnen, insbesondere

a) zu bestimmen, dap Gebiihren flir Bescheinigungen, Beglaubigungen, Aktenein-
sicht und Auskinfte sowie Au;lagen erhoben werden,

b} Bestimmungen iber .den Kostenschuldner, die Fdlligkeit von Kosten, die
Kostenvorschuppflicht,  Kostenbefreiungen, die Verjidhrung und das
Kostenfestsetzungsverfahren 2u treffen.
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(2) Das Bundesministerium der Justiz kann die Ermdchtigung zum Erlap von
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates ganz oder teilweise dem Pr3sidenten des Patentamts {bertragen,

Abschnitt 5
Verfahren vor dem Patentgericht

§ 66
Beschwerde

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

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

(3) Ist ber eine Erinnerung nach § 64 innerhald von sechs Monaten nach ihrer
Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsfihrer nach Ablauf dieser
Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1
Satz 1 unmittelbar gegen den Beschiup der Markenstelle oder der Markenabteilung
Zuldssig, wenn {ber die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des
Antrags  entschieden worden ist. Steht dem Erinnerungsfilhrer in dem
Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegeniiber, so ist Satz 1 mit der Mapgabe
anzuwenden, dap an die Stelle der Frist von sechs Monaten nach Einlegung der
~ Erinnerung eine Frist von zehn Monaten tritt. Hat der andere Beteiligte ebenfalls
Erinnerung eingelegt, so bedarf die Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des
anderen Beteiligten. Die schriftliche Erkldrung der Einwilligung ist der Beschwerde
beizufiigen. Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Zustellung der Beschwerde gemdp Absatz 4 Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so
gilt seine Erinnerung als zurickgenommen, Der Lauf der Fristen nach den Sitzen 1
und 2 wird gehemmt, wenn das Verfahren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf
Gesuch eine Frist gewdhrt wird. Der noch dbrige Teil der Fristen nach den S3tzen 1
und 2 beginnt nach Beendigung der Aussetzung oder .nach Ablauf der gewdhrten Frist zu
laufen. Nach Erlap der Erinnerungsentscheidung findet die Beschwerde nach den
Sdtzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) Der Beschwerde und allen Schriftsatzen sollen Abschriften fiir die Gbrigen
Beteiligten beigefligt werden. Die Beschwerde und alle Schriftsitze, die Sachantrige
oder die Erklarung der Zuriicknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind
den dbrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Andere Schriftsitze sind fhnen
formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) Fiir die Beschwerde ist eine Gebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Wird die Geblhr fir
eine Beschwerde nmach Absatz 1 nicht innerhalb der Frist des Absatzes 2 oder fiir eine
Beschwerde nach Absatz 3 nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Beschwerde
gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

(6) Erachtet die Stelle, deren Beschlup angefochten wird, die Beschwerde fiir
begriindet, sc hat sie ihr abzuhelfen, Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdefihrer ein
anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenlbersteht. Die Stelle kann anordnen, dap
die Beschwerdegeblhr zurlickgezahlt wird. Wird der Beschwerde nicht nach Satz 1
abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnzhme dem

Patentgericht vorzulegen. In den Fillen des Satzes 2 ist die Beschwerde unverziiglich
dem Patentgericht vorzulegen.
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§ 67
Beschwerdesenate; Offentlichkelt der Verhandlung

(1) UOber Beschwerden im Sinne des § 66 entscheidet ein Beschwerdesenat des
Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.

(2) Die Verhandlung {ber Beschwerden gegen Beschliisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen einschlieplich der Verkiindung der Entscheidungen ist &ffentlich,
sofern die Eintragung verdffentlicht worden ist.

(3) Die §% 172 bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend ait der
Mafgabe, dap

1. die Offentlichkeit fir die Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten auch dann

ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefdhrdung schutzwirdiger Interessen
des Antragstellers besorgen 1apt,

2, die Offentlichkeit fir die Verkindung der Entscheidungen bis zur
Verdffentlichung der Eintragung ausgeschlossen ist.

§ 68
Beteiligung des Prisidenten des Patentamts

(1) Der Prdsident des Patentasts kann, wenn er dies zur Wahrung des offentlichen
Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Patentgericht
gegeniiber schriftijche Erkldrungen abgeben, an denh Terminen teilnehmen und in ihnen

Ausfihrungen machen. Schriftliche Erklarungen des Prdsidenten des Patentaats sind den
Beteiligten von dem Patentgericht mitzuteilen.

(2) Das Patentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung als angemessen erachtet, dem Prasidenten des Patentamts anheimgeben, dem

Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserkldrung erlangt der
Prasident des Patentamts die Stellung eines Beteiligten.

§69
Nindliche Verhandlung

Eine mindliche Verhandlung findet statt, wenn
1. einer der Beteiligten sie beantragt,
2. vor dem Patentgericht Beweis erhdben wird (§ 74 Abs. 1) oder
3. das Patentgericht sie fir sachdienlich erachtet.

§70

Entscheldung Ober die Beschwerde

(1) Over die Beschwerde wird durch Beschlup entschieden.

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

(3) Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache
selbst zu entscheiden, wenn
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1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet oder

3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die fiir die Entscheidung
wesentlich sind.

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

§71
Kosten des Beschwerdeverfahrens

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Patentgericht
bestimmen, dap die Kosten des Verfahrens einschlieplich der den Beteiligten
erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und
Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn
dies der Billigkeit entspricht. Soweit eine Bestimmung dber die Kosten nicht
getroffen wird, trigt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Prdsidenten des Patentamts konnen Kosten nur auferlegt werden, wenn er nach
seinem Beitritt in dem Verfahren Antridge gestellt hat,

(3) Das Patentgericht kann anordnen, dap die Beschwerdegebihr (§ 66 Abs. 5)
zuriickgezahlt wird.

(4) Die Absdtze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die
Anweldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf LOschung ganz oder teilweise
zuriicknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen
Nichtverldngerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register geldscht wird.

(5) Im {brigen gelten die Vorschriften der Zivilprozepordnung Uber das
-~ Kostenfestsetzungsverfahren und die  Zwangsvollstreckung  aus  Kostenfest-
"setzungsbeschliissen entsprechend.

§72
Ausschliepung und Ablehnung

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

(2) Von der Auslbung des Amtes als Richter ist auch ausgeschlossen, wer bei denm
vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat.

(3) Ober die Ablehnung eines Richters entscheidet der Senat, dem der Abgelehnte
angehdrt. Wird der Senat durch das Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds
beschlufunfahig, so entscheidet ein anderer Beschwerdesenat.

(4) Ober die Ablehnung eines Urkundsbeamten entscheidet der Semat, in dessen
Geschiftsbereich die Sache fallt.

§73
Ermittlung des Sachverhalts; Vorbereitung der mlndiichen Verhandlung

{(n Qas Patentgéricht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das
Vorbringen und die Beweisantrdge der Beteiligten nicht gebunden.
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(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Senats hat schon
vor der mindlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der
Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um
die Sache moglichst in einer mindlichen Verhandlung oder in einer Sitzung 2y
erledigen. Im dbrigen gilt § 273 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs, 4 Satz 1 der
ZivilprozeBordnung entsprechend. '

§ 74
Beweiserhebung

(1} Das Patentgericht erhebt Beweis in der wlndlichen Verhandlung. Es kann
insbesondere Augenschein einnehamen, Zeugen, Sachverstindige und Beteiligte vernehmen
und Urkunden heranziehen.

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

(3} Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und kénnen der
Beweisaufnahme beiwghnen. Sie kinnen an Zeugen und Sachverstindige sachdienliche
Fragen richten. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet das Patentgericht.

§75
Ladungen

(1) Sobald der Termin zur miindlichen Verhandlung bestimmt ist, sind die Beteiligten
mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen zu laden. In dringenden Fillen kann
der Vorsitzende die Frist abkirzen.
(2) Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dap beim Ausbleiben eines Beteiligten auch
ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann.

§ 76

Gang der Verhandlung

(1) Der Vorsitzende erdffnet und leitet die mindliche Verhandiung.

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

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Antrage zu stellen und 2u
begrunden.

(4) Der Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsichlicher und
rechtiicher Hinsicht zu erértern.

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

(6) Nach Erdrterung der Sache erkldrt der Vorsitzende die mindliche Verhandlung fir
geschlossen. Der Senat kann die Wiedererdffaung beschliepen.
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§77
Niederschrift

(1) Zur windlichen Verhandlung und zu jeder Beweisaufnahme wird ein Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle als Schriftflhrer zugezogen. Wird auf Anordnung des Yorsitzenden
von der  Zuziehung des Schriftflhrers abgesehen, besorgt ein Richter die
Niederschrift.

(2) Ober die mindiiche Verhandlung und jede Beweisaufnahme ist eine Niederschrift
aufzunehmen. Die §§ 160 bis 165 der Zivilprozepordnung sind entsprechend anzuwenden.

§78
Beweiswirdigung; rechtliches Gehdr

(1) Das Patentgericht entscheidet nach seiner freien, aus dea Gesamtergebnis des
Verfahrens gewonnenen Oberzeugung. In der Entscheidung sind die Grlnde anzugeben, die
fir die richterliche Oberzeugung leitend gewesen sind.

(2) Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestitzt werden, 2u
denen die Beteiligten sich dufern konnten.

(3) Ist eine mindliche Verhandlung vorhergegangen, so kann ein Richter, der bei der
letzten mindlichen Verhandlung nicht zugegen war, bei der Beschlupfassung nur
pitwirken, wenn die Beteiligten 2ustinmen,

§79
Verkindung; Zustellung; Begrlndung

(1) Die Endentscheidungen des Patentgerichts werden, wenn eine aindliche Verhandlung
stattgefunden hat, in dem Ternin, in dem die mindliche Verhandlung geschlossen wird,
oder in einem sofort anzuberaumenden Termin verkindet. Dieser sol} nur dann Uber drei
Wochen hinaus angesetzt werden, wenn wichtige Grinde, insbesondere der Unfang oder
die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. Statt der Verkiindung ist die Zustellung
der Endentscheidung zulassig. Entscheidet das Patentgericht ohne aindliche
Verhandlung, so wird die Verkiindung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt. Die
Endentscheidungen sind den Beteiligten von Asts wegen zuzustellen.

(2) Die Entscheidungen des Patentgerichts, durch die ein Antrag zuriickgewiesen oder
iber ein Rechtsmittel entschieden wird, sind zu begrinden.

§ 80
Berichtigungen

(1) Schreibfehler, Rechenfehler und 3hnliche offenbare Unrichtigkeiten in der
Entscheidung sind jederzeit vom Patentgericht zu berichtigen.

(2) Enthalt der Tatbestand der Entscheidung andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten, -

so kann die Berichtigung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung
beantragt werden.

(3) Ober die Berichtigung nach Absatz 1 kann ohne vorherige alndiiche Verhandlung
entschieden werden.

()] Qber den Antrag auf Berichtigung nach Absatz 2 entscheidet das Patentgericht ohne
Beue1sagfnahle durch Beschlup. Hierbei wirken nur die Richter wit, die bei der
Entscheidung, deren Berichtigung beantragt ist, sitgewirkt haben.
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(5) Der Berichtigungsbeschlup wird auf der Entscheidung und den Ausfertigungen
vermerkt.

§ 31
Vertretung; Vollmacht

(1) Vor dem Patentgericht kann sich ein Beteiligter in jeder lLage des Verfahrens
durch einen Bevollmichtigten vertreten lassen. Durch Beschlup kann angeordnet werden,
dap ein Bevollmichtigter bestellt werden mup. § 96 bleibt unberiihrt.

(2) Uie Vollmacht ist schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen. Sie kann
nachgereicht werden. Das Patentgericht kann hierfir eine Frist bestimaen.

(3) Der Mangel der Vollmacht kann i{n jeder Lage des Verfahrens geltend gemacht
werden. Das Patentgericht hat den Mangel der Vollmacht von Amsts wegen zu

berdcksichtigen, wenn nicht als Bevollmichtigter ein Rechtsanwalt oder ein
Patentanwalt auftritt.

§ 82
Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht

(1} Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen iber das Verfahren vor des Patentgericht
enthalt, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Ziviiprozepordnung entsprechend
anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht
ausschiiepen. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes {ber Gerichtsferien
sind nicht anzuwenden. Fir Auslagen im Verfahren vor dem Patentgericht gilt das
Gerichtskostengesetz entsprechend.

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

(3) Fir die Gewdhrung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 62 Abs. 1 und 2
entsprechend anzuwenden. Ober den Antrag entscheidet das Patentgericht.

Abschnitt 6
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof

§ 83
Zugelassene und 2ulassungsfreie Rechtsbeschwerde

(1) Gegen die Beschliisse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die Gber eine
Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundes-
gerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschlup
2ugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2} Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1. eine Rechtsfrage von grundsitzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn geriigt
wird, .



-41 -

1. dap das beschliepende Gericht nicht vorschriftsadBig besetzt war,

2. dap bei dem Beschlup ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausdbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit
mit Erfolg abgelehnt war,

3. daf einem Beteiligten das-rechtliche Gehdr versagt war,

4. dap ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder
stilischweigend zugestimat hat,

5. dap der Beschlup aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften dber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dap der Beschlup nicht mit Griinden versehen ist.

' § 34
Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegrlinde

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu,

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dap der Beschlup auf efner
Verletzung des Gesetzes beruht. Die §§ 550 und 551 Nr. 1 bis 3 und § bis 7 der
Zivilprozepordnung gelten entsprechend.

§ 85
Formliche Voraussetzungen

(1) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach lustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen,

(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof richten sich die
Geblhren und Auslagen nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes. Fiir das
Verfahren wird eine Gebiihr erhoben, die nach den Sitzen berechnet wird, die fir das
Verfahren in der Revisionsinstanz in Zivilsachen gelten. Die Bestimmungen des § 142
Uber die Streitwertbeglinstigung gelten entsprechend.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist zu begrinden. Die Frist fiir die Begriindung betrigt einen

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag vom
Vorsitzenden verlangert werden.

(4) Die Begriindung der Rechtsbeschwerde mup enthalten

1. die Erkldrung, inwieweit der Beschlup angefochten und seine Abdnderung oder
Aufhebung beantragt wird,

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm und

3. wenn die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften gestiitzt
wird, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Hange]l ergeben,
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(5) Vor dem Bundesgerichtshof missen sich die Beteiligten durch einen beism
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmichtigten vertreten lassen.
Auf Antrag eines Beteiligten ist seinem Patentanwalt das Wort zu gestatten. § 157
Abs. 1 und 2 der Zivilprozepordnung ist insoweit nicht anzuwenden. Von den Kosten,
“die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen, sind die Gebdhren bis zur
Hohe einer vollen Gebiihr nach § 11 der Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwilte und
auperdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

§ 86
Prifung der Zuldssigkeit

Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu priifen, ob die Rechtsbeschwerde an sich
statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begrindet ist.

Liegen die Voraussetzungen nicht vor, so ist die Rechtsbeschwerde als unzuldssig zu
verwerfen.

§ 87
Mehrere Beteiligte

(1) Sind an dem Verfahren iber die Rechtsbeschwerde mehrere Personen beteiligt, so
sind die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegriindung den anderen Beteiligten wit
der Aufforderung zuzustellen, etwaige Erklarungen innerhalb einer bestismten Frist
nach Zustellung beim Bundesgerichtshof schriftlich einzureichen. Mit der Zustellung
der Beschwerdeschrift ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Rechtsbeschwerde
eingelegt ist. Qie erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll der
Beschwerdefihrer mit der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegriindung einreichen.

{2) Ist der Prdsident des Patentamts nicht am Verfahren iber die Rechtsbeschwerde
beteiligt, so ist § 68 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 88
Anwendung weiterer Vorschriften

(1) Im VYerfahren Uber die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der
Zivilprozepordnung Uber die Ausschliefung und Ablehnung der Gerichtspersonen, Uber
Prozefibevollndchtigte und Beistdnde, dber Zustellungen von Amts wegen, dber Ladungen,
Termine und Fristen und dber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entsprechend. Im
Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt § 91 Abs. 8 entsprechend.

(2) Fiir die Offentlichkeit des Verfahrens gilt § 67 Abs. 2 und 3 entsprechend.
§ 39
Entscheidung (Ober die Rechisbeschwerde

(1) Die ¢Entscheidung {ber dije Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschlup. Die
Entscheidung kann ohne mindliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen
Beschlup getroffenen tatsachlichen Feststellungen gebunden, auper wenn in bezug auf

diese Feststellungen zuldssige und begriindete Rechtsbeschwerdegrinde vorgebracht
sind. '

(3) Die Entscheidung ist zu begriinden und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
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(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zuriickzuverweisen.
Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt
jst, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

§9%
Kostenentscheidung

(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann der Bundesgerichtshof
bestimmen, dap die Kosten des Verfahrens einschlieplich der den Beteiligten
erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und
Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn
dies der Billigkeit entspricht, Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der
Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den
Antrag auf LOschung ganz oder teilweise zuriicknimat oder wenn die Eintragung der
Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlangerung der Schutzdauer ganz oder
teilweise im Register geldscht wird. Soweit eine Bestimmung Gber die Kosten nicht ge-
troffen wird, trigt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Wird die Rechtsbeschwerde zuriickgewiesen oder als unzuldssig verworfen, so sind
die durch die Rechtsbeschwerde veranlaften Kosten dem Beschwerdefihrer aufzueriegen,

Hat ein Beteiligter durch grobes Verschulden Kosten veranlapt, so sind ihm diese
aufzuerlegen.

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

(4) Im Ubrigen gelten die Vorschriften der ZivilprozeBordnung iber das
Kostenfestsetzungsverfahren und die Iwangsvollstreckung aus
Kostenfestsetzungsbeschliiissen entsprechend.

Abschnitt 7
Gemeinsame Yorschriften

§ 91
Wiedereinsetzung

(1) Wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht
gegenilber eine Frist einzuhalten, deren Versiumung nach gesetzlicher Vorschrift einen
Rechtsnachteil zur Folge hat, ist auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

Dies gilt nicht fir die Frist zur Erhebung des Widerspruchs und zur Zahlung der
Widerspruchsgebihr,

(2) Die Wiedereinsetzung up innerhalb ven zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses
beantragt werden.

(3) Der Antrag mup die Angabe der die Wiedereinsetzung begriindenden Tatsachen

enthalten. Diese Tatsachen sind bei der Antragstellung oder im Verfahren iber den
Antrag glaubhaft zu machen.

(4) Die versiumte Handlung ist inmerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Ist dies
geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewdhrt werden.

(5) Ein Jahr nqch Ablauf der versidumten Frist kann die Hiedereinsetzhng nicht mehr
beantragt und die versaumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden.
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(6) Uber den Antrag beschliept die Stelle, die Gber die nachgeholte Handlung zu
beschliefen hat,

{7) Die Wiedereinsetzung ist unanfechtbar.

(8) Wird dem Inhaber einer Marke Wiedereinsetzung gewdhrt, so kann er Oritten gegen-
lber, die in dem Zeitraum zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts an der Eintragung
der Marke und der Wiedereinsetzung unter einem mit der Marke identischen oder ihr
dhnlichen Zeichen gutgldubig Waren in den Verkehr gebracht oder Dienstleistungen
erbracht haben, hinsichtlich dieser Handlungen keine Rechte geltend machen.

§ 92
Wahrheitspflicht

In den Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof haben
die Beteiligten ijhre Erkldrungen {ber tatsachliche Umstdnde vollstindig und der
Wahrheit gemdp abzugeben.

§ 93
Antssprache und Gerichtssprache

Die Sprache vor dem Patentamt und vor dem Patentgericht ist deutsch. Im dbrigen
finden die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes dber die Gerichtssprache
Anwendung. : :

§ 94
Zustellungen

(1) Fiir Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt und dem Patentgericht gelten die
Vorschriften des Verwaltungszusteilungsgesetzes mit folgenden Mapgaben:

1. Zustellungen an Empfanger, die sich im Ausland aufhalten und die keinen
Inlandsvertreter (§ 96) bestellt haben, kénnen auch durch Aufgabe zur Post nach .
den §§ 175, 213 der Zivilprozefordnung bewirkt werden, soweit fir den Empfinger
die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu
bewirkenden Zustellung erkennbar war.

2. Fir Zustellungen an Erlaubnisscheininhaber (§ 177 der Patentanwaltsordnung) ist
§ 5 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

3. An Empfdnger, denen beim Patentast oder beim Patentgericht ein Abholfach
eingerichtet worden ist, kamn auch “dadurch zugesteilt werden, dap das
Schriftstiick im Abholfach des Empfangers niedergelegt wird. Ober die Nieder-
legung ist eine schriftliche Mitteilung zu den Akten zu geben. Auf dem
Schriftstick ist zu vermerken, wann es niedergelegt worden ist. Die Zustellung
gilt als am dritten Tag nach der Niederlegung im Abholfach bewirkt.

(2) §9 Abs. 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes ist nicht anzuwenden, wenn mit der

~ Zustellung die Frist fir die Einlegung der Erinnerung (§ 64 Abs. 2), der Beschwerde
(§ 66 Abs. 2) oder der Rechtsbeschwerde (§ 85 Abs. 1) beginnt.

§95
Rechtshilfe

(1) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamt Rechtshilfe zu leisten.
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(2) Im Verfahren vor dem Patentamt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des
Patentamts Ordnungs- oder Zwangsmittel gegen Zeugen oder Sachverstindige fest, die
nicht erscheinen oder ihre Aussage oder deren Beeidigung verweigern. Ebenso ist die
Vorfiihrung eines nicht erschienenen Zeugen anzuordnen.

(3) Ober das Ersuchen nach Absatz 2 entscheidet ein Beschwerdesenat des
Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern. Die Entscheidung
ergeht durch Beschluf.

§ 96
Inlandsvertreter

(1) Der Inhaber einer angemeldeten oder eingetragenen Marke, der im Inland weder
einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz
geregelten Verfahren vor dem Patentast oder dem Patentgericht nur teilnehmen, wenn er
im Inland einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Vertreter bestellt hat.

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

(3) Der Ort, wo der Vertreter seinen Geschiftsraum hat, gilt im Sinne des § 23 der
Zivilprozefordnung als der Ort, wo sich der Vermigensgegenstand befindet. Fehlt ein
Geschaftsraum, so ist der Ort maPgebend, wo der Vertreter seinen Wohnsitz, und in
Ermangelung eines solchen der Ort, wo das Patentamt seinen Sitz hat.

(4) Absatz 1 gilt entsprechend flr Dritte, die an einem in diesea Gesetz geregelten
Verfahren vor dem Patentant oder dem Patentgericht beteiligt sind.

Teil 4
Kollektivmarken

§ 97
Kollektivmarken

(1) Als Kollektivmarken kdnnen alle als Marke schutzfihigen Zeichen im Sinne des § 3
eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder
des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer
betrieblichen oder geographischen Herkunft, fhrer Art, ihrer Qualitit oder ihren
sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.

(2) Auf Kollektivmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in
diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.
§ 98
Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken knnen nur rechtsfihige
Verbdnde sein, einschlieplich der rechtsfihigen Dachverbande und Spitzenverbinde,

. deren Mitglieder selbst Verbinde sind. Diesen Verbanden sind die juristischen

Personen des offentlichen Rechts gleichgestellt.
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§ 99
Eintragbarkeit von geographischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken

Abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 konnen Kollektivmarken ausschlieplich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der
Waren oder der Dienstleistungen dienen kdnnen.

§ 100
Schranken des Schutzes; Benutzung

{1) Zusdtzlich zu den Schutzschranken, die sich aus § 23 ergeben, gewdhrt die
Eintragung einer geographischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke fhrem Inhaber
nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, solche Angaben im geschaftlichen

Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den guten Sitten entspricht und nicht gegen
§ 127 verstopt.

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

§ 101
Klagebefugnis; Schadensersat:z
(1) Soweit in der Markensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benutzung
der Kollektivmarke berechtigte Person Kiage wegen Verletzung einer Kollektivmarke nur
mit Zustimmung ihres Inhabers erheben.
(2) Der Inhaber der Kollektivmarke kann auch frsatz des Schadens verlangen, der den

zur Benutzung der Kollektivmarke berechtigten Perscnen aus der unbefugten Benutzung
der Kollektivmarke oder eines dhnlichen Zeichens entstanden ist.

§ 102

Markensatzung
(1) Der Anmeldung der Kollektivmarke muf eine Markensatzung beigefigt sein.
(2) Die Markensatzung mup mindestens enthalten:
1. Namen und Sitz des Verbandes,
2. Iweck und Yertretung des Verbandes,
3. Voraussetzungen fir die Mitgliedschaft,
4. Angaben {iber den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen,
5. die Bedingungen fir die Benutzung der Kollektivsarke und

6. Angaben iiber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen
der Kollektiivmarke.

(3) Besteht die Kollektivmarke aus einer geographischen Herkunftsangabe, mup die
Satzung vorsehen, dap jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem
entsprechenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen
Bedingungen fir die Benutzung der Kollektivmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes

werden kann und in den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen
aufzunehmen ist.
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(4) Die Einsicht in die Markensatzung steht jeder Person frei.

§ 103
Prifung der Anmeldung

Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird auper nach § 37 auch zuriickgewiesen, wenn sie
nicht den Voraussetzungen der §% 97, 98 und 102 entspricht oder wenn die
Markensatzung gegen die Offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstdpt, es sei
denn, dap der Anmelder die Markensatzung so dndert, dap der Zuriickweisungsgrund nicht
mehr besteht.

§ 104
Anderung der Markensatzung

{1) Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Patentamt jede Anderung der Markensatzung
mitzuteilen.

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

§ 105
Verfall

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird auper aus den in § 49 genannten
Verfallsgrinden auf Antrag wegen Verfalls geldscht,

1. wenn der Inhaber der Kollektivmarke nicht mehr besteht,

2. wenn der Inhaber der Kollektivmarke keine geeigneten Mafnahmen trifft, um zu
verhindern, dap die Kollektivmarke mipbrduchiich in einer den Verbandszwecken
oder der Markensatzung widersprechenden Weise benutzt wird, oder

3. wenn eine Anderung der Markensatzung entgegen § 104 Abs. 2 in das Register
eingetragen worden ist, es sei denn, dap der Inhaber der Kollektivmarke die
Markensatzung erneut so andert, dap der Ldschungsgrund nicht mehr besteht.

(2} Als eine wmipbrduchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nr, 2 ist es
insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Kollektivmarke durch andere als die
zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu tauschen,

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

. § 106
Kichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Die Eintragung einer Kollektivmarke wird aufer aus den in § 50 genannten
Nichtigkeitsgrinden auf Antrag wegen Nichtigkeit geldscht, wenn sie entgegen § 103
e?ngetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Markensatzung, so wird die
Eintragung nicht geldscht, wenn der Inhaber der Kollektivmarke die Markensatzung so
andert, dap der Nichtigkeitsgrund nicht sehr bestent.
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Teil 5
Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen
und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

Abschnitt 1
Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen

§ 107
Anwendung der VYorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken
nach dem Madrider Abkommen iber die internationale Registrierung von Marken (Madrider
Harkenabkommen), die durch Vermittlung des Patentamts vorgenommen werden oder deren
Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend

anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Madrider Markenabkommen nichts anderes
bestimmt ist.

§ 108
Antrag auf internationale Registrierung

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

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

(3) Dem Antrag ist eine {bersetzung des Verzeichnisses der Waren oder
Dienstleistungen in der fir die interpationale Registrierung vorgeschriebenen Sprache
beizufligen. Das Verzeichnis soll in der Reihenfolge der Klassen der internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gruppiert sein.

§ 109
Geblhren

(1} Mit dem Antrag auf internaticnale Registrierung ist eine nationale Geblihr nach
dem Tarif zu zahlen. Ist der Antrag auf internationale Registrierung vor der
Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird die Gebdhr am Tag der

Eintragung féllig, Wird die Geblhr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt.

(2} Die nach Artikel 8 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens zu zahlenden
internationalen Gebihren sind wunmittelbar an das Internationale Biro der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum zu zahlen.

§ 110
Eintragung im Register

Der Tag und die MNummer der internationalen Registrierung einer im Register
eingetragenen Marke sind in das Register einzutragen.
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§ 111
Nachtrdgliche Schutzerstreckung

(1) Wird ein Antrag auf nachtrdgliche Schutzerstreckung einer international
registrierten Marke nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenabkommens beim
Patentamt gestellt, so ist mit dem Antrag eine nationale Gebidhr nach dem Tarif zu
zahlen. Wird die Gebdbr nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

(2) § 109 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 112
Wirkung der internationalen Registrierung

(1) Die internationale Registrierung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3ter des
Madrider Markenabkommens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt
worden ist, hat dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen
Registrierung nach Artikel 3 Abs. 4 des Madrider Warkenabkommens oder am Tag der
Eintragung der nachtrdglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider
Markenabkommens zur Eintragung in das vom Patentamt geflhrte Register angemeldet und

~ eingetragen worden wére.

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

§ 113
Prifung auf absolute Schutzhindernisse

(1) International registrierte Marken werden in gleicher Weise wie zur Eintragung in

das Register angeseldete Marken nach § 37 auf absolute Schutzhindernisse geprift.
§ 37 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

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

§ 114
Yiderspruch

{1) An die Stelle der Veréffeht}ichung der Eintragung {(§ 41) tritt fir international
registrierte Marken die Verdffentlichung in dem vom Internationalen Biro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum herausgegebenen Verdffentlichungsblatt.

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

(3) An die Stelle der Ldschung der Eintragung (§ 43 Abs. 2) tritt die Verweigerung
des Schutzes.
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§ 115
Nachtrigliche Schutzentziehung

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

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Abs. 1 wegen mangelnder Benutzung
gestellt, so tritt an die Stelle des Tages der Eintragung in das Register der Tag, an
dem die Frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist,
oder, falls bei Ablauf dieser Frist die in den 8§ 113 und 114 genannten Verfahren
noch nicht abgeschlossen sind, der Tag des Zugangs der abschliePenden Nitteilung {ber
die Schutzbewilligung beim Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum.

§ 116
¥iderspruch und Antrag auf L8schung aufgrund einer
international registrierten Marke

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

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

§ 117
Ausschlup von Ansprlchen wegen mangelnder Benut2ung

Werden Anspruche fm Sinne der §§ 14, 18 und 19 wegen der Verletzung einer
international registrierten Marke geltend gemacht, so ist § 25 mit der MNapgabe
anzuwenden, dap an die Stelle des Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2
bezeichnete Tag tritt.

§ 118
Zustimmung bei Obertragungen international registrierter Marken

Das Patentamt erteilt dem Internationalen Biiro der MWeltorganisation fir geistiges
Eigentum die nach Artikel 9bis Abs. 1 des Madrider Markenabkommens erforderliche
Zustimmung im Falle der OUbertragung einer international registrierten Marke ohne
Ricksicht darauf, ob die Marke fir den neuen Inhaber der international registrierten
Marke in das vom Patentamt geflilhrte Register eingetragen ist.
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Abschnitt 2
Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

§ 119
Anwendung der Yorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken
nach dem Madrider Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen iber die inter-
nationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch
Vermittlung des Patentamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesea
Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimat ist.

§ 120
Antrag auf internationale Registrierung

(1) Oer Antrag auf internationale Registrierung einer zur Eintragung in das Register
angeneldeten Marke oder einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des
Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim Patentamt zu stellen. Der Antrag kann
auch schon vor der Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die internationale

Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen
werden soll.

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

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

§121
Geblhren

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

(2) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register
eingetragenen Marke sowohl nach dem Madrider Markenabkommen als auch nach dem
Protokell zum Madrider Markenabkommen vorgencamen werden, so ist ait dem Antrag auf

internationale Registrierung eine gemeinsame nationale Geblhr nach dem Tarif zu
zahlen,

(3) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register
eingetragenen Marke vorgenommen werden und ist der Antrag auf internationale
Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird
die Geblhr nach Absatz 1 oder nach Absatz 2 am Tag der Eintragung fillig. Werden die

Gebﬂh;in nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt,

(4) Die nach Artikel 8 Abs. 2 oder nach Artikel 8 Abs. 7 des Protokolls zum Madrider
Harkenah{wnen u zahlenden internationalen Geblihren sind unmittelbar an das
Internationale Biiro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum zu zahien.
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§ 122
Vermerk in den Akten; Eintraggng im Register

(1) Ist‘die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in
das Begtster angemeldeten Marke vorgenomsen worden, so sind der Tag und die Nummer
der internationalen Registrierung in den Akten der angemeldeten Marke zu vermerken.

(2) Der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung, die auf der Grundlage
einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen worden ist, ist in das Register
einzutragen. Satz 1 1st auch anzuwenden, wenn die internationale Registrierung auf

der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgencamen
worden {st und die Anmeldung zur Eintragung geflihrt hat.

§ 183
Nachtrigliche Schutzerstreckung

{1) Der Antrag auf nachtrdgliche Schutzerstreckung einer international registrierten
Marke nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim
Patentamt zu stellen. Soll die nachtrdgliche Schutzerstreckung auf der Grundlage
einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag schon
vor der Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung
~ Zugegangen,

(2) Mit dem Antrag auf nachtrdgliche Schutzerstreckung ist eine nationale Gebiihr nach
dem Tarif zu zahlen. Soll die nachtrdgliche Schutzerstreckung auf der Grundlage einer
im Register eingetragenen Marke sowohl nach dem Madrider Markenabkommen als auch nach
dem Protokol! zum Madrider Markenabkommen vorgenomeen werden, so ist mit dem Antrag
auf nachtrdgliche Schutzerstreckung eine gemeinsame nationale Gebilhr nach dem Tarif
zu zahlen. Wird die Geblhr nach Satz 1 oder nach Satz 2 nicht gezahlt, so gilt der
Antrag als nicht gestellt.

(3) § 121 Abs. 4 gilt entsprechend.

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

Die §§ 112 bis 117 sind auf international registrierte Marken, deren Schutz nach
Artikel 3ter des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, entsprechend anzuwenden mit- der
Napgabe, dap an die Stelle der in den §§ 112 bis 117 aufgefiihrten Yorschriften des

Madrider Markenabkommens die entsprechenden Vorschriften des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen treten.
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§ 125
Unwandlung einer internationalen Registrierung

(1) Wird beim Patentamt ein Antrag nach Artikel 9quinquies des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen auf Umwandlung einer im internationalen Register gemdp
Artikel 6 Abs. 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen geldschten Marke gestellt
und geht der Antrag mit den erforderlichen Angaben dem Patentamt vor Ablauf einer
Frist von drei MNonmaten nach dem Tag der Ldschung der Marke im internationalen
Register zu, so ist der Tag der internationalen Registrierung dieser Marke nach
Artikel 3 Abs., 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder der Tag der
Eintragung der Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Abs, 2 des Protokolls 2um Madrider
Markenabkommen, gegebenenfalls mit der fiir die internationale Registrierung in

Anspruch genommenen Prioritdt, fir die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs.
2 mapgebend.

(2) Mit dem Antrag auf Uawandlung ist eine Geblihr nach dem Tarif zu zahlen. ¥Wird die
Umwandlung flir Waren oder Dienstleistungen beantragt, die in mehr als drei Klassen
der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, so ist auPerdem fir jede
weitere Klasse eine Klassengebiihr nach dem Tarif zu zahlen. Unterbleibt die Zahlung
der Gebihren, so ist § 36 Abs. 3 entsprechend anzuwenden.

(3) Der Antragsteller hat eine Bescheinigung des Internationalen Biros der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum einzureichen, aus der sich die Marke und die
Waren oder Dienstleistungen ergeben, fiir die sich der Schutz der internationalen
Registrierung vor ihrer Ldschung im internationalen Register auf die Bundesrepublik

. Deutschland erstreckt hatte,

(4) Der Antragsteller hat auperdem eine Obersetzung des Verzeichnisses der Waren oder
Dienstleistungen, fir die die Eintragung beantragt wird, einzureichen,

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

Teil 6
Geopraphische Herkunftsangaben

: Abschnitt 1
Schutz geographischer Herkunftsangaben

§ 126
Als geographische Herkunftsangaben geschiitzte Namen, Angaben oder Zeichen

(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten,
Gegenden, Gebieten oder Lindern sowie sonstige Angaben oder leichen, die in

ggschéft!ichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Naren oder
Dienstleistungen benutzt werden. ‘
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(2) Dem Schutz als geographische Herkunftsangaben sind solche Namen, Angaben oder
Zeichen im Sinne des Absatzes 1 nicht zuginglich, bei denen es sich unm
Gattungsbezeichnungen handelt. Als Gattungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen
anzusehen, die zwar eine Angabe {iber die geographische Herkunft im Sinne von Absatz
1 enthalten oder wvon einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch ihre
urspringliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder Dienstleistungen
oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder
sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.

§ 127
Schutzinhalt

(1) Geographische Herkunftsangaben diirfen i® geschidftlichen Verkehr nicht fir Waren
oder Dienstieistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet
oder dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird,
wenn bei der Benutzung solcher MNamen, Angaben oder Zeichen fir Waren oder

Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irrefiihrung dber die geographische
Herkunft besteht.

{2) Haben die durch eine geographische Herkunftsangabe gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine besondere Qualitdt, so darf die
geographische Herkunftsangabe im geschdftlichen Verkehr fir die entsprechenden Waren
oder Dienstleistungen dieser Herkunft nur benutzt werden, wenn die Waren oder
Dienstieistungen diese Eigenschaften oder diese Qualitdt aufweisen.

(3) Genieft eine geographische Herkunfisangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im
geschaftlichen Verkehr fir Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann
nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irrefllhrung Uber die geographische
Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung fiir Waren oder Dienstleistungen anderer
Herkunft geeignet ist, den Ruf der geographischen Herkunftsangabe oder ihre Unter-
scheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu
beeintrdchtigen.

(4) Die vorstehenden Absdtze finden auch dann Anwendung, wenn Mamen, Angaben oder
Zeichen benutzt werden, die der geschiitzten geographischen Herkunftsangabe adhnlich
sind oder wenn die geographische Herkunftsangabe mit Zusdtzen benutzt wird, sofern

1. in den Fdllen des Absatzes 1 trotz der Abweichung oder der Zusdtze eine Gefahr
der Irreflhrung Uber die geographische Herkunft besteht oder

2. in den Fdllen des Absatzes 3 trotz der Abweichung oder der Zusdtze die Eignung
zZur  unlauteren Ausnutzung oder Beeintrichtigung des Rufs oder der
Unterscheidungskraft der geographischen Herkunftsangabe besteht.

§ 128
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Wer im geschaftlichen Verkehr Namen, Angaben oder Zeichen entgegen § 127 bénutzt.
kann von den nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur

Geltendmachung von Ansprichen Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genommen
werden.

(2) Wer dem § 127 vorsdtziich oder fahrldssig zuwiderhandelt, st zum Ersatz des
durch die Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet.
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(3) Wird die Zuwiderhandlung in einem geschaftlichen Betrieb von einem Angestellten
oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch, und, soweit der
Angestelite oder Beauftragte vorsat2lich oder fahrldssig gehandelt hat, der
Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 129
Verj&hrung

Anspriiche nach § 128 verjahren gemdp § 20.

Abschnitt 2
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen gemdp der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

§ 130 .
Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung

(1) Antrdge auf Eintragung einer  geographischen  Angabe oder einer
Ursprungsbezeichnung in das Verzeichnis der geschiitzten Ursprungsbezeichnungen und
der geschitzten geographischen Angaben, das von der Koamission der Europdischen
Gemeinschaften gewdp der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 208 S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung gefihrt
wird, sind beim Patentamt einzureichen.

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

(3) Ergibt die Prifung des Antrages, dap die zur Eintragung angemeldete geographische
- Angabe oder Ursprungsbezeichnung den Voraussetzungen der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92
und der zu ihrer Durchflihrung erlassenen Vorschriften entspricht, so unterrichtet das
Patentamt den Antragsteller hierdber und {bermittelt den Antrag dem Bundesministerium
der Justiz.

(4) Das 3undesninisierium der Justiz dbermittelt den Antrag mit den erforderlichen
Unterlagen an die Kommission der Europdischen Gemeinschaften.

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

§13
Antrag auf Anderung der Spezifikation

Fir Antrdge auf Anderung der Spezifikation einer geographischen Angabe oder einer

Ursprungsbezeichnung gemdp Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2081792 gilt § 130
entsprechend. Eine Geblhr ist nicht zu zahlen.
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§ 132
Einspruchsverfahren

(1) Einspriche nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 gegen die
Eintragung von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen in das von der
Kommission der Europdischen Gemeinschaften gefiihrte Verzeichnis der geschiitzten
Ursprungsbezeichnungen und der geschitzten geographischen Angaben oder gegen die

Anderung der Spezifikation einer geographischen Angabe oder einer Ursprungsbezeich-
nung sind beim Patentamt einzulegen.

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

§ 133
lustindigkeiten {m Patentamt; Rechtsmittel

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

(2) Gegen Entscheidungen, die das Patentamt nach den Vorschriften dieses Abschnitts
trifft, finden die Beschwerde zum Bundespatentgericht und die Rechtsbeschwerde zum
Bundesgerichtshof statt. Die Verschriften des Teils 3 dieses Gesetzes Uber das
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht und ber das Rechtsbeschwerdeverfahren vor
dem 3undesgerichtshof sind entsprechend anzuwenden.

§ 134
Oberwachung

(1) Die nach der Verordnung (EWG) Nr, 2081/92 und den zu ihrer Durchfihrung
erlassenen Vorschriften erforderiiche (Uberwachung und Kontrolle obliegt den nach
Landesrecht zustdndigen Stellen,

(2) Soweit es zur Oberwachung und Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 erforderlich ist,
konnen die Beauftragten der zustdndigen Stellen bei Betrieben, die Agrarerzeugnisse
oder Lebensmittel herstellen oder in den Verkehr bringen (§ 7 Abs. 1 des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstdndegesetzes) oder innergemeinschaftlich verbringen,
einfiihren oder ausflihren, wdhrend der Geschifts- oder Betriebszeit

1. Qeschaftsrdume und Grundstiicke, Verkaufseinrichtungen und Transportmittel
betreten und dort Besichtigungen vornehmen,

2. Praben gegen Empfangsbescheinigung entnehmen; auf Verlangen des Betroffenen ist
ein Teil der Probe oder, falls diese unteilbar ist, eine zweite Probe amtlich
verschiossen und versiegelt zurdckzulassen,

3. Geschaftsunterlagen einsehen und priifen,

4. . Auskunft verlangen.

Diese Befugnisse erstrecken sich auch auf Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel, die an
offentlichen Orten, insbesondere auf Markten, Pldtzen, StraPen oder im Umherziehen in
den Verkehr gebracht werden.
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(3) Inhaber oder Leiter der Betriebe sind verpflichtet, das Betreten der
Geschaftsrdume und Grundsticke, Verkaufseinrichtungen und Transportmittel sowie die
dort vorzunehmenden Besichtigungen zu gestatten, die zu besichtigenden Agrarerzeug-
nisse oder Lebensmittel selbst oder durch andere so darzulegen, dap die Besichtigung
ordnungsgemdp vorgenommen werden kann, selbst oder durch andere die erforderliche
Hilfe bei Besichtigungen 2zu leisten, die Proben entnehmen zu 1lassen, die
geschiaftlichen Unterlagen vorzulegen, priifen zu lassen und Auskinfte zu erteilen.

(4) Erfolgt die Oberwachung bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr, so gelten die
Absdtze 2 und 3 entsprechend auch fiir denjenigen, der die Agrarerzeugnisse oder
Lebensmittel fir den Betriebsinhaber innergemeinschaftlich verbringt, einflhrt oder
ausfihrt,

(5) Der zur Erteilung eimer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozepordnung bezeichneten Angehdrigen der Gefahr strafrechtlicher

Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz ber Ordnungswidrigkeiten aussetzen
wirde.

(6) Fir Astshandlungen, die nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zu
Kontrollzwecken vorzunehmen sind, werden kostendeckende Gebihren und Auslagen
erhoben, Die kostenpflichtigen Tatbestdnde werden durch das Landesrecht bestimmt,

§ 135
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Wer im geschaftlichen Verkehr Handlungen vornimmt, die gegen die Artikel 8 oder
13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verstoPen, kann von den nach § 13 Abs. 2 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb -~ zur Geltendmachung von Ansprlchen
Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genomsen werden.

() 8 128.Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
§ 136
Verjdhrung

Die Anspriche nach § 135 verjdhren gemdp § 20.

Abschnitt 3
Ermdchtigungen 2um Erlap von Rechtsverordnungen

§ 137
Ndhere Bestimaungen zum Schutz einzelner geographischer Herkunftsangaben

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermdchtigt, im Einvernchmen mit den
Bundesministerien fir Wirtschaft, fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten und fiir
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nihere Bestimmungen
iber einzelne geographische Herkunftsangaben zu treffen.

(2) In der Rechtsverordnung kdnnen

1. durch Bezugnahme auf politische oder geographische Grenzen das Herkunftsgebiet,
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2. die Qualitdt oder sonstige Eigenschaften im Sinne des § 127 Abs. 2 sowie die
dafir mapgeblichen Umstdnde, wie insbesondere Verfahren oder Art und Weise der
Erzeugung oder Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen

oder Qualitdt oder sonstige Eigenschaften der verwendeten Ausgangsmaterialien
wie deren Herkunft,-und

3. die Art und Weise der Verwendung der geographischen Herkunftsangabe

geregelt werden. Bei der Regelung sind die bisherigen lauteren Praktiken,
Gewohnheiten und Gebrduche bei der Verwendung der geographischen Herkunftsangabe zu
berlicksichtigen.

' § 138
Sonstige Vorschriften flr das Verfahren bei Antrdgen und
Einspriichen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermdchtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates ndhere Bestimmungen {ber das Antrags- und
Einspruchsverfahren (8§ 130 bis 133) zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz kann die Ermichtigung zum Erlap von
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates ganz oder teilweise auf den Prdsidenten des Patentamts Ubertragen.

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

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt, im Einvernehmen mit den
Bundesministerien fir Wirtschaft, flr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten und fir
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Einzelheiten
des Schutzes wvon Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben nach der
Yerordnung (EWG) Nr. 2081/92 zu regeln, soweit sich das Erfordernis hierfur aus der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 oder den zu ihrer Durchfilhrung erlassenen Vorschriften
des Rates oder der Kommission der CEuropdischen Gemeinschaft ergibt. In
Rechtsverordnungen nach Satz 1 kdnnen insbesondere Vorschriften lber

_ 1. gie Kennzeichnung der Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel,
2. die Berechtigung zum Verwenden der geschiitzten Bezeichnungen oder

3. die Voraussetzungen und das Verfahren bei der Oberwachung oder Kontrolle beim
innergemeinschaftlichen Verbringen oder bei der Einfuhr oder Ausfuhr

erlassen werden. Rechtsverordnungen nach Satz 1 kdnnen auch erlassen werden, wenn die
Mitgliedstaaten nach den dort genannten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften befugt
sind, erginzende Vorschriften zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden ermichtigt, durch Rechtsverordnung die Durchfihrung
der nach Artikel 10 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 erforderlichen Kontrollen
zugelassenen privaten Kontrollstellen zu {Ubertragen oder solche an der Durchfiihrung
dieser Kontrollen zu beteiligen. Die Landesregierungen kdnnen auch die
Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassung privater Kontrollstellen durch
Rechtsverordnung regeln. Sie sind befugt, die Ermdchtigung nach den Satzen 1 und 2
durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf andere Behdrden zu @bertragen.
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Teil 7
Verfahren in Kennzeicherstreitsachen

§ 140
Kennzeichenstreitsachen

(1) Flr alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten
Rechtsverhdltnisse geltend gemacht wird (<ennzeichenstreitsachen), sind die
Landgerichte ohne Ricksicht auf den Streitwert ausschlieplich zustidndig.

(2) Die Landesregierungen werden . ermdchtigt, durch Rechtsverordnung die
Kennzeichenstreitsachen insgesamt oder teilweise fiir die Bezirke mehrerer
Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen, sofern dies der sachlichen FGrderung oder
schnelleren Erledigung der Verfahren dient. Die Landesregierungen konnen diese
Erpdchtigung auf die Landesjustizverwaltungen dbertragen. Die Linder kinnen auferdem
durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes .obliegende Aufgaben insgesamt oder
teilweise dem zustindigen Gericht eines anderen Landes Obertragen.

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

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

(5) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer
Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebdnhren bis zur Hohe einer vollen Gebiihr
nach § 11 der Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwdlte und auperdes die notwendigen
Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

§ 141
Gerichtsstand bei Ansprlchen nach diesem Geset:
und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Anspriche, welche die in diesem Gesetz geregeiten Rechtsverhaltnisse betreffen und
auf Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gegrindet werden,

brauchen nicht im Gerichtsstand des § 24 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
geltend gemacht zu werden,

. § 142
Streitwertbeglnstigung

(1) Macht in birgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen durch Klage ein Anspruch aus
einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhdltnisse geltend gemacht wird, eine
Partei glaubhaft, dap die Belastung mit den Prozepkosten nach dem vollen Streitwert
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefihrden wirde, so kann das Gericht auf ihren
Antrag anordnen, dap die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten
sich nach einem fhrer Wirtschaftslage angepapter Teil des, Streitwerts bemipt.
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(2) Die Anordnung nach Absatz 1 hat zur Folge, dap die beglnstigte Partei die
Geblhren 1ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu
entrichten hat. Soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie
diese Ubernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebiihren und die
Geblhren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit
die aupergerichtiichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von iha Gbernommen werden,

kann der Rechtsanwalt der beglinstigten Partei seine Gebihren von dem Gegner nach dem
fiir diesen geltenden Streitwert beitreiben.

(3) ODer Antrag nach Absatz 1 kann vor der Geschiftsstelle des Gerichts zur
Niederschrift erklart werden. Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache zu stellen.
Danach ist er nur zuldssig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert spéater
durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung iber den Antrag ist der
Gegner zu hdren,

Teil 8
Straf- und Bupgeldvorschriften; Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr

Abschnitt 1
Straf- und Bufgetdvorschriften

§ 143
Strafbare Kennzeichenverletzung

(1) Wer im geschdftlichen Verkehr widerrechtlich
1. entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 ein Zeichen benutzt,
2. entgegen § 14 Abs. 2 Nr, 3 ein Zeichen in der Absicht benutzt, die

Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung einer bekannten Marke auszunutzen
oder zu beeintrichtigen,

3. entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 1 ein Zeichen anbringt oder entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 2

- oder 3 eine Aufmachung oder Verpackung oder ein Kennzeichnungsmittel anbietet,

in den Verkehr bringt, besitzt, einfihrt oder ausfihrt, soweit Dritten die
Benutzung des Zeichens

a) nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 untersagt wire oder
b) nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 untersagt wire und die Handlung in der Absicht

vorgenommen  wird, die  Ausnutzung  oder  Beeintrichtigung  der

Unterscheidungskraft oder der Wertschitzung einer bekannten Marke zu
ermoglichen,

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

5. entgegen § 15 Abs. 3 eine Bezeichnung oder ein Zeichen in der Absicht benutzt,
die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung einer bekannten geschaftlichen
Bezeichnung auszunutzen oder zu beeintrichtigen,

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

(2} Handelt-der Titer gewerbsmdpig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fanf
Jahren oder Geldstrafe.
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(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn,

dap die Strafverfolgungsbehdrde wegen des besonderen Gffentlichen Interesses an der
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fir geboten hait.

(5) Gegenstande, auf die sich die Straftat bezieht, kdnnen eingezogen werden. § 74a
des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden. Soweit den in § 18 bezeichneten Anspridchen auf
Vernichtung im Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozepordnung Uber die
Entschddigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c der Strafprozepordnung) stattgegeben
wird, sind die Vorschriften {ber die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein
berechtigtes Interesse daran dartut, anzuordnen, dap die Verurteilung auf Verlangen

offentlich bekanntgemacht wird, Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu
bestimmen.

§ 144
Strafbare Benutzung geographischer Herkunftsangaben

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

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

2. entgegen § 127 Abs. 3, auch in Verbindung mit Abs. 4, in der Absicht benutzt,
den Ruf oder die Unterscheidungskraft einer geographischen Herkunftsangabe
auszunutzen oder zu beeintrachtigen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2wei Jahren oder ait Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschdftlichen Verkehr widerrechtlich eine nach
Rechtsvorschriften der Europdischen Gemeinschaft geschiitzte geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung benutzt, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 6 flir einen
bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Bei einer Verurteilung bestimmt das Gericht, dap die widerrechtliche
Kennzeichnung der im Besitz des Verurteilten befindiichen Gegenstinde beseitigt wird
oder, wenn dies nicht mdglich 1st, die Gegenstdnde vernichtet werden.

(5) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn das offentliche Interesse dies erfordert,
anzuordnen, dap die Verurteilung Gffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der
Bekanntmachung st im Urteil zu bestimmen.

(6) Das Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Iustiamung des Bundesrates die Tatbestinde zu bezeichnen, die als Straftaten nach
Absatz 2 geahndet werden kdnnen, soweit dies zur Durchsetzung des in
Rechtsvorschriften der Europdischen Gemeinschaft vorgesehenen Schutzes von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen erforderlich ist.

§ 145 .
Bupgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im geschiftlichen Verkehr widerrechtlich in
identischer oder nachgeahmter Foram
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1. ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes staatliches Hoheitszeichen im Sinne von
§ 8 Abs. 2 Nr. &,

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

3. ein Kennzeichen, ein Siegel oder eine Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 8
zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig

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

a) das Betreten von Geschiftsrdumen, Grund#tﬁcken, Verkaufseinrichtungen oder
Transportmitteln oder deren Besichtigung nicht gestattet,

b} die zu besichtigenden Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel nicht so darlegt,
dap die Besichtigung ordnungsgesdp vorgenommen werden kann,

c) die erforderliche Hilfe bei der Besichtigung nicht leistet,

d) Proben nicht entnehmen 13pt,

e) geschdftliche Unterlagen nicht oder nicht volistindig vorlegt oder nicht
priifen 13pt oder

f) eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstindig erteilt oder

2. einer nach § 139 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie
flr einen bestimmten Tatbestand auf diese BuPgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fillen des Absatzes 1 mit einer Geldbupe bis
zu finftausend Deutsche Mark und in den Fallen des Absatzes 2 mit einer Geldbupe bis
2u zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet werden.

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

Abschnitt 2
Beschiagnahme von Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr

§ 146
Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten

(1) Waren, die widerrechtlich mit einer nach diesem Gesetz geschitzten Marke oder
geschaftlichen Bezeichnung versehen sind, unterliegen, soweit micht die Verordnung
(ENG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 iber Mapnahmen zum Verbot der Ober-
fihrung nachgeahater Waren in den zollrechtlich freien Verkehr (AB1. EG Nr. L 357
S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist, auf Antrag und gegen Sicher-
heitsleistung des Rechtsinhabers bei ihrer Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlagnahme
durch die Zollbehfrde, sofern die Rechtsverletzung offensichtlich ist. Dies gilt fiir
den Verkehr wit den Ubrigen Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft sowie den

anderen Vertragsstaaten des Abkommens gber den Europdischen Wirtschaftsraum nur,
soweit Kontrollen durch die Zollbehdrden stattfinden.
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(2) Ordnet die Zollbehbrde die Beschlagnahme an, unterrichtet sie unverziiglich den
Verfugungsberechtigten sowie den Antragsteller. Dem Antragsteller sind Herkunft,
Menge und Lagerort der Waren sowie Name und Anschrift des Verfigungsberechtigten
mitzuteilen. Das Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschrdnkt, Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, die Waren 2y

besichtigen, soweit hierdurch nicht in Geschifts- oder Betriebsgeheimnisse
eingegriffen wird.

§ 147
Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Beschlagnahme

(1) Wird der Beschlagnahme nicht spitestens nach Ablauf von zwei Wochen nach
Zustellung der Mitteilung nach § 146 Abs. 2 Satz 1 widersprochen, ordnet die
lollbehtrde die Einziehung der beschlagnahmten Waren an.

(2) Widerspricht der Verfiigungsberechtigte der Beschiagnahme, unterrichtet die
Zollbehdrde hiervon unverziiglich den Antragsteller. ODieser hat gegeniiber der
Zollbehbrde unverzigiich zu erkliren, ob er den Antrag nach § 146 Abs. 1 in bezug auf
die beschlagnahwten Waren aufrechterhdlt.

(3) Nimat der Antragsteller den Antrag zurfick, hebt die Zollbehdrde die Beschlagnahme
unverziglich auf. Halt der Antragsteller den Antrag aufrecht und legt er eine
vollziehbare gerichtliche Entscheidung vor, die die Verwahrung der beschlagnahmten

Waren oder eine Verfigungsbeschrinkung anordnet, trifft die Zollbehdrde die
erforderlichen Mapnahmen.

(4) Liegen die Fdlle des Absatzes 3 nicht vor, hebt die Zollbehorde die Beschlagnahme
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung an den Antragsteller nach
Absatz 2 auf. Weist der Antragsteller nach, dap die gerichtliche Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 2 beantragt, ihm aber noch nicht zugegangen ist, wird die Beschlagnahme
fir ldngstens zwei weitere Wochen aufrechterhalten.

§ 148 .
Zust&ndigkeiten; Rechtsmittel

(1) Der Antrag nach § 146 Abs. 1 ist bei der Oberfinanzdirektion 2u stellen und hat
Wirkung fiir zwei Jahre, sofern keine kiirzere Geltungsdauer beantragt wird. Der Antrag
kann wiederholt werden.

(2) Fur die nit den Antrag verbundenen Astshandlungen werden vom Antragsteller Xosten
nach Mapgabe des § 178 der Abgabenordnung erhoben.

(3) Die Beschlagnahme und die Einziehung kdnnen mit den Rechtswitteln angefochten
werden, die im Bupgeldverfahren nach dem Gesetz dber Ordnungswidrigkeiten gegen die
Beschlagnahme und Einziehung 2zuldssig sind. Im Rechtsmittelverfahren ist der
Antragsteller zu horen. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts ist die sofortige
Beschwerde zuldssig. Qber die sofortige Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht,

§ 149
Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme

Erweist sich die Beschlagnahme als von Anfang an ungerechtfertigt und hat der
Antragsteller den Antrag nach § 146 Abs. 1 in bezug auf die beschlagnahaten Waren
aufrechterhalten oder sich nicht unverziglich erklart (§ 147 Abs. 2 Satz 2), so ist

er verpflichtet, den dea Verfigungsberechtigten durch die Beschlagnahme entstandenen
Schaden zu ersetzen.
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§ 150
Beschlagnahme nach der Verordnung (EWG) Nr. 3842/86

In Verfahren nach der in § 146 Abs. 1 genannten Verordnung sind die §§ 146 bis 149
entsprechend anzuwenden, seweit in der Verordnung nichts anderes bestimat ist.

§ 151
Beschlagnahme be! widerrechtlicher Kennzeichnung mit geographischen Herkunftsangaben

(1) Waren, die widerrechtlich ait einer nach diesem Gesetz oder nach
Rechtsverschriften der Europdischen Gemeinschaft geschdtzten geographischen Her-
kunftsangabe versehen sind, unterliegen bei ihrer Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr der
Beschiagnahme zum Zwecke der Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung, sofern
die Rechtsverletzung offensichtlich ist. Ofes gilt fir den Verkehr mit den ibrigen
Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft sowie den anderen Vertragsstaaten des
Abkomaens Gber den Europdischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die
Z011behdrden stattfinden.

(2) Die Beschlagnahme wird durch die Zollbehdrde vorgenommen. Die Zolibehérde ordnet
auch die zur Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung erforderlichen Mapnahmen
an. .

(3} Wird den Anordnungen der ZollbehSrde nicht entsprochen oder ist die Beseitigung
untuntich, crdnet die Zollbehirde die Einziehung der Waren an.

(4) Die Beschlagnahme und die Einziehung konnen mit den Rechtsmitteln angefochten
werden, die im Bugeldverfahren nach dem Gesetz {ber Ordnungswidrigkeiten gegen die
Beschlagnahme und Einziehung zuldssig sind. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts
ist die sofortige Beschwerde zuldssig. Ober die sofortige Beschwerde entscheidet das
Oberiandesgericht.

Teil §
{bergangsvorschriften

§ 152
Anwendung dieses Gesetzes

Cie Vorschriften dieses Gesetzes finden, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt
ist, auch auf Marken, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50
Abs. 3] angemeldet oder eingetragen oder durch Benutzung im geschaftliichen Verkehr
oder durch notorische Bekanntheit erworben worden sind, und auf geschiftliche
Bezeichnungen Anwendung, die vor dem [einset;en: Tag des Inkrafttretens nach Artikel
50 Abs. 3] nach den bis dahin geltenden Vorschriften geschiitzt waren.



- §§ -

§ 153
Schranken fOr dfe Geltendmachung von Verletzungsansprichen

(1) Standen dem Inhaber einer vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens.nach Artikel
50 Abs. 3] eingetragenen oder durch Benutzung oder notorische Bekanntheit erworbenen
Marke oder einer geschdftlichen Bezeichnung nach den bis dahin geltenden Vorschriften
gegen die Benutzung der Marke, der geschiftlichen Bezeichnung oder eines
ibereinstimmenden Zeichens keine Anspriiche wegen Verletzung 2u, so konnen die Rechte
aus der Marke oder aus der geschdftlichen Bezeichnung nach dieses Gesetz nicht gegen
die Weiterbenutzung dieser Marke, dieser geschaftlichen Bezeichnung oder dieses
Zeichens geltend gemacht werden.

(2) Auf Anspriiche des Inhabers einer vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
- Artikel 50 Abs. 3] eingetragenen oder durch Benutzung oder notorische Bekanntheit
erworbenen Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung ist § 21 mit der Mapgabe
anzuwenden, daf die in § 21 Abs. 1 und 2 vorgesehene Frist von finf Jahren mit dem
feinsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] zu laufen beginnt.

. § 154
Dingliche Rechte; Iwangsvollstreckung: Konkursverfahren

(1) 1Ist vor dem (einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] an dea
durch die Anmeldung oder Eintragung einer Marke begriindeten Recht ein dingliches
Recht begrindet worden oder war das durch die Anmeldung oder Eintragung begriindete
Recht Gegenstand von Mafnahmen der Iwangsvollstreckung, so kinnen diese Rechte oder
Hapnahmen nach § 29 Abs. 2 in das Register eingetragen werden.

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

§ 155
Lizenzen

Auf vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] an dem durch
die Anmeldung oder Eintragung, durch die Benutzung oder durch die notorische
Bekanntheit einer Marke begrindeten Recht erteilte Lizenzen ist § 30 mit der Mapgabe
anzuwenden, dap diesen Lizenzen die Wirkung des § 30 Abs. 5 nur insoweit zugute
komet, als es sich um nach dem [einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkraftreten nach

Artikel 50 Abs. 31 eingetretene Rechtsiberginge oder an Dritte erteilte Lizenzen
hdndelt.

§ 156
Prifung angemeldeter Marken auf absolute Schutzhindernisse

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel! 50 Abs. 31 ein
leichen angemeldet worden, das nach den bis dahin geltenden Vorschriften aus vom
Patentamt von Amts wegen zu berlicksichtigenden Grinden von der Eintragung aus-
geschlossen war, das aber nach den §§ 3, 7, 8 oder 10 dieses Gesetzes nicht von der
Eintragung ausgeschlossen ist, so sind die Vorschriften dieses Gesetzes ait der
Napgabe anzuwenden, dap die Anmeldung als am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] eingereicht gilt und dap, ungeachtet des urspriinglichen
Anmeldetags und einer etwa in Anspruch genommenen Prioritdt, der (einsetzen: Tag des

Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 31 fiir die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des
§ 6 Abs. 2 maPgeblich ist.
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(2) Kommt das Patentamt bei der Prifung des angemeldeten Zeichens zu dem Ergebnis,

dap die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, so teilt es dies dem Anmelder
mit.

(3} Teilt der Anmelder dem Patentamt innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung nach Absatz 2 wit, dap er mit der Verschiebung des
Zeitrangs im Sinne des Absatzes 1 einverstanden ist, wird die Anmeldung des Zeichens
als Anmeldung einer Marke nach diesem Gesetz weiterbehandelt.

{4) Teilt der Anmelder dem Patentamt mit, dap er wit einer Verschiebung des Zeitrangs
im Sinne des Absatzes 1 nicht einverstanden ist oder gibt er innerhaib der Frist des
Absatzes 2 keine Erkldrung ab, so weist das Patentamt die Anmeldung zurdck.

(5) Der Anmelder kann die Erklarung nach Absatz 3 auch noch in einem
Erinnerungsverfahren, einen Beschwerdeverfahren oder in einen
Rechtsbeschwerdeverfahren {iber die Zurlickweisung der Anmeldung abgeben, das anm
{einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] anhangig ist.
Die Absdtze 2 bis 4 sind entsprechend anzuwenden,

§ 157
Bekanntaachung und Eintragung

Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] die
Bekanntmachung einer Anmeldung nach § 5 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes beschiossen
worden, ist die Anmeldung aber noch nicht nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes
bekanntgemacht worden, so wird die Marke ohne vorherige Bekanntmachung nach § 41 in
das Register eingetragen. Ist fér einen nach dem Beschlup der Bekanntmachung
gestellten Antrag auf beschleunigte Eintragung die in § 6a Abs. 2 des
" Warenzeichengesetzes vorgesehene Gebiihr bereits gezahlt worden, wird sie von Amts
wegen erstattet. ‘

§ 158
Widerspruchsverfahren

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] die
Anmeldung einer Marke nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes oder die Eintragung
einer Marke nach § 6a Abs. 3 des Warenzeichengesetzes in Verbindung mit § 5 Abs. 2
des Warenzeichengesetzes bekanntgemacht worden, so kdnnen Widerspriiche innerhalb der
Frist des § 5 Abs. 4 des Marenzeichengesetzes sowchl auf die Widerspruchsgrinde des
§ 5 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes als auch auf die Widerspruchsgrinde des § 42
Abs. 2 gestitzt werden. Wird innerhald der Frist des § 5 Abs. 4 des
Warenzeichengesetzes Widerspruch nicht erhoben, so wird, soweit es sich nicht um eine
nach § 6a Abs. 1 des Warenzeichengesetzes eingetragene Marke handelt, die Marke nach

§ 41 in das Register eingetragen. Ein Widerspruch nach § 42 findet gegen eine solche
Eintragung nicht statt.

(2) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 31 ein
Widerspruch gemdp § 5 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes gegen die Eintragung einer nach
§ 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes bekanntgemachten oder einer nach § 5a Abs. 1 des
Warenzeichengesetzes eingetragenen Marke erhoben worden oder wird nach dem
[einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] ein
Widerspruch nach Absatz 1 erhoben, so sind die Widerspruchsgrinde des § 5 Abs. 4
Nr. 2 und 3 des Warenzeichengesetzes, soweit der Widerspruch darauf gestutzt worden
ist, weiterhin anzuwenden. Ist der Widerspruch auf § 5 Abs. 4 Nr. 1 des Warenzeichen-

gesetzes gestltzt worden, ist anstelle dieser Bestimmung die Bestimmung des § 42
Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden.



_67..

(3) Ist in einem Verfahren {ber einen Widerspruch, der vor dea [einsetzen: Tag des
Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] erhoben worden ist, die Benutzung der Marke,
aufgrund deren Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die
Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so ist anstelle des § &
Abs. 7 des Warenzeichengesetzes § 43 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. Satz 1 gilt fir
das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht auch dann, wenn ein solches Yerfahren
am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3) anhdngig ist. Satz 1
gilt nicht fir Rechtsbeschwerden, die am [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 3] anhdngig sind.

(4 Wird der Widerspruch zuriickgewiesen, so wird, soweit es sich nicht ua eine nach
§ 6a Abs. 1 des Warenzeichengesetzes eingetragene Marke handelt, die Marke nach § 41

in das Register eingetragen. Ein Widerspruch nach § 42 findet gegen eine solche
Eintragung nicht statt.

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

(6) In den Fdllen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 4 Satz 1 findet eine
Zurickweisung der Anmeldung aus von Amts wegen zu  berdcksichtigenden
Eintragungshindernissen nicht statt.

§ 159
Teilung einer Anmeldung

Auf die Teilung einer vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs.
3) nach § 5 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes bekanntgemachten Anmeldung ist § 40 mit
der Mafgabe anzuwenden, dap die Teilung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist
beantragt werden kann und dap der Antrag nur zuldssig ist, wenn ein im Zeitpunkt der
Antragstellung anhdngiger Widerspruch sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile
der urspringlichen Anmeldung richten wirde. Der Teil der ‘urspringlichen Anmeldung,
gegen den sich kein Widerspruch richtet, wird nach § 41 in das Register eingetragen,
Ein Widerspruch nach § 42 findet gegen eine solche Eintragung nicht statt,

§ 160
Schutzdauer und Verldngerung

Die Vorschriften dieses Gesetzes iber die Schutzdauer und die Verlangerung der
Schutzdauer {(§ 47) sind auch auf vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttreteas nach
Artikel 50 Abs. 3] eingetragene Marken anzuwenden mit der Mapgabe, dap fir die
Berechnung der Frist, innerhald derer die Gebiihren fir die Verldngerung der
Schutzdauer einer eingetragenen Marke wirksam vor Faliigkeit gezahlt werden "konnen,
die Vorschriften des § 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes weiterhin anzuwenden sind,
wenn die Schutzdauer nach § 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes vor dem [einsetzen: Tag
des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] abliuft.
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§ 161
Ldschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] ein Antrag
auf Loschung der Eintragung einer Marke nach § 11 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes
beim Patentamt gestellt worden und ist die Frist des § 11 Abs. 4 Satz 3 des
Warenzeichengesetzes fir den Widerspruch gegen die LOschung am [einsetzen: Tag des

Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] noch nicht abgelaufen, so betrigt dfese Frist
zwei Monate,

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

§ 162
Léschung einer eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Ist der Inhaber einer Marke vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 31 benachrichtigt worden, dap die Eintragung der Marke nach'§ 10
Abs. 2 Nr. 2 des Warenzeichengesetzes geldscht werden soll, und ist die Frist des
§ 10 Abs. 3 Satz 2 des Warenzeichengesetzes fir den Widerspruch gegen die Loschung am
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 31 noch nicht abgelaufen, so
betrdgt diese Frist zwei Monate.

(2) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] ein
Verfahren von Amts wegen zur Ldschung der Eintragung einer Marke wegen des Bestehens
absoluter Schutzhindernisse nach § 10 Abs. 2 Nr., 2 des Warenzeichengesetzes
eingeleitet worden oder ist vor diesem Zeitpunkt ein Antrag auf LBschung nach dieser
Vorschrift gestelit worden, so wird die Eintragung nur geldscht, wenn die Marke
sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Yorschriften
dieses Gesetzes nicht schutzfahig ist. Dies gilt auch dann, wenn nach dem [einsetzen:
Tag vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 31 ein Verfahren nach § 54
2ur Loschung der Eintragung einer Marke eingeleitet wird, die vor dem [einsetzen: Tag
des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] eingetragen worden ist.

§ 163
Ldschung einer eingetragenen Marke wegen des Bestehens 3l1terer Rechte

(1) Ist vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] eine Klage
auf Laschung der Eintragung einer Marke aufgrund einer friher angemeldeten Marke nach
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes oder aufgrund eipes sonstigen 3lteren
Rechts erhoben worden, so wird, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, die
Eintragung nur geldscht, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden
Vorschriften als auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes stattzugeben ist. Dies
gilt auch dann, wenn nach dem (einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens nach
Artikel 50 Abs. 33 eine Klage nach § 55 auf LOschung der Eintragung einer Marke

erhoben wird, die vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artike} 50 Abs. 3]
, eingetragen worden ist.

(2) In den Fallen des Absatzes 1.Satz 1 ist § 51 Abs, 2 Satz 1 und 2 nicht
anzuwenden. In den fdllen des Absatzes 1 Satz 2 ist § 51 Abs. 2 Satz 1 und 2 mit der
HaBgabe anzuwenden, dap die Frist von finf Jahren wit dem (einsetzen: Tag des In-
krafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] zu laufen beginnt.
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§ 164
Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch fir Erinnerungen, die vor dea
(einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs. 3] eingelegt worden sind, mit
der MaPgabe, dap die in § 66 Abs. 3 Satz 1 und 2 vorgesehenen Fristen von sechs
Monaten und zehn Monaten am (einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 50 Abs.
3] zu laufen beginnen.

Artikel 2
Enderung der Verordnung zur DurchfGhrungund Erginzung des Gesetzes
2um Schutze des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft
) (1131-1-1)

§ 2 der Verordnung zur Durchflhrung und Erginzung des Gesetzes zum Schutze des
Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der im Bundesgesetzblatt Teil III,

Gliederungsnusmer 1131-1-1, verdffentlichten bereinigten Fassung wird wie folgt
gedndert:

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

2. In Absatz 3 werden das Wort “Narenzeichen" durch das Wort “"Marken™ und die
Norter “die Zeichenrolle® durch die Worter “das Register” ersetzt.

Artikel 3
Anderung des Gesetzes Ober die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens
(2121-20)

In Artikel 1 § 4 Abs, 6 Satz 2 des Gesetzes lber die Werbung auf dem Gebiete des
Heilwesens in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 1978 (BGB1. I S. 1677),
das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGB1. I S. ... ) geindert worden
ist, werden die Worter “dem Warenzeichen® durch die Worter "der Marke® ersetzt.

Artikel 4
Anderung der Wein-Verordnung
(2125-5-1)

Die Wein-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1983 (BGB1. I S.

1078), zuletzt gedndert durch Artike) ... der Verordnung vom ... (BGB1. I S. ... 3,
wird wie folgt gedndert:

1. In § 18 Abs. 4 werden die Worter “ein Warenzeichen (Wort- oder Bildzeichen)"
durch die Warter "eine Marke® und das Nort “es® durch das Wort “sie® ersetzt.

2. In § 27 Abs. 2 Nr. 6 werden die Worter "ein Warenzeichen® durch die Worter "eine
Marke" ersetzt.
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Artikel 5
Anderung der Bedarfsgegenstindeverordnung
(2125-40-46)

In § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b der Bedarfsgegenstandeverordnung vom 10. April 1992
(BGB1. 1 S. 866), die durch ... (BGB1. I S. ... ) gedndert worden ist, werden die

Worter “das eingetragene Warenzeichen" durch die MWirter “die eingetragene Marke®
ersetzt,

Artikel &
Enderung der Pf1{chtstlckverordnung
(224-5-2-2)

In § 4 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe d der Pflichtstickverordnung vom 14. Dezeaber 1982
(BGBY. I S. 1739) wird das Wort "Warenzeichen® durch das Wort “Narken" ersetzt.

_ Artikel 7
Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes
(300-2)

In § 74c Abs, 1 Nr. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes 1in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGB1. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 11, Januar 1993 (BGBI. I S. 50) gedndert worden ist, wird das Wort
“Warenzeichengesetz" durch das Wort “"Markengeset2® ersetzt.

Artikel 8
Anderung des Rechtspflegergesetzes
(302-2)

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGB1. I S. 2065), das
zuletzt durch Artikel 2 Nr. 6 des

Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (8GB). I S. 2317) gedndert worden ist, wird wie folgt
gedndert:

1.  In Nummer 4 wird die Angabe "S5 13 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes“ durch die
Angabe “§ 66 Abs. 5 des Markengesetzes" ersetzt.

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

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

4. In Nummer 8 wird die Angabe "§ 13 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes® durch die
Angabe "5 94 Abs. 1 des Markengesetzes® ersetzi.

5. In den Numsern 9 und 10 wird die Angabe "$ 13 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes®
Jeweils durch die Angabe "§ 82 Abs. 1 des Markengesetzes® ersetzt.

6. In Nummer 11 wird die Angabe “§ 13 Abs. 3 des Marenzeichengesetzes" durch die
Angabe "§ 82 Abs. 3 des Markengesetzes" ersetzt.

7. In Nummer 12 wird die Angébe *§ 13 Abs. 3 des Marenzeichengesetzes" durch die
Angabe “§ 71 Abs. 5, § B2 Abs. 1 des Markengesetzes" ersetzt.
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Artikel 9
Anderung des Rechtsberatungsgesetzes
(303-12)

In Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 303-12, verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 1989 (BGB1. I S. 2135) gedndert worden
ist, wird das Wort “Warenzeichenwesens" durch das Wort “Markenwesens® ersetzt.

Artikel 10
Anderung der Strafprozepordnung
{312-2)

Die Strafprozeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGB). I
S. 1074, 1318}, zuletzt gedndert durch Artikel ... des Gesetzes vom
(BGBT. I S. ... ), wird wie folgt gedndert:

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

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

Artikel 11
Anderung der Bundesgeblhrenordnung fOr Rechtsanwilte
{368-1)

§ 66 Abs. 2 der Bundesgeblhrenordnung flr Rechtsanwilte in der im Bundesgesetzblatt
Teil I1I, Gliederungsnuamer 368-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGB1. I S. 2109) geindert worden
ist, wird wie folgt gefapt:

“(2) Der Rechtsanwalt erhdlt die in § 31 bestimmten Gebihren im Beschwerdeverfahren
vor dem Patentgericht

1. ber die in § 23 Abs. 4, § 50 Abs. 1 und 2, § 73 Abs.3 des Patentgesetzes, § 18
Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des Halbleiter-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes und
§ 34 Abs, 1 des Sortenschutzgesetzes genannten Angelegenheiten,

~y
-

nach dem Geschmacksmustergesetz, wenn ‘sich die Beschwerde gegen einen Beschlup
richtet, durch den die Anmeldung eines Geschmacksmusters zuriickgewiesen oder
durch den iber einen LOoschungsantrag entschieden worden ist,

3. nach dem Markengesetz, wenn sich die Beschwerde gegen einen Beschlup richtet,

a) durch den (ber die Anmeldung einer Marke, einen Widerspruch oder einen

Antrag auf Ldschung oder Gber die Erinnerung gegen einen solchen Beschlup
entschieden worden ist oder

b} durch den ein Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder einer

Ursprungsbezeichnung (§ 130 Abs. 5 des Markengesetzes) zuriickgewiesen worden
ist.

In den dbrigen Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht bestismen sich die Gebiihren
nach § 61.*
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Artikel 12
Anderung des Produkthaftungsgesetzes
(400-8)

In § 4 Abs. 1 Satz 2 des Produkthaftungsgesetzes vom 15. Dezember 1989 (BGB1. I S.
2198}, das durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBI1. I S. ... ) gedndert worden

ist, werden die Worter “seines Warenzeichens® durch die Worter “seiner Marke*
ersetzt.

Artikel 13
Anderung des Patentgesetzes und des Geschmacksmustergesetzes
(420-1, 442-1)

(1) § 41 des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980
(BGB1. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Marz 1993
(BGB1. I 5. 366) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1, Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. Folgender Absatz 2 wird angefiigt:

"(2) 1st die friihere auslandische Anmeldung in einem Staat eingereicht worden,
mit dem kein Staatsvertrag lber die Anerkennung der Prioritdt besteht, so kamn.
der Anmelder ein dem Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsibereinkunft
entsprechendes Prioritatsrecht in Anspruch nehmen, soweit nach einer Bekannt-
machung des Sundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt der andere Staat
aufgrund einer ersten Anmeldung beim Patentamt ein Prioritdtsrecht gewdhrt, das
nach Voraussetzungen und Inhalt dem Prioritatsrecht nach der Pariser Verbands-
ibereinkunft vergleichbar ist; Absatz 1 ist anzuwenden.®

{2) Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 442-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Marz 1993 (BGB1. I S. 366), wird wie folgt gedndert:

1. § 7b wird wie folgt gedndert:
a) MNach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefigt:

*%(2) Ist die frihere ausldndische Anmeldung in einem Staat eingereicht
worden, mit dem kein Staatsvertrag Ober die Anerkennung der Prioritdt
besteht, so kann der Anmelder ein dem Prioritdtsrecht nach der Pariser
Verbandsibereinkunft entsprechendes Prioritdtsrecht in Anspruch nehmen,
soweit nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im
Bundesgesetzblatt der andere Staat aufgrund einer ersten Anmeldung beim
Patentamt ein Prioritdtsrecht gewdhrt, das nach Voraussetzungen und Inhalt

des Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsuberelnkunft verglieichbar ist;
Absatz 1 ist anzuwenden.®

b) Absatz 2 wird Absatz 3.

2. In § 122 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe "§ 70 Abs. 2 Satz 2 durch die Angabe
“§ 7b Abs. 3 Satz 2" ersetzt.
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Artikel 14
Anderung der Patentanmeldeverordnung
(420-1-6)

§ 8 Abs. 7 der Patentanmeldeverordnung vom 29. Mai 1981 (BGBl. I §. 521), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. April 1993 (BGB1. 1 S. 426) geindert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Satz 3 wird das Wort “Warenzeichen® durch das Wort “Marken“ ersetzt.

2. In Satz 4 werden die Worter “eines Warenzeichens" durch die Wirter “einer Marke"
und das Wort "Warenzeichen® durch das Wort “Marke" ersetzt.

Artikel 15
Enderung des Gesetzes {ber den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen
dber die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken
(423-3)

Die §§ 2 bis 4 des Gesetzes {ber den Beitritt des Reichs 2u dem Madrider Abkommen
ber die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken in der ia
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 423-3, verdffentlichten bereinigten
Fassung werden aufgehoben. '

Artikel 16 '
Anderung des Gesetzes Uber die am 14. Juli 1967 in Stockhola
unterzeichneten (bereinkinfte auf dew Gebiet des geistigen Eigentums

Artikel 2 des Gesetzes Gber die am 14, Juli 1967 in Stockholm unterzeichneten
Obereinkéinfte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums .vom 5. Juni 1970 (BGB1. 1970 II
S. 293) wird wie folgt gefapt:

“Artikel 2

Anderungen der Ausfihrungsordnung und Festsetzungen der HGhe von Gebdhren, die die
Versammlung des Verbandes fir die internationale Registrierung von Marken genaf
Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe a Nr. iii der Stockholmer Fassung des Madrider Abkommens
vom 14, April 1891 iber die internationale Registrierung von Marken beschliept, sind
im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen,*

. Artikel 17
Enderung des Gesetzes betreffend den Schutz von Mustern
und Warenzeichen auf Ausstellungen
(424-2-1)

Das Gesetz betreffend den Schutz von Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen in
der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnumaer 424-2-1, verdffentlichten
bereinigten Fassung, gedndert durch Artikel VI des Gesetzes vom 21. Juni 1976
(BGBT. 1976 I S. 649), wird wie folgt gedndert: ‘

1.  In der Uberschrift werden die Warter “und Warenzeichen® gestrichen.

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

3. In Nummer 2 werden die Wirter “oder des Warenzeichens® gestrichen und die Worter
“Muster- oder Zeichenschutzes® durch das Wort *Musterschutzes® ersetzt.



- Drucksache 795/93

Artikel 18
Anderung des Gesetzes Uber die Eingifederung des Seariandes
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
(424-3-5)

Der Siebente Abschnitt des Gesetzes Uber die Eingliederung des Saarlandes auf des
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 424-3-5, verSffentlichten bereinigten Fassung wird aufgehoben.

Artikel 19
Anderung des Sechsten Gesetzes zur Anderung und Oberleitung
von Yorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
(424-3-6-2)

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

1. Das Komma nach deq{Hort “Patentgesetzes” wird durch das Nort “und® ersetzt.

2. Die Angabe “und § 9 Abs. Z und 3, § 17 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes® wird
gestrichen.

Artikel 20
Anderung des Patentgeblhrengesetzes und des
Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgeblhrengesstzes
{424-4-5)

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

1. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden das Wort “Warenzeichens® durch die Worter “einer
Marke" und die Angabé *§ 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes" durch die Angabe
*§ 47 Abs. 3 des Markengesetzes® ersetzt.

2. Die Anlage zu § 1 (Geblihrenverzeichnis) des Patentgebiihrengesetzes wird wie
folgt gedndert:

a) Im Abschnitt “A. Gebilhren des Patentamts® wird der Unterabschnitt III wie
folgt gefapt:
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Nummer

Gebihrentatbestand

Gebihr in

Deutsche Mark

Zusatz-
spalte*

131 100

131 1590

131 200

131 250

131 300

131 400

131 600

131 700

* Gemap Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung

III. Marken; geographische Angaben
und Ursprungsbezeichnungen

1. Eintragungéverfahren

Anmeldegebiihr bei Marken einschlieplich
der Klassengebihr bis zu drei Klassen
{§ 32 Abs. 4 MarkengG)

Klassengebiihr Bei Anmeldung einer Marke
fir jede Xlasse ab der vierten Klasse
{(§ 32 Abs. 4 MarkenG)

Anmeldegebithr bei Kollektivmarken
einschlieplich der Klassengebihr bis
zu drei Klassen

(§ 97 abs. 2, § 32 Abs. 4 MarkenG)

Klassengebihr bei Anmeldung einer
Kollektivmarke fir jede Klasse ab der
vierten Klasse

(§ 97 Abs. 2, § 32 Abs. 4 MarkenG)

2uschlag fir die verspiatete Zahlung
einer Gebiihr der Rummern 131 100 bis
131 250 (§ 36 Abs. 3 MarkenG)

Fur die Erhebung des Widerspruchs
(§ 42 Abs, 3 MarkenG)

Fir den Antrag auf beschleunigte Prifung
(§ 38 Abs. 2 MarkenG)

Fir den Antrag auf Teilung einer
Anmeldung (§ 40 Abs, 2, §§% 31, 27 Abs. 4
MarkenG)

des Patentgebithrengesetzes

s00

150

1.500

250

100

200

420

500

420

120

1.200

210

80

170

350

420
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Nummer

Geblhrentatbestand

Geblhr in
Deutsche Mark

Zusatz-
spalte*

132 100

132 1590

132 200

132 250

132 300

133 400

133 600

* Gemap Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung

2. Verlangerung der Schutzdauer

Verlangerungsgebihr bei Marken ein-
schlieflich der Kliassengebihr bis zu
drei Klassen {§ 47 Abs. 3 Markeng@)

Klassengebihr bei Verliangerung der
Schutzdauer einer Marke fiir jede Klasse
ab der vierten Klasse (§ 47 Abs. 3
MarkenG)

verlangerungsgebGhr bei Kollektivmarken
einschlieflich der Klassengebihr bis

zu drei Klassen

{§ 97 Abs. 2, § 47 Abs. 3 MarkenG)

Klassengeblhr bei Verldngerung der
Schutzdauer einer Kollektivmarke

fir jede Klasse ab der vierten Klasse
{§ 97 Abs. 2, § 47 Abs. 3 MarkenG)

Zuschlag fir die verspatete Zahlung
einer Gebihr der Nummern 132 100 bis
132 250 (§ 36 Abs., 3 MarkenG)

. Sonstige Antrage

Fir den Antrag auf Teilung einer Ein-
tragung (§ 46 Abs. 3, § 27 Abs. 4
MarkenG)

Fur den Antrag auf L&schung
(§ 54 Abs. 2 MarkengG)

des Patentgebiihrengesetzes

1,000

450

3.000

450

10% der
Gebihren

600

600

840

380

2,500

380

10% der
Geblhren

500

500
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Nummer

Gebihrentatbestand

Gebihr in
Deutsche Mark

Zusat

z-

spalte*

134 100

134 200

134 300

134 400

134 500

134 600

4.

Internationale Registrierung

Nationale Gebihr fir den Antrag auf
internationale Registrierung nach dem
Madrider Markenabkommen (§ 189 Abs. 1
MarkenG) oder

Nationale Gebithr fir den Antrag auf
internationale Registrierung nach dem
Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen (§ 121 Abs, 1 MarkenG)

Gemeinsame nationale Gebiihr fir den
Antrag auf internationale Registrierung
sowohl nach dem Madrider Matketiabkomnen
als auch nach dem Protokoll zuim Madrider
Markenabkommen (§ 121 Abs. 2 Markeng)

Nationale Gebithr fir den Antrag auf
nachtragliche Schutzerstreckung nach dem
Madrider Markenabkommen (§ 111 Abs. 1
MarkenG)

Nationale Gebihr fir den Antrag auf
nachtrégliche Schutzerstreckung nach dem
Protokoll zum Madrider Markenabkommen

(§ 123 abs. 1 Satz 2 MarkenG)

Gemeinsame nationale Gebihr fir den
Antrag auf nachtragliche Schutzér-
streckung sowohl nach dem Madrider
Markenabkommen als auch nach dem Proto-
koll zum Madrider Markenabkommen (§ 123
Abs. 2 Satz 2 Markens)

300

300

300

200

200

200

* Gemdp Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Brsten fesetzes zur Anderung
des Patentgebiihrengesetzes

250

250

250

170

170

170
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Nunmer Gebﬁhrentatbe;tand Gebihr in
Deutsche Mark

Zusatz-
spalte*

5. Umwandlung einer international
registrierten Marke

135 1060 Fiir den Antrag auf Umwandlung einer
Marke einschlieplich der Klassengebiihr
bis zu drei Klassen

(§ 125 abs. 2, § 32 Abs, 4 MarkenG) 500 420

135 150 Klassengebihr bei Umwandlung einer Marke
fir jede Klasse ab der vierten Klasse
(§ 125 Aabs. 2, § 32 Abs, 4 MarkenG) 150 120

135 200 Flir den Antrag auf Umwandlung einer
Kollektivmarke einschlieflich der
Klassengebihr bis zu drei Klassen (§ 125
Abs. 2, § 97 Abs. 2, § 32 Abs. 4

MarkenG) 1.500 1.200

135 250 Klassengebiihr bei Umwandlung einer
Kollektivmarke fir jede Klasse ab der
vierten XKlasse (§'125 Abs, 2, § 97
Abs. 2, § 32 Aabs. 4 MarkenG) 250 210

135 300 Zuschlag fir die verspatete Zahlung
einer Gebihr der Nummern 135 100 bis .
135 250 (§ 125 Abs. 2, § 36 RAbs. 3
MarkenG) 100 80

6. Geographische Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen

136 100 Fir den Antrag auf Eintragung einer
geographischen Angabe oder Ursprungs-
bezeichnung (§ 130 Abs. 2 MarkenG) 1.500 1.200

136 200 Fliir den Einspruch gegen die Eintragung
einer geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung

{§ 132 Abs. 2 MarkenG) 200 170"

* Gemap Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung
des Patentgeblihrengesetzes
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b) Im Abschnitt "B, Gebiihren des Patentgerichts* wird der
Unterabschnitt IIT wie folgt gefapt:

Nummer Geblihrentatbestand Gebihr in

Deutsche Mark
" Zusatz-
spalte*
III. Markensachen; gecgraphische An-
gaben und Ursprungsbezeichnungen
234 100 | FGr die Einlegung der Beschwerde auper dem
Fall der Nummer 234 500 (§ 66 Abs. S
MarkenG) 300 200
234 600 | Beschwerdegebihr in Ldschungssachen
(§ 66 Abs. 5, §§ 53 und 54 MarkenG) 520 350"

* Gemap Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes zur Anderung
des Patentgebihrengesetzes

(2) Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebdhrengesetzes vom ...
(BGBY. I S. ... ) wird wie folgt gedndert:

1.

2.

An Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefiigt:

“Auf Marken, geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen sind anstelle der

vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Ersten Gesetzes zur Anderung
des Patentgeblhrengesetzes] geltenden Gebihrensitze die in der Anlage zu § 1 des
Patentgebilhrengesetzes in der Zusatzspalte zu den Gebfihrennummern 131 100 bis
136 200 (Abschnitt A, Unterabschnitt III) sowie 234 100 und 234 600
(Abschnitt B, Unterabschnitt III) aufgefihrten Gebdhrensitze anzuwenden.®

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

Artikel 21
Anderung der Patentanwaltsordnung
(424-5-1)

Die Patentanwaltsordnung vos 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), uletzt gedndert
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. «ss), Wird wie folgt gedndert:

ll

§ 3 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaPt:
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“1. in Angelegenheiten der Eriangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und
Anfechtung eines Patents, eines ergdnzenden Schutzzertifikats, eines
Gebrauchsmusters, des Schutzes einer Topographie, einer Marke oder eines
anderen nach dem Markengesetz geschiitzten Kennzeichens (gewerbliche
Schutzrechte) oder eines Sortenschutzrechts andere zu beraten und
Dritten gegeniiber zu vertreten;"

b) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Wdrter “Anmeldung und bei® gestrichen.

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

3. In § 43 Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem Wort "Gebrauchsmustergesetzes” die Angabe
¥, des § 10b des Geschmacksmustergesetzes" eingefiigt.

4, In § 155 Abs, 2 wird die Angabe "und des § 35 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes®
durch die Angabe ", des § 16 des Geschmacksmustergesetzes und des § 96 des
Markengesetzes" ersetzt.

5. In § 165 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe “oder des § 35 Abs. 2 des
Warenzeichengesetzes" durch die Angabe ®, des & 16 des Geschmacksmustergesetzes
oder des § 96 des Markengesetzes" ersetzt.

6. § 178 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe “oder des § 35 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes®
durch die Angabe *, des § 16 des Geschmacksmustergesetzes oder des § 96 des
Karkengesetzes" ersetzt,

b) In Absatz 3 wird das Wort "Befugnis* durch die Worter “Befugnisse nach § 16
des Geschmacksmustergesetzes und® ersetzt.

Artikel 22
Enderung der Ausbildungs- und Prifungsordnung nach § 12 der Patentanwaltsordnung
und Prifungsordnung nach & 10 des Gesetzes Ober die Eignungsprlfung
filr die Zulassung zur Patentanwaltschaft
(424-5-2)

Die Ausbildungs- und Prifungsordnung nach § 12 der Patentanwaltsordnung und
Prifungsordnung nach § 10 des Gesetzes {iber die Eignungspriifung fir die Zulassung zur
Patentanwaltschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1977 (BGBI. I S.
2491), gedndert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... ), wird wie
folgt gedndert: )

1. In § 16 Abs. 2 Nr. 2 und 4 wird das Wort "Warenzeichenrechts® jeweils durch das
Wort "Markenrechts® ersetat.

2. %35 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Numper 3 wird das Wort "Warenzeichenrecht® durch das Wort "Markenrecht®
ersetzt,

5) In Nummer 6 wird das Wort “Warenzeichenrechts® durch das Wort “Markenrechts®
. ersetzt, :
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Artikel 23
Anderung des Gesetzes (Qber die Beiordnunp
von Patentanwilten bei Prozepkostenhiife
(424-5-3)

§ 1 des Gesetzes Uber die Bejordnung von Patentanwdlten bei Prozefkostenhilfe in der
Fassung des § 187 der Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGB1. I S. 557),
das zuletzt durch § 15 des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBI. I 3. 2294) gedndert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Absatz 1 wird das Wort “Warenzeichengesetz® durch das Wort *Markengesetz"
ersetzt.

9. In Absatz 2 werden die Worter “ein Warenzeichen® durch die W8rter "eine Marke
oder ein sonstiges nach dea Markengesetz geschitztes Kennzeichen" ersetzt.

Artikel 24
Anderung des Gesetzes Uber die Eignungsprlifung flr die
Zulassung zur Patentanwaltschaft
(424-5-5)

In§ 5 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes Ober die Eignungsprifung fir die Zulassung 2ur
Patentanwaltschaft vom 6. Juli 1990 (BG8Y, 1 S. 1349, 1351}, dessen Anlage durch
Artikel 3 der Verordnung von 14. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2824) gedndert worden ist,
werden die Wirter “eines Warenzeichens® durch die Worter “einer eingetragenen Marke"
ersetzt.

Artikel 25
Enderung des Gesetzes pegen den unlauteren Wettbewerb
(43-1)

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der im Bundesgesetzblatt Teil 1II,
Gliederungsnummer 43-1, verdffentiichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch

Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2840), wird wie folgt
geandert:

1. § 5 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b} Die Absatzbezeichnung "(2)* wird gestrichen.

2. Die §§ 16 und 28 werden aufgehoben.

Artikel 26
Enderung des Gesetzes Uber den Beltritt des Reichs zu dem Nadrider Abkommen
betreffend die Unterdrlckung falscher Herkunftsangaben auf Waren
(43-6)

§2 des_Gesetzes iber den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen betreffend die
Unterdrqckung falscher Herkunftsangaben auf Waren in der {im Bundesgesetzblatt Teil
111, Gliederungsnuamer 43-6, verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch

Artikel 143 des Gesetzes vom 2. Mirz 1974 (BGB1. I S. 469) gedndert worden ist, wird
aufgehoben. .
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Artikel 27 _
Enderung des Urheberrechtsgesetzes
(440-1)

In § 699 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Septesber 1965 (BGB1. I S. 1273),
das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Juni 1993 (BGB1. I S. 910) gedndert worden ist,
wird das Wort "Warenzeichen” durch das Wort “"Marken* ersetzt.

Artikel 28
Anderung der Einkommensteuer-Durchflhrungsverordnung
(611-1-1)

In § 73a Abs. 3 der Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Juli 1992 (BGB1. I S. 1418), die durch Artikel ... des
Gesetzes vom ... gedndert worden ist, werden die WGrter "Warenzeichengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGB1. I S. 1, 29)" durch die Worter
“Markengesetzes vom ... (BGBI. I S. ... )" ersetzt.

Artikel 29
Anderung des Umsatzsteuergesetzes
(611-10-14)

In § 3a Abs. 4 Nr. 1 des Umsat2steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. April 1993 (BGB). I S. 565), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ...

(BGB1. I S. ... ) gedndert worden ist, wird das Wort “Warenzeichenrechten" durch das
Wort "Markenrechten" ersetzt.

Artikel 30
Anderung des Gesetzes zum Schutze des Bernsteins
(7127-2)

Das Gesetz zue Schutze des Bernsteins in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 7127-2, verOffentlichten bereinigten Fassung, gedndert durch
Artikel 179 des Gesetzes vom 2. Marz 1974 (BGB1. I 5. 469), wird wie folgt geandert:

1. In § 1 Abs. 1 werden die Worter "einem entsprechenden Warenzeichen" durch die
Worter “einer entsprechenden Marke" ersetzt.

2. In § 2 werden die Wirter “ein fir ihn eingetragenes Warenzeichen® durch die
Worter “eine fiir ihn eingetragene Marke" ersetzs.

Artikel 31
Anderung des Waffengesetzes
(7133-3)

Das Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Marz 1976 (BGB1. I S, 432),

zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 1993 (BGBY. II S. 1010),
_ wird wie folgt gedndert:

1. § 13 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worter “ein eingetragenes Warenzeichen™ durch
die Worter “eine eingetragene Marke" ersetzt.
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b) 1In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort *Warenzeichen" durch das Wort “Marke®
ersetzt,

2. In§ 27 Abs. 3 Nr. 3 werden die Worter "Hersteller~ oder Warenzeichens® durch
die Worter "Herstellerzeichens oder der Marke" ersetzt.

3, In § 34 Abs, 3 Satz 1 und Abs, & Satz 2, § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 1 Satz 1
und §& 59b Abs. 2 Satz 1 werden die Worter “Hersteller- oder Warenzeichen®
jeweils durch die Worter "Herstellerzeichen oder Marke* ersetzt.

Artikel 32
Anderung der Ersten Yerordnung zum Waffengesetz
(7133-3-2-4)
Die Erste Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mdrz
1987 (BGB1. ! S. 777), gedndert durch Artikel ... der Verordnung vom ...
(BGB1. I S. ... ), wird wie folgt geandert:

1. In & 9 Abs. 4 werden die Worter “Hersteller- oder Warenzeichen" durch die Worter
"Herstellerzeichen oder Marke® ersetzt,

2. In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden die Worter “einem eingetragenen Warenzeichen® durch
die Worter “einer eingetragenen Marke® ersetzt.

3. § 15 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Mirter “das Warenzeichen™ durch die Worter
*die Marke" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird in Nummer 4 der @it der Angabe “Linke Seite:"

iberschriebenen Spalte das Wort “Warenzeichen® durch das Wort “Marke®
ersetzt.

4, In § 16 Abs, 1 Satz 5 werden die Worter “das Warenzeichen" durch die Worter “die
Marke" ersetzt.

5. In § 17 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worter "Herstetler- oder Warenzeichen® durch die
Worter “Herstellerzeichen oder Marke® ersetzt,

6. In § 20 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 werden die MWorter “sein Warenzeichen®
Jeweils durch die Worter "seine Harke'!ersetzt.

T. § 27 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 werden die W3rter “ein Warenzeichen® durch die Worter “eine Marke"
und die Wirter “"des Warenzeichens® durch die Worter "der Marke" ersetzt.

b) 1In Satz 2 werden die Worter "das Warenzeichen® durch die Worter "die Marke"
und die Worter "dieses Zeichen® durch die Worter "diese Marke® ersetzt.

8. In§ 28 Abs, 2 Satz 1 Nr, 2 werden die Worter "eingetragenes Warenzeichen® durch
die Worter "eingetragene Marke® ersetzt.

%, In § 28a Abs, 1 Satz 2 werden d1e Worter 'Hersteller- oder Harenzeichen' durch
die Warter "Herstellerzeichen oder Marke® ersetzt.



- Drucksache 795/93

Artikel 33
Anderung der Dritten Verordnung zum Waffengesetz
{7133-3-2-9)

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

1. In §5 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worter “sein eingetragenes Warenzeichen® durch
die Worter "seine eingetragene Marke" ersetzt.

2. In §11 Abs. 1 Nr. 2 werden die WOrter “das eingetragene Warenzeichen, das*
durch die Worter “die eingetragene Marke, die" ersetzt.

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

Artikel 34
Anderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz
‘ (7134-2-1)

In Nummer 4 der Anlage 3 zur Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGB1. I S. 169) wird das Wort “Warenzeichen®
durch das Wort “Marke" ersetzt.

Artikel 35
Anderung der Elektrozulassungs-Bergverordnung
(750-15-6)

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

Artikel 36
Enderung des Textilkennzeichnungsgesetzes
(772-1

In § 9 Abs. 2 Satz 5 des Textilkennzeichnungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14, August 1986 (BGB1. I 5. 128%) wird das Wort
“Warenzeichenrechts" durch das Wort “Markenrechts® ersetzt.

Artikel 37
Anderung des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes
(772-2)

In § 5 des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes vom 25. Juni 1971 (BGB1. I S. 857), das
zuletzt durch das Gesetz vom 29. August 1975 (BGBI. I S. 2307) gedndert worden ist,

werden in dem einleitenden Satzteil die Worter “ein Warenzeichen" durch die Worter
“eine Marke" ersetzt.
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Artikel 38
Anderung der Dlngemittelverordnung
(7820-6)

In Anlage 2 Nr. 2.4 zu den §§ 2 und 5 Abs. 4 der Dingemittelverordnung vom
9. Juli 1991 (BGBI. I S. 1450), die durch die Verordnung vom 25. Januar 1993
(BGB1. 1 S. 93) gedndert worden ist, wird das Wort "Narenzeichen" durch das Wort
“Marken* ersetzt.

Artikel 39
Anderung des Saatgutverkehrsgesetzes
(7822-6)

In § 42 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Saatgutverkehrsgesetzes vom 20, August 1985 (BGBl. I
S. 1633), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBI. I S. ... )
gedndert worden ist, werden das Mort *warenzeichen” durch das Wort “Marke® und die
Worter "des Warenzeichens® jeweils durch die Worter “der Marke® ersetzt.

Artikel 40
Anderung des Sortenschutzgesetzes
(7822-7)

In § 23 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Sortenschutzgesetzes vom 11. Dezember 1985 (BGB1, I
S. 2170), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... B6B1. I S. ...}
geindert worden ist, werden das Wort “warenzeichen® durch das Wort “Marke" und die
Worter “des Warenzeichens” jeweils durch die Worter “der Marke® ersetzt.

Artikel 41
Anderung der Futtermittelverordnung
(7825-1-4)

In§6Abs. 5Nr. 1und in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Futtermittelverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 1992 (B6B1. I S. 1898), die durch die
* Verordnung vom ... (BGBl. I S. ... ) gedndert worden ist, werden die Norter “das
Warenzeichen oder die Handelsmarke® jeweils durch die Worter "die Marke®" ersetzt.

Artikel 42
Anderung der Bundesartenschutzverordnung
: {791-1-2)

In § 7 Satz 1 Nr. 2 der Bundesartenschutzverordnunﬁ in der Fassung der Bekanntmachung

von 18. September 1989 (BGB1. I S. 1677, 2011) werden die Worter “einem Warenzeichen®
durch die Worter “"einer Marke" ersetzt.

Artikel 43 :
Knderung der Sicherheitsfilaverordnung
- (8053-3-1)

In_s 2 Abs. } Nr. 1 und § 3 der Sicherheitsfiilverordnhng in der im Bundesgesetzblatt
Tg11 III, Gliederungsnummer 8053-3-1, verdffentlichten bereinigten Fassung werden die
Norter “das Warenzeichen® jeweils durch die Worter “die Marke® ersetzt.
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Artikel 44
Anderung der Verordnung Ober die Berufsausbildung zum
Hauswirtschafter/zur Hauswirtschafterin
(806-21-1-72)

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

1. In Buchstabe a werden die Worter “Gite- und Warenzeichen® durch die Worter
“Giitezeichen und Marken" ersetzt.

2. In Buchstabe k werden die Worter “Warenzeichen, Markennamen* durch das Wort
“Marken" ersetzt,

Artikel 45
Knderung der Verordnung Ober die Berufsausbildung zum
Schauwerbegestalter/zur Schauwerbegestalterin
(806-21-1-82)

In Abschnitt II Nr. 12 Buchstabe f der Anlage 1 zu § 5 der Verordnung Gber die
Berufsausbildung zum Schauwerbegestalter/zur Schauwerbegestalterin vom 6. Oktober
1980 (BGB1. 1 S. 1918, 2064) wird das Wort “Warenzeichengesetz® durch das Wort
“Markengesetz" ersetzt.

Artikel 46
Anderung der ReNoPat-Ausbildungsverordnung
{806-21-1-147)

Die ReNoPat-Ausbildungsverordnung vom 23. November 1987 (BGB1. I S. 23%2) wird wie
folgt gedndert:

1. In § 8 Nr, 5 wird das Wort “"Warenzeichen" durch das Wort “"Marken" ersetzt.
2. Abschnitt II. Buchstabe D. der Anlage zu § 9 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 2 Buchstabe a wird das Wort “Warenzeichengesetzes® durch das Wort
"Markengesetzes" ersetzt,

b) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Worter “Warenzeichen einschlieplich

Dienstieistungsmarken und Verbandszeichen sowie" durch die Worter *Marken
und" ersetzt. :

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

d) In Nummer 9 Buchstabe c werden die Worter "ein Warenzeichen" durch die
Worter “eine Marke® ersetzt.
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Artikel 47
Anderung des Gesetzes Uber Fernmeldean)agen
(9020-1)

In § 5b Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben h und i und Nr. 3 des Gesetzes iber Fernmeldeanlagen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1989 (BGB1. 1 S. 1455) werden die

Worter “"Hersteller- oder Warenzeichen" jeweils durch die Worter “"Herstellerzeichen
oder Marke" ersetzt.

Artikel 48
Aufhebung von Gesetzen und Verordnungen
(423-1, 423-2, 423-3-1, 43-3, 43-3-1)

Folgende Gesetze und Verordnungen werden aufgehoben:

1. das Warenzeichengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968
(BGBI. 1 5.1, 29), zuletzt gedndert durch § 47 des Gesetzes vom 23. April 1992
(BGB1. I S. 938),

2. die Verordnung iber den Warenzeichenschutz flir Kabelkennfiden in der im

Bundesgesetzblatt  Teil III, Gliederungsnummer 423-2, verdffent)ichten
bereinigten Fassung,

3. die Verordnung ber die internationale Registrierung von Fabrik- oder
Handelsmarken vom 5. September 1968 (BGB1. I S, 1001), gedndert durch § 2 der
Verordnung vom 17. September 1970 (BGBI1. II S. 991),

4. das Gesetz zum Schutze des Namens “"Solingen® in der im Bundesgesetzblatt Teil
I1I, Gliederungsnummer 43-3, verbffentlichten bereinigten Fassung, gedndert
durch Artikel 140 des Gesetzes vom 2. Marz 1974 (BGB1. IS, 469).

5. die Verordnung zur Durchfithrung und Ergdnzung des Gesetzes zum Schutze des
Namens “Solingen" in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 43-3-
1, verdffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 49
Rlckkehr zum einheitiichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 2, 4 bis 6, 14, 22, 28, 32 bis 35, 38 und 41 bis 46 beruhenden
Teile der dort gednderten Rechtsverordnungen kdnnen aufgrund der Jjeweils
einschldgigen Eradchtigung durch Rechtsverordnung gedndert werden.

Artikel 50
Inkrafttreten

(1) Die §§ 65, 130 bis 139, 140 Abs. 2, § 144 Abs. 6 und § 145 Abs. 2 und 3 des

Artikels 1 treten am C[einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkindung
folgenden Kalendermonats] in Kraft.

(2) Die §§ 119 bis 125 des Artikels 1 treten an dem Tag in Kraft, an dem das am
27. Juni 1989 in Madrid unterzeichnete Protokoll zua Abkommen von Madrid dber die
in;ernationale Registrierung von Marken fir die Bundesrepublik Deutschland in Kraft
tritt. Der Tag des Inkrafttretens ist i Bundesgesetzblatt bekanntzumachen,

(@) In ﬁgrigen tritt das Gesetz am [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf
die Verkindung folgenden Kalendersmonats] in Kraft.
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BEGRUNDUNG

A. Allgemeines

I. Ausgangslage

Hit dem Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (Markenrechtsreformgesetz) soll das deutsche Marken-
recht grundlegend reformiert werden. Das geltende Warenzeichengesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBI. I S. 1, 29), das zuletzt durch das Ge-

setz vom 23. April 1992 (BGB1. I S. 938) gedndert worden ist, soll durch ein neues
Gesetz - das Markengesetz - abgeldst werden,

Das erste deutsche Gesetz iber den Schutz von Marken stammt vom 30. Mai 1874 - das
Gesetz Gber den Markenschutz (RGBI. S. 143). Dieses Gesetz wurde 20 Jahre spiter ab-
geldst durch das Gesetz vom 12, Mai 1894 zum Schutz von "Waarenbezeichnungen® (RGB1.
S. 441), Dieses Gesetz von 1894 ist bis heute in seinem wesentlichen Inhalt und auch
in seiner Struktur unverdndert geblieben, auch wenn es wiederholt erginzt worden ist.
Manche Vorschriften des heutigen Gesetzes stimmen noch heute wortlich mit denen des
Gesetzes von 1894 iiberein. Die wichtigsten Erganzungen stammen von 1936, von 1949,
von 1967 (Einfilhrung des Benutzungszwangs), von 1979 (Eintragbarkeit von

Dienstleistungsmarken), von 1990 (Produktpirateriegesetz) und von 1992 (Aufhebung der
Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb).

¥Wihrend die meisten anderen Gesetze auf dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigen-
tums seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs grundlegend reformiert worden sind, ist die
Reform des deutschen Markenrechts bislang im Hinblick auf die noch nicht abge-
schlossene Vereinheitlichung dieses Rechtsgebiets auf europdischer Ebene unter-
blieben. An der Rechtsvereinheitlichung auf europdischer Ebene wird seit Anfang der
60er Jahre gearbeitet und seit nunmehr mehr als 12 Jahren auf der Basis von Vorschli-
gen der EG-Kommission im Rahmen des EG-Ministerrates verhandelt.

Die Vorschldge der Kommission sahen sowohl die Schaffung eines einheitlichen und au-
tonomen Markenrechts fir die Europdische Gemeinschaft - das Gemeinschaftsaarken-
recht - ais auch die Harmonisierung der - fortbestehenden - nationalen Markengesetze
durch eine Angleichungsrichtlinie vor. Das Gemeinschaftsmarkenrecht ist bisher immer
noch nicht verabschiedet. Die Arbeiten auf fachlicher Ebene sind zwar nahezu vollen-
det. Eine Verabschiedung ist aber am fehlenden Einvernehmen Gber den Sitz und die
Yerfahrenssprachen des kinftigen Gemeinschaftsmarkenamts bisher gescheitert.

Als im ersten Halbjahr 1988 wihrend der deutschen EG-Prasidentschaft deutlich wurde,
dap sich eine Verwirklichung des Gemeinschaftsmarkenrechts aus den genannten Griinden
verzogern wirde, wurde im Ministerrat Einvernehmen darlber erzielt, die
Harmonisierungsrichtlinie gleichwohl vorweg zu verabschieden. So kam es, nachdem im
Jduni 1988 der Gemweinsame Standpunkt beschlossen worden war, am 21. Dezember 1988 zur
Verabschiedung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iber die Marken (AB). EG 1989 Nr. L 40 S. 1
mit Berichtigungen im AB1. EG 1989 Nr. L 159 S. 60).

Diese Richtlinie, die auf Artikel 100a des ENG-Vertrags gestiitzt ist, ist als “"Erste"
Richtlinie bezeichnet, weil sie sich auf die flr das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes besonders wichtigen Regelungen des materiellen Markenrechts beschrinkt. Mit
weiteren Rechtsangleichungsrichtlinien ist in der Zukunft zu rechnen.
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Die Markenrechtsrichtlinie enthdlt fir die EG-Mitgliedstaaten verbindliche Standards
hinsichtlich der durch Eintragung geschiitzten Marken und regelt die dem Schutz
zugdnglichen Zeichenformen (Artikel 2), die in der Natur der Marke begriindeten
vabsoluten® Schutzhindernisse (Artikel 3), die aus dem Bestehen dlterer Rechte fol-
genden “relativen" Schutzhindernisse (Artikel 4), den Schutzumfang (Artikel 5), die
wichtigsten Schutzschranken, ndmlich die lautere Benutzung (Artikel 6), die Erschdp-
fung (Artikel 7), die YVerwirkung (Artikel 9) und den Benutzungszwang (Artikel 10, Ar-
tikel 11 und Artikel 12 Abs. 1) sowie die Verfallsgrinde (Artikel 12 Abs. 2). Die
Richtlinie enthdlt auferdem eine wichtige Vorschrift zur Markenlizenz (Artikel 8).
Neben den fir EG-Mitgliedstaaten verbindlichen Standards enthdlt die Richtlinie au-
perdem eine Reihe von Optionen bei den “absoluten” und bei den "relativen" Schutz-
hindernissen sowie hinsichtlich des Schutzumfangs, von denen jeder EG-Mitgliedstaat
Gebrauch machen kann. Andere Fragen des materiellen Markenrechts bleiben ungeregelt,
wie insbesondere die Voraussetzungen fiir die Inhaberschaft, insbesondere die Frage,
ob der Inhaber einen Geschiftsbetrieb haben mup, und die {Jbertragung des Marken-
rechts. Insoweit bleibt den Mitgliedstaaten Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer na-
- tionalen Markenrechtsordnungen. Dies gilt auch fir alle verfahrensrechtlichen Vor-
schriften Ober den Erwerb und die Durchsetzung des Markenschutzes.

Die Markenrechtsrichtlinie ist dieser Begriindung als Anlage 1 beigefigt.

Die Markenrechtsrichtlinie solite nach ihrem Artikel 16 zundchst innerhalb von drei
Jahren, also bis Ende 1991, -umgesetzt sein, Diese Frist ist durch Beschiup des EG-

Hinisterrats vom 19. Dezesmber 1991 (ABY. EG 1992 Nr. L 6 S. 35) bis zum 31. Dezember
1992 verlangert worden.

Die Markenrechtsrichtlinie ist bisher nur von finf EG-Mitgliedstaaten umgesetzt wor-
den, n@mlich von Ddnemark, von Frankreich, von Griechenland, von Italien und von Spa-
nien, wobei in Spaniem das neue Markenrecht noch vor der Verabschiedung der
Markenrechtsrichtlinie beschlossen wurde, so dap sich auch dort Novellierungsbedarf
ergibt, In den {brigen Mitgliedstaaten - in den Beneluxstaaten, die seit 1970 ein fir
Belgien, die Niederiande und Luxemburg gemeinsames einheitliches Markenrecht haben,
in Irland, in Portugal und im Vereinigten Kénigreich - steht die Umsetzung noch aus.

In Deutschland sind die Arbeiten an der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie, die
auf eine fristgerechte Umsetzung ausgerichtet waren, verschoben worden, da zundchst
die sich aus- dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ergebenden Probleme
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gelGst werden mupten. Der Schlupstein
dieser Entwicklung wurde wit dem am 1. Mai 1992 in Kraft getretenen Gesetz Gber die
Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992 (BGB1. I S. 938)

gesetzt. Erst danach konnten die Arbeiten an der Reform des Markenrechts erneut in
Angriff genommen werden.

Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf enthdlt alle Vorschriften, die zur Umsetzung der
Markenrechtsrichtlinie in das deutsche Recht erforderlich sind. Der Gesetzentwurf
geht aber iber die zur Umsetzung notwendigen Regelungen hinaus und bringt eine
Gesantrefors dieses Rechtsgebiets mit sich. Diese Gesamtreform, die mit unterschied-
licher Intensitdt seit den 50er Jahren betrieben worden ist, umfapt das gesamte
Kennzeichenrecht und bringt fur den Bereich des Markenschutzes auch eine Neu-
gestaitung der Verfahren vor dem Patentamt mit sich.
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I1. Konzeption und Aufbau

1. Obersicht

Der Gesetzentwurf besteht aus insgesamt 50 Artikeln. Artikel 1 enthdlt das neue deut-
sche Markengesetz, mit dem das bisher geltende Warenzeichengesetz abgeldst werden
soll. Die Artikel 2 bis 49 enthalten die notwendigen Folgeinderungen. Artike) 50 re-
gelt das Inkrafttreten,

2. G]federung des neuen Markengesetzes

Das neue Markengesetz (Artikel 1 des Entwurfs) ist als selbstindiges Gesetz konzi-
piert, das alle Vorschriften dber den Schutz von durch Eintragung oder durch Benut-
zung im geschdftlichen Verkehr erworbenen Marken und von sonstigen im geschiftlichen
Verkehr benutzten Kennzeichen - geschaftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen
und Werktitel) und geographische Herkunftsangaben - enthdlt, die im geltenden Recht

teils im Warenzeichengesetz, teils im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UNG)
enthalten sind.

Das neue Markengesetz ist dhnlich aufgebaut wie das Patentgesetz. Es folgt in seines
Aufbau auch der Struktur des - noch nicht verabschiedeten - Gemeinschaftsmarken-
rechts, das in wesentlichen Teilen wiederum dem Europdischen Patentibereinkcamen und
dem noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentibereinkommen nachgebildet ist

(die inrerseits wieder die Ausgestaltung des Patentgesetzes wesentlich beeinflupt
haben),

Das neue Markengesetz besteht aus insgesamt neun Teilen.

Teil 1 (8§ 1 und 2) regelt den Geltungsbereich.

Teil 2 (8§ 3 bis 31} enthdlt in finf Abschnitten Vorschriften Gber das materielle
Recht, insbesondere {ber die Voraussetzungen, den Inhalt und die Schranken des
Schutzes von Marken und von geschiftlichen Bezeichnungen,

Abschnitt 1 (§§ 3 bis &) enthdlt grundlegende Vorschriften iber die dem Schutz
zugdnglichen Marken und geschdftiichen Bezeichnungen und Gber den Vorrang.

Abschnitt 2 (§§ 7 bis 13) enthdlt die Voraussetzungen dber den Schutz von Marken
durch Eintragung, insbesondere die absoluten Schutzhindernisse (§ 8) und die relati-

ven Schutzhindernisse, die sich aus entgegenstehenden dl1teren Rechten ergeben (§§ §
bis 13).

Abschnitt 3 (§§ 14 bis 19) enthdlt die Grundtatbestinde uber den Schutz von Marken
und von geschiftlichen Bezeichnungen und die sich daraus ergebenden Anspriiche.

Abschnitt 4 (§§ 20 bis 26) enthilt zusammenfassend é]le Vorschriften dber die Schran-
ken des Schutzes. '

Abschnitt 5 (8§ 27 bis 31) enthdlt Vorschriften dber die Marke als Gegenstand des
Vermagens, insbesondere dber die (bertragung (§ 27) und die Lizenz (§ 30).
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Teii 3 (85 32 bis 96) enthdlt in sieben Abschnitten die Vorschriften Gber die Verfah-
renp in Markenangelegenheiten.

Abschnitt 1 (8§ 32 bis 44) enthdlt Vorschriften iber das Eintragungsverfahren.

Abschnitt 2 (8§ 45 bis 47) enthdlt Vorschriften dber die Berichtigung (§§ 45), die
Teilung (& 46) und dber die Schutzdauer und ihre Verldngerung (§ 47).

Abschnitt 3 (8% 48 bis 55) enthdlt Vorschriften ber den Verzicht, den Verfall und
die Nichtigkeit sowie dber das Loschungsverfahren,

Abschnitt 4 (8§ 56 bis 65) enthdlt al]géleine Yorschriften fir das patentamtliche
Verfahren, einschlieplich des Erinnerungsverfahrens (§ 64) und einer Ermichtigung fir
den Erlap von Durchfiihrungsvorschriften durch Rechtsverordnung (§ 65).

Abschnitt 5 (8§ 66 bis 82) enthdlt Vorschriften (ber das Beschwerdeverfahren vor dem
Patentgericht.

Abschnitt 6 (5§ 83 bis 90) enthdlt Vorschriften {ber das Rechtshbeschwerdeverfahren
vor dem Bundesgerichtshof.

Abschnitt 7 (8§ 91 bis 96) enthdlt eine Reihe von allgemeinen Vorschriften, die fir

die verschiedenen Verfanren gelten, wie insbesondere Uber die Wiedereinsetzung (§ 91)
und Gber den Inlandsvertreter (§ 96).

Teil 4 (§§ 97 bis 106) enthdlt besondere Yorschriften fir Kollektivmarken.

Teil 5 (§§ 107 bis 125) enthdlt in zwei Abschaitten Vorschriften Gber die internatio-
nalen Markenregistrierungen nach dem Madrider Markenabkommen und des Protokoll zua
Madrider Markenabkommen.

Teil 6 (§§ 126 bis 139) regelt in Abschnitt 1 (8§ 126 bis 129) den Schutz von geogra-
phischen Herkunftsangaben und in Abschnitt 2 (§§ 130 bis 136) den Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
nach der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 Uber den Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel. In Abschnitt 3 befinden sich Ermdchtigungsvorschriften zum Erlap von Verordnun-
gen auf diesem Gebiet (§§ 137 bis 139).

Teil 7 (§% 140 bis 142) enthdlt gemeinsame Vorschriften Gber die Verfahren vor den
ordentlichen Gerichten in Kennzeichenstreitsachen.

Teil 8 (8% 143 bis 151) enthdlt in zwei Abschnitten Straf- und Bupgeldvorschriften

(8§ 143 bis 145) und Vorschriften Gber die Beschlagnahwe von Waren bei der Einfuhr
und Ausfuhr (§§ 146 bis 151).

Teil 9 (§§ 152 bis 164) enthalt Dkergangsvorschriften.

ITI. Vergleich des neuen Narkengesetzes mit dem galtenden Recht

‘Die Reform des Markenrechts bringt eine Reihe wesentlicher Anderungen des geltenden
Rechts @it sich, Wahrend sich die Einzelheiten aus der Einzelbegrindung ergeben, ist
2usammenfassend auf die folgenden wichtigen Elemente des neuen Rechts hinzuweisen.
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1. Einheitliche Verwendung_des Begriffs "Narke"

Wahrend die deutschen Gesetze seit jeher den Begriff “"Narenzeichen® verwenden (dies
gilt auch fir das Gesetz von 1874 trotz seines Titels - Gesetz Gber den Markenschutz)
und auch die Einflhrung der Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken (1979) nur 2u
einer Regelung idber die entsprechende Anwendung der Vorschriften Gber Warenzeichen
auf Dienstleistungsmarken fihrte (§ 1 Abs. 2 WIG), ohne den Text des BGesetzes im Gb-
rigen zu dndern, sieht das neue Markengesetz, wie schon sein Titel angibt, ein-
heitlich den umfassenden Begriff *Marke® fiir alle Kategorien von Marken (Warenmarken,
Dienstleistungsmarken, Kollektivmarken) vor.

2. Einbeziehung aller Kennzeichenrechte in das Markengeset2

Das geltende Recht regeit den Kennzeichenschutz teils im Warenzeichengesetz, teils ia
Gesetz gegern den unlauteren Wettbewerdb (insbesondere 1in § 16 UMG). Diese
unsystematische und nur historisch zu erkldrende Aufspaltung der Regelungen soll mit
dem neuen Gesetz beendet werden, Das Gesetz sieht daher in Teil 2 und in Teil 3 eine
selbstdndige Regelung der nicht durch Eintragung &1s Marke geschitzten Kennzeichen
vor - dabei handelt es sich um Marken, die aufgrund ihrer durch Benutzung im ge-
schaftlichen Verkehr erworbenen Verkehrsgeltung geschitzt sind, um im Sinne des Arti-
kels 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft notorisch bekannte Marken und um als ge-
schaftiiche Bezeichnungen geschiitzte Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Diese
Vereinheitlichung hat insbesondere zur Folge, dap der gegenwartig in § 16 UNG
geregelte Schutz von geschiftlichen Bezeichnungen nunmehr in das neue Markengeset:z
ibernommen werden soll,

3. Einbeziehung von geographischen Herkunftsangaben

Das geltende Recht enthdlt an verschiedenen Stellen Regelungen {ber den Schutz von
geographischen Herkunftsangaben (8§ 3, 5 UMG, § 26 WI6). Der eigentliche Grund-
tatbestand - die Strafvorschrift des § 26 WIG - ist in der Praxis von der General-
klausel des § 3 UNG nahezu vollstdndig verdringt worden, obwohl diese Yorschrift sei-
nerzeit nicht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben bestimmt war, 0as neue
Markengesetz soll die Ausgestaltung des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben
in verschiedenen Gesetzen beenden. Es sieht daher in Teil 6 selbstandige Vorschriften

iber den zivilrechtlichen und in Teil 8 {ber den strafrechtlichen Schutz von geagra-
phischen Herkunftsangaben vor.

Dariiber hinaus sollen in dem neuen Markengesetz auch die nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2081792 des Rates vom 14. Juli 1992 zur Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABY. EG Nr. L 208 S. 1)
erforderiichen Durchfihrungsvorschriften enthalten sein. Diese Verordnung ist dieser
Begriindung als Anlage 2 beigefiigt.

4, Einbeziehung der international registrierten Marken

Das geltende Recht enthdlt lediglich in dem Gesetz vom 12. Juli 1922 {ber den Bei-
tritt des Reichs zum Madrider Markenabkommen (RGB1. 1922 II S. 669) und in einer auf
dieses Gesetz gestitzten Verordnung Vorschriften {ber die Behandlung der nach diesem
Abkommen international registrierten Marken. Diese Verordnung ist wiederholt gedndert
worden und enthalt heute eine Reihe von Einzeltatbestinden ohne besondere Systematik.

Das neue Markengesetz soll die erforderlichen Vorschriften iiber den Schutz interna-

tiomal registrierter Marken in einem besonderen Teil des Gesetzes (Teil 5) zusammen-
-fassen.
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Dieser Teil des Gesetzes soli darlber hinaus auch die Vorschriften enthalten, die 2ur
Innerstaattichen Durchflhrung des am 27. Juni 1989 in Madrid unterzeichneten Proto-
kolls zup Madrider Markenabkommen erforderlich sind. Die Ratifizierung des Protokolls
wird durch ein getrenntes Gesetzgebungsvorhaben vorbereitet,

5. Materielles Markenrecht
Das deutsche materielle Markenrecht ist seit 1894 nahezu unverindert geblieben,

In das neue Markengesetz sollen die Vorschriften Ubernommen werden, die nach der
Markenrechtsrichtlinie notwendiger Bestandteil der nationalen Markenrechtsordnungen
der EG-Mitgliedstaaten sein missen. AuPerdem wird von einer Reihe der in der Marken-
rechtsrichtlinie enthaltenen Optionen Gebrauch gemacht. Dardber hinaus sollen aus dem
kinftigen Gemeinschaftsmarkenrecht alle diejenigen materiellen Rechtsvorschriften
Ubernommen werden, die auch in das neue Markengesetz passen. Auf diese Weise soll da-
fir gesorgt werden, dap der Rechtsschutz von Marken nach dem neuen Markengesetz und

nach dem kiinftigen Gemeinschaftsmarkenrecht soweit wie miglich ubereinstimmend
gestaltet ist.

insgesamt fiihrt die Ubernahme der europdischen Regelungen zu einer zum Teil grundle-

genden Neuorientierung des deutschen Markenrechts, wie sich aus der folgenden Ober-
sicht ergibt.

- Zum Markenschutz durch Eintragung werden alle zur Unterscheidung geeigneten Zeichen
zugelassen, die sich graphisch darstellen lassen. Der begrenzte Markenbegriff des
geltenden Rechts, nach dem nur zweidimensionale Zeichen eintragbar und auch Hor-
zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, wird damit aufgegeben,

- fir den Erwerb des Markenschutzes durch Eintragung soll kinftig auf das Vorhanden-
sein eines Geschdftsbetriebs verzichtet werden.

- Alle unterscheidungskraftigen und nicht freihaltebedirftigen Marken sind zum Schutz
zugelassen, Damit wird vor allem die im geltenden Recht enthaltene Diskriminierung
von Marken, die nur aus Zahlen und Buchstaben bestehen und die auch dann, wenn sie
unterscheidungskriftig sind und wenn ein Freihaltebedirfnis nicht besteht, nur mit
nachgewiesener Verkehrsgeltung eintragbar sind, beendet.

- Die Kollisionstatbestinde werden neu geregelt. Bei identischen Marken und identi-
schen Waren oder Dienstleistungen hat die prioritdtsiltere Marke absoluten Vorrang.
Fur die Gbrigen Fille tritt an die Stelle des Begriffs der Obereinstimmung der Zei-
chen die Identitdt oder die Abnlichkeit und an die Stelle der “Gleichartigkeit* von
¥aren oder Dienstleistungen deren “Ahnlichkeit®. Eine Kollision ist in diesen Fdllen
nur dann gegeben, wenn die Gefahr von Verwechsiungen besteht, ohne dap es dabei auf

die Gefahr von Verwechslungen hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen ankime.

- Fir bekannte Marken besteht kinftig auch markenrechtlicher Schutz gegeniber der Be-
nutzung flr Waren oder Dienstleistungen auPerhalb des Ahnlichkeitsbereichs, wenn
Verwdsserungsgefahr oder die Gefahr der Rufausbeutung besteht. Dieser erweiterte

Schutz soll auch bekannten geschiftlichen Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und
Werktiteln) gewdhrt werden.

- Dig Benutzung geschitzter Marken im geschiftiichen Verkehr ist ohne Begrenzung auf
be§t1nmte Benutzungsformen unzuldssig. Auerdem soll kinftig die Benutzung von Kenn-
zeichnungsmitteln, die mit einer geschiitzten Marke versehen sind, ausdricklich vom
ausschiieplichen Recht des Markeninhabers umfapt sein.
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- Die Schranken des Markenschutzes werden zusammenfassend geregelt - Verjdhrung,
Verwirkung, Einwand der L@éschungsreife im Verletzungsprozep, lautere Benutzung von
beschreibenden Angaben, Erschépfung und Benutzungszwang - und im Vergleich zum gel-
tenden Recht, das die Schutzschranken nur unvollstdndig auffiihrt, zus Teil um-
gestaltet. Fir den Benutzungszwang gelten in (bereinstimmung wit der
Markenrechtsrichtlinie neve Grundsdtze, die zu einer im Vergieich zur geltenden Pra-
xis liberaleren Handhabung insbesondere bei der Beriicksichtigung von Benutzungs-
formen, die von der eingetragenen Marke abweichen, flhren scllen. Soweit es die
Erschopfung des Markenrechts betrifft, ist hervorzuheben, dap sie nur bei einea

ersten Inverkehrbringen innerhalb der Europdischen Gemeinschaft oder des Europdischen
Wirtschaftsraums eintreten soll.

- Es bleibt bei der seit 1992 geltenden freien Obertragbarkeit von Markenrechten.
Kinftig soll auch eine teilweise Obertragung des Markenrechts zuldssig sein. Die
Markenlizenz wird umfassend geregelt und mit dinglicher Wirkung ausgestattet.

- Angemeldete und eingetragene Marken kdnnen jederzeit geteilt werden.

6. Verfahren zum Erwerb des Markenschutzes durch Eintragung

Das geltende Recht sieht die Anmeldung von Warenzeichen beim Patentamt, eine Prifung
von Amts wegen auf die formellen Schutzvoraussetzungen und auf absolute Schutz-
hindernisse sowie ein Aufgebotsverfahren zur Geltendmachung von &lteren angemeldeten
oder eingetragenen Marken im Wege des Widerspruchs vor,

Das neue Markengesetz behdlt diese Struktur zwar im Grundsatz bei, filhrt aber bei ei-
ner Reihe von £inzelpunkten zu erheblichen Verdnderungen, die zu einer Vereinfachung
des fintragungsverfahrens fihren sollen,

In formeller Hinsicht ist eine Bestimaung Uber den Anmeldetag vorgesehen, der fir die
Bestimmung des Zeitrangs mapgeblich ist.

Die bei der Anmeldung zu zahlende Grundgeblhr soll kiinftig zugleich drei Klassen der
Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen umfassen. Dies wird 2u einer
Vereinfachung der Verfahren filhren, weil kinftig in den meisten Fillen keine aus
Gebihrengrinden erforderliche Auseinandersetzungen mehr dariber stattfinden miissen,
cb eine bestimnte Ware oder Dienstleistung in diese oder jene Klasse fdllt.

Die Amtsprifung erfapt alle "absoluten® Schutzhindernisse 'sowie dem Amt bekannte
“notorisch  bekannte® Marken im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsibereinkunft. Handelt es sich um eine wegen fehlender Unterscheidungskraft
oder wegen Freihaltebedirfnisses nicht eintragbare Marke, so soll die Verkehrsdurch-
setzung, die erst nach dem Einreichen der Anmeldung erworben wird, berlicksichtigt

werden, allerdings mit einer Verschiebung des fiir die Bestimmung des Zeitrangs
rapgeblichen Anmeldetages.

Das geltende Recht sieht nach Abschlup der Amtsprifung eine Bekanntmachung der ange-
peldeten Marke vor, gegen die Widerspruch erhoben werden kann. Nach dem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschlud eines Widerspruchsverfahrens werden die Marken
erneut in ihrer Gesamtheit verdffentlicht. Weil dieses Verfahren in den in der Praxis
ganz {iberwiegenden fdllen zu einer Uberfllssigen Doppelarbeit und zu erheblichen zu-~
satzlichen Kosten fihrt, in denen gegen eine bekanntgemachte Narke kein Widerspruch
erhoben wird (gegenwdrtig wird nur gegen etwa 25 ¥ der bekanntgemachten Marken Wider-
spruch erhoben), und weil sich das Verfahren der Schnelleintragung nach § 6a WIG ins-
gesamt bewahrt hat, sieht das neue Markengesetz vor, dap kiinftig in allen Fallen die
Marke nach Abschlup der Aatsprifung zundchst eingetragen wird und dap das
Widerspruchsverfahren erst danach durchgefihrt wird (*nachgeschalteter Widerspruch®).



- 95 -

Eine Beeintrachtigung der Transparenz ist damit nicht verbunden, weil kiinftig ebenso
wie gegenwdrtig bei Verfahren nach § 6a WZG sowshl der Hinweis verdffentlicht werden
soll, dap kein Widerspruch erhoben worden ist, als auch der Hinweis auf den Abschlup
von Widerspruchsverfahren, so dap sich der aktuelle Stand ber eingetragene Marken
nicht nur aus des Register, sondern auch aus der Verdffentlichung ergibt.

Es soll auch kinftig die Mdglichkeit bestehen, gegen die Zahlung einer besonderen Ge-
bihr eine beschleunigte Prifung durchfiihren zu lassen, ohne dap dies von einem be-
rechtigten Interesse des Antragstellers abhingig sein soll.

Flr das Widerspruchsverfahren ist wie im geltenden Recht vorgesehen, dap der Inhaber
einer dlteren Marke auf Einwendung des Gegners die Benutzung seiner Marke glaubhaft
machen aup. Uber das geltende Recht hinaus soll kinftig auch die Rechtfertigung der
Nichtbenutzung schon im Widerspruchsverfahren udglich sein.

7. Léschungsverfahren

Das geltende Recht sieht ein Ldschungsverfahren von Amts wegen beim Bestehen absolu-
ter Schutzhindernisse vor (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WIG). Ein solches Verfahren kann auch
durch den Antrag eines Dritten eingeleitet werden. Fir alle anderen Léschungsgriinde
sind die ordentlichen Gerichte zustindig (§ 11 WZG).

Nach dem neuen Markengesetz soll es im Grundsatz bei der bewdhrten Verteilung der Zu-
standigkeiten zwischen den PatentbehGrden und den ordentlichen Gerichten bleiben. Die
Loschung wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse soli auf Antrag Dritter
durch ein Ldschungsverfahren vor dem Patentamt herbeigeflhrt werden. Soweit aus Grin-
den des offentlichen Interesses zu beriicksichtigende Schutzhindernisse bestehen, soll
das Patentamt bei offenkundigen Fehleintragungen ein Ldschungsverfahren auch von Aats
wegen einleiten kdnnen, allerdings nur innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Ein-
tragung. Als Rechtsaittelinstanzen sind das Bundespatentgericht und der Bundes-
gerichtshof zustindig.

Die ordentlichen Gerichte sollen wie im geltenden Recht fiir die Verfahren iber die
Loschung eingetragener Marken wegen des Bestehens dlterer Rechte zustindig sein. Das
gleiche gilt fir nach der Eintragung der Marke eingetretene Verfallsgrinde, wie ins-
besondere mangelnde Benutzung, Entwicklung einer Marke zu einem tiuschenden Zeichen
und Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung. Soweit es die Verfallsgrinde be-
trifft, soll dhnlich wie im geltenden Recht ein LBschungsantrag zunichst auch beim
Patentamt gestellt werden konnen. Wenn der Inhaber der Marke der Loschung wider-

spricht, bleibt es dabei, dap fir das Loschungsverfahren nur die ordentlichen Gerich-
te zustindig sind. :

Soweit es die Ldschungsgrinde betrifft, ist als im Vergleich zum geltenden Recht neue
Regelung vorgesehen, dap fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebeddrfnis nur
noch wahrend der ersten zehn Jahre nach der Eintragung geltend gemacht werden kdnnen.
Diese Unanfechtbarkeit erginzt die auf der Markenrechtsrichtlinie beruhende
Verwirkung von Loschungsanspriichen, die auf dltere Rechte gestitzt sind. AuPerdem ist
vorgesehen, dap dltere eingetragene Marken dann nicht im L3schungsverfahren durchge-
setzt werden kdnnen, wenn sie im Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung der

Jingeren Marke wegen Verfalls (z.B. wegen mangelnder Benutzung) oder wegen absoluter
Schutzhindernisse hitten geléscht werden kdnnen.



-6 - Drucksache 795/93

8. Rechtsmittelverfahren

Das geltende Recht sieht als Rechtsbehelf im patentamtlichen Verfahren die Erinnerung
(§ 12a N7G) vor, soweit Entscheidungen nicht von rechtskundigen oder technischen Mit-
gliedern des Patentamts, sondern von Beamten des gehobenen Dienstes getroffen werden.
Im Gbrigen finden die Beschwerde zum Patentgericht (§ 13 Abs. 1 WZG) und gegen dessen
Entscheidungen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (§ 13 Abs. 5 WIG) statt,

Fiir das neue Markengesetz ist vorgesehen, dap es bei den insoweit bewdhrten Verfahren
des geltenden Rechts bleiben soll. Angesichts der gelegentlich fir die Beteiligten
nicht zumutbaren Dauer der Erinmerungsverfahren, die trotz der Bemihungen um einen
Abbau der Rickstinde im Patentamt auch kinftig nicht ausgeschlossen werden kann, ist
allerdings vorgesehen, dap dann, wenn Uber eine Erinnerung nicht innerhaib einer be-
stimaten Frist (sechs Monate im einseitigen Verfahren, zehn Monate im zweiseitigen
Verfahren) entschieden worden ist, der Beteiligte gegen die urspringliche Ent-
scheidung unmittelbar Beschwerde zum Patentgericht einlegen kann, wenn trotz eines

entsprechenden Antrags innerhaib weiterer zwei Monate uber die Erinnerung immer noch
nicht entschieden worden ist.

9, Durchflhrungsvorschriften

Das geltende Recht enthdlt an verschiedenen Stellen Vorschriften, die zum Erlap von
Durchfihrungsregelungen eradchtigen: Erfordernisse der Anmeldung (§ 2 Abs. 2 WIG),
Anderung der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 5 ¥IG), Form
des Widerspruchs (§ 5 Abs. 9 WZG), Ubertragung von Aufgaben an Beamte des gehobenen
und mittleren Dienstes (§ 12 Abs. 5 WZG), Einrichtung und Geschiftsgang des Patentam-
tes (§ 36 Abs. 1 WIZG), Erhebung von Verwaltungskosten (§ 36 Abs. 2 WIG). Diesen
Ermdchtigungsvorschriften sind die durch Verweisung entsprechend geltenden weiteren
zahlreichen Ermichtigungsvorschriften des Patentgesetzes hinzuzuzihlen. Einige dieser

Ermichtigungen ermdchtigen zur Obertragung des Erlasses von Durchfihrungsvorschriften
auf den Prdsidenten des Patentamts, andere nicht.

Fir das neue Markengesetz ist vorgesehen, diese Ermachtigungsvorschriften in einer
einzigen Vorschrift zusammenzufassen.

Es ist weiter daran gedacht, soweit wie mdglich in einer einzigen Rechtsverordnung
alle Durchfihrungsvorschriften zusammenzufassen, die fir die Verfahren in Markenan-
gelegenheiten gelten. Hiervon soll nur insoweit abgewichen werden, wie aus Grinden
der Einheitlichkeit der Rechtsordnung gemeinsame Vorschriften fir die Verfahren in
Markensachen und-in anderen Verfahren vor dem Patentamt unerl@plich sind.

Soweit dies angebracht ist, soll auch von der MOglichkeit Gebrauch gemacht werden,

den Prisidenten des Patentamts zum Erlap von Durchfiihrungsbestimmungen zu ermichti-
gen.

10. Verzicht auf Verweisungen auf das Patentgeset?z

Fir die Verfahren in Markenangelegenheiten (Anmeldung, Priifung, Widerspruch, fintra-
gung, Verldngerung, LOschung usw.) ist seit dem Gesetz vom 12. Mai 1894 das Patentamt
zustandig - bei der Verabschiedung des ersten Markengesetzes von 1874 bestand das Pa-
tentamt noch nicht; damals waren die Registergerichte zustindig.

Seit 1894 enthdlt das Warenzeichengesetz Verfahrensvorschriften nur insoweit, als
eine Verweisung auf die entsprechenden VYorschriften des Patentgesetzes nicht aus-
reicht., Das Warenzeichengesetz kommt daher - im Vergleich zum Patentgesetz - wit
verhdltnismdfig wenig Vorschriften aus, ist aber wegen der zahlreichen Verweisungen,
-die zum Teil weitere Verweisungsvorschriften in sich tragen, auperst unibersichtlich.



-97 -

Das neue Markengesetz soll als in sich geschlossene Regelung keine Verweisungen auf
das Patentgesetz mehr enthalten. Der dadurch erforderliche grépere Regelungsumfang
wird durch die so gewonnene Geschlossenheit des neuen Gesetzes bei weitem aufgewogen.

Gleichwohl ist eine vollstdndig in sich abgeschlossene Regelung nicht mdglich. Das
neue Markengesetz setzt vielmehr das Bestehen des Patentamts voraus und regelt nur
die Einrichtung der besonderen Dienststellen, die: fir die Markenverfahren zustindig
sind (Markenstellen und Markenabteilungen). Ebenso wird das Bestehen des Patent-
gerichts vorausgesetzt. Auch fiir das Gebdhrenrecht ist keine eigene markenrechtliche
Losung vorgesehen. Die in Markenangelegenheiten geltenden Gebiihrentatbestinde befin-
den sich auch weiterhin in dem Patentgeblhrengesetz. Von diesen Ausnahmen abgesehen,
soll in dem neuen Markengesetz aber das markenrechtliche Verfahren einschlieplich der
Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht und der Rechtsbeschwerdeverfahren vor dea
Bundesgerichtshof abschliepend geregelt werden,

1V, Zur Auslegung des neuen Markengesetzes

Soweit das neue Markengesetz die Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie umsetzt, ist fir
seine Auslegung zu beachten, dap die herkdmmlichen AuslegungsmaPstdbe des deutschen
Rechts von der Verpfiichtung iberlagert werden, das neue Markenrecht anhand der
Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie auszulegen. Es finden also die Kriterien An-
~wendung, die von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Gemeinschaften
entwickelt worden sind, wobei fir die Auslegung der Vorschriften der Markenrechts-

richtlinie das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 des EWG-Vertrages zur
Verfiigung steht,

Aber auch im {ibrigen soll mit der vG1ligen Neugestaltung des deutschen Markenrechts
ein Neuanfang bei der Auslegung des neuen Gesetzes gemacht werden. Ein Rickgriff auf
die Auslegung der Vorschriften des - noch - geltenden Rechts kann daher nur insoweit
in Betracht kommen, als das neue Gesetz ausdricklich oder implizit an die bisher
geltende Rechtslage anknipft. Dies ist zum Beispiel bei den Vorschriften der Fall,
die den Schutz von Unternehmenskennzeichen und Werktiteln betreffen, aber auch beim
Schutz geographischer Herkunftsangaben. Insoweit handelt es sich namlich im wesentli-
chen nur um eine Zusammenfassung und zum Teil eine Kodifizierung des bisher schon
geltenden Rechts, chne dap damit eine Abkehr oder ein Neuanfang in dem Sinne herbei-
geflhrt werden soll, wie dies fir den Markenschutz im engeren Sinne gilt,

V. Verhdltnis des neuen Markengesetzes zum Gemeinschaftsmarkenrecht

Rls dieser Gesetzentwurf urspringlich konzipiert wurde, wurde noch davon ausgegangen,
dap das Gemeinschaftsmarkenrecht rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
verabschiedet werden wirde. Es war daher zunichst vorgesehen, in das neue Marken-
gesetz auch einen eigenen Teil aufzunehmen, der alle Fragen des Verhdltnisses von
nach der Verordnung {ber die Gemeinschaftsmarke geschiitzten Gemeinschaftsmarken zu
den nach diesem Gesetz geschiitzten Marken und Kennzeichen regeln sollte. Teilweise
verpflichtet die Markenrechtsrichtlinie zu solchen Regelungen, wie z.B. dazu, dap
eine Gemeinschaftsmarke wmit &lterem Zeitrang im nationalen Recht ein relatives
Schutzhindernis darstelit. Da mit einer Verabschiedung des Gemeinschaftsmarkenrechts
gegenwartig aus den bereits einleitend dargelegten Grinden nicht gerechnet werden
kann, verzichtet der Gesetzentwurf auf solche Regelungen. Sollte es kiinftig zu einer
Regelung auf Gemeinschaftsebene kommen, wirde die Bundesregierung eine entsprechende
Ergdnzung des neuen Markengesetzes vorschlagen, die dem Jetzt vorgeschlagenen Gesetz
als neuer Teil 10 angefiigt werden kénnte, so dap die gegenwdrtig vorgesehene Gestalt
des Gesetzentwurfs dadurch nicht verdndert werden wiirde.
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Der Gesetzentwurf berdcksichtigt aber den gegenwdrtigen Stand der Verhandlungen dber
das Gemeinschaftsmarkenrecht insoweit, als die Ausgestaltung insbesondere der Vor-
schriften des materiellen Rechts, soweit sie den Schutz eingetragener Marken regein,
den entsprechenden Vorschriften des Gemeinschaftsmarkenrechts folgt. Es war zunichst
daran gedacht worden, auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften weitgehend nach dea
Vorbild der Verordnung lber die Gemeinschaftsmarke zu gestalten. Dies ist hinsicht-
lich der Struktur des Gesetzentwurfs und auch des Kerns vieler einzelner Vorschriften
weitgehend beibehalten worden. Allerdings ist bei der Ausgestaltung der Vorschriften
in einzelnen in einem erheblichen Umfang auf die bewdhrten Verfahrensregeln des gel-
tenden Rechts zuriickgegriffen worden, auch wenn sie von denen des kinftigen Gemein-
schaftsmarkenrechts abweichen.

VI. Berlcksichtigung kOnftiger internationaler Entwicklungen auf dem Gebiet des
Markenrechts und des Schutzes geographischer Herkunftsangaben

Der Gesetzentwurf berlcksichtigt auch bereits die sich gegenwdrtig abzeichnenden
kinftigen internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des Markenschutzes und des
Schutzes geographischer Herkunftsangaben. Dazu gehdrt einmal das Vorhaben der Nelt-
organisation fiir geistiges Eigentum (NIPO}, einen neuen Vertrag iber die Harmonisie-
rung markenrechtlicher Verfahrensvorschriften abzuschliepen. Zu diesem Zweck sol1
voraussichtlich im 2. Halbjahr 1994 eine Diplomatische Konferenz stattfinden. Dazu
gehdrt weiter das Vorhaben, im Rahaen der laufenden Uruguay-Runde des GATT ein neues
weltweites Abkommen {ber Handelsaspekte des Schutzes des geistigen Eigentums (Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS-Agreement)
abzuschliepen, das in das GATT-Vertragssystem integriert werden soll. Hierzu liegt
seit Dezember 1991 als Teil des sogenannten Draft Final Act, der auch - nach dea
seinerzeitigen Generaldirektor des GATT - Dunkel-Text gepannt wird, ein in sich
geschlossener Vertragsentwurf vor, der auch Vorschriften zum Markenrecht und zum
Schutz geographischer Herkunftsangaben enthalt.

Der WIPO-Vertrag iber Markenrechtsverfahren ist insoweit bei der Ausarbeitung des
Gesetzentwur{s bereits berlicksichtigt worden, als im Text des neuen Markengesetzes
weitgehend von der Festlegung von Formlichkeiten abgesehen wird. Statt dessen sollen
die Einzelheiten der formlichen Ausgestaltung der einzelnen Verfahren weitgehend in
den nach § 65 des neuen Markengesetzes zu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen ent-
halten sein, die nach der Verabschiedung des vorgesehenen WIPO-Vertrags entsprechend
angepaft werden kdnnen. Die Vorschriften {ber den Anmeldetag, die Obertragung, die
Teilung und die Verldngerung entsprechen den gegenwirtig absehbaren Verhandlungs-
ergebnissen und werden aller Voraussicht nach nach Verabschiedung des neuen Vertrages
nicht gedndert zu werden brauchen.

Der Entwurf des TRIPS-Agreement, das bei einem erfolgreichen Abschlup der GATT-Runde
aller Voraussicht nach insoweit unverdndert bleiben wird, sieht zum Markenschutz fiir
die Vertragsstaaten bindende Vorgaben vor, denen das neue Markengesetz bereits voll
entspricht. Dies gilt fir die materieil-rechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Agreement,
wie z.B. die Verpflichtung, *notorisch bekannte® Marken im Sinne des Artikels 6bis
der Pariser Verbandsibereinkunft auch fir Dienstleistungen zu schiitzen, und fir den
erweiterten Schutz dieser Marken in bestimmten Fillen vor allem im Hinblick darauf,
daf den voraussichtlichen Verpflichtungen des TRIPS-Agreement mit den materiell-
rechtlichen Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie bereits voll entsprochen wird.
Auch dem nach dem TRIPS-Agreement gebotenen Schutz von geographischen Herkunftsan-
gaben wird durch die Ausgestaltung der Vorschriften ber den Schutz geographischer
Herkunftsangaben in Teil & des neuen Markengesetzes voll entsprochen. Schlieplich

- tragt der Entwurf des neuen Markengesetzes den verfahrensrechtlichen Verpflichtungen
des TRIPS-Agreement bereits voll Rechnung.
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VII. Folgednderungen

Der Gesetzentwurf enthdlt in den Artikeln 2 bis 49 die erforderlichen Folge-
énderungen. In den meisten Fillen handelt es sich dabei um sprachliche Anpassungen an
die Terminologie des neuen Markengesetzes. Wahrend sich die Einzelheiten aus der Ein-
zelbegrindung ergeben, soll hier auf drei Aspekte vorab hingewiesen werden.

Die wohl bedeutsamsten Folgednderungen betreffen das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerh (Artikel 25). Diese bestehen in erster Linie aus einer Aufhebung des
§ 16 UXG und des § 5 Abs. 1 UWG, dariber hinaus aber auch aus einer Aufhebung des
§ 28 UWG. Dle Aufhebung des § 16 UNG ist erforderlich, weil das neue Markengesetz
neben dem Schutz der Marken auch den Schutz geschiftlicher Bezeichnungen
(Unternehmenskennzeichen und Werktitel) regeln soil. Die Anwendung der allgemeinen
Vorschriften des Zivil- und Handelsrechts bleibt davon allerdings unberiihrt. Die
Streichung des § 5 Abs. 1 UWG beruht darauf, dap der Schutz geographischer
Herkunftsangaben kinftig zusammenfassend im neuen Markengesetz geregelt werden soll.
Die vorgesehene Aufhebung von § 28 UNG, der vorsieht, dap Auslander den Schutz dieses
Gesetzes nur auf der Basis der Gegenseitigkeit in Anspruch nehmen kdnnen, beruht
darauf, dap das neue Markengesetz auch beim Zugang zum Markenschutz auf die im
geltenden Recht noch vorhandene Gegenseitigkeitsvoraussetzung verzichtet.

Eine weitere wichtige Anderung enthdlt Artikel 13. Danach soll § 41 des Patent-
gesetzes so gedndert werden, dap fir Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen die Pric-
ritdt einer auslandischen Voranmeldung in einem Staat, der nicht der Pariser
Verbandsibereinkunft angehdrt, auf der Basis der Gegenseitigkeit in Anspruch gencasen
werden kann. Hierzu soll eine Vorschrift geschaffen werden, die der in § 34 Abs. 2
des neuen Markengesetzes vorgesehenen Vorschrift entspricht. Auch § 7b des
Geschmacksmustergesetzes soll in gleicher Weise erginzt werden.

Weiterhin ist auf die teilweise Neugestaltung der Gebiihren in Markenangelegenheiten
aufmerksam zu machen (Artikel 20). Insbesondere soll kinftig fir die Anmeldung ebenso
wie fur die Verlangerung der Marke die Grundgebihr zugleich fir drei Klassen der
Klasseneinteilung von Waren und Dienstieistungen gelten. Damit wird ein Beitrag zur
Vereinfachung der Verfahren geleistet. Fir einige Verfahrensschritte sollen kinftig
keine Gebihren erhoben werden, wie insbesondere fir die Eintragung eines Rechts-
ubergangs, wihrend fir neu in dem Gesetz vorgesehene Verfahren, wie 2.B. die Teilung
einer Anmeldung oder einer Eintragung, neue Gebiihrentatbestinde geschaffen werden.

Schlieplich ist darauf hinzuweisen, dap die Folgednderungen nicht alle Gesetze und
Vorschriften vollstindig erfassen, in denen auf das Warenzeichengesetz Bezug genomeen
wird. Vielmehr werden solche Vorschriften in die im Gbrigen erforderliche Anpassung
an die neue Rechtslage nicht einbezogen, die ihrer MNatur nach als Obergangsrecht
anzusehen sind. Dies gilt, um Beispiele zu nennen, fir die Gesetze 2ur Anderung und
Oberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, die nach
den Ende des Iweiten Weltkrieges zur Oberleitung der “Altrechte* in die neue Rechts-
ordnung der Bundesrepublik Deutschiand geschaffen wurden. Dies gilt weiter fiir das
Gesetz vom 30. Juni 1959 iber die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes (BGBI. I S. 388), mit dem die im Saarland bestehenden
gewerblichen Schutzrechte auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ibergeleitet
wurden. Dies gilt schlieplich auch fir das Gesetz vom 23. April 1992 iber die
Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (BGBI. I S. 938), mit dem die in der ehe-
maligen DOR begrindeten gewerblichen Schutzrechte in die deutsche Rechtsordnung inte-
griert und auperdem die in diesem lusammenhang auftretenden Kollisionsfille geregelt
uurden. Eine Anpassung der in diesen Gesetzen enthaltenen Verweisungen auf das Waren-
zeichengesetz wiirde diese seinerzeitigen Regelungen v011ig unverstindlich machen und
auch einen erheblichen Regelungsaufwand mit sich bringen, da die im neuen Marken-
gesetz enthaltenen Bestimmungen nicht immer denen des Warenzeichengesetzes entspre-
chen. Im dbrigen wiirde die Anderung dieser ihrer Natur nach als Oberleitungsvor-
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schriften aufzufassenden Regelungen auch der bisherigen Gesetzgebungspraxis auf die-
sem Gebiet widersprechen. Die Tatsache, dap die Vorschriften des Warenzeichen-
gesetzes, auf die sich einzelne Vorschriften in diesen Oberleitungsgesetzen beziehen,
kinftig nicht mehr gelten werden, weil das Warenzeichengesetz insgesamt aufgehoben
werden soll, bedeutet natirlich nicht, dap diese Regelungen kinftig nicht mehr an-
gewendet werden kdnnen. Vielmehr bleibt es dabei, dap sie auch weiterhin in der Neise

anzuwenden sind, wie dies bis zum Inkrafttreten des vor]iegenden Gesetzes der Fall
war.

,VIIL. Haltung der am Markenrecht interessierten Kreise

lur Vorbereitung des Gesetzentwurfs hat das Bundesministerium der Justiz den an
Markenrecht interessierten Kreisen und auch den Landesjustizverwaltungen im Februar
1993 einen ausgearbeiteten Diskussionsentwurf wmit Begrindung zugeleitet. Hieriiber
haben umfangreiche Beratungen stattgefunden. Das Bundesministerium der Justiz hat in
Mai 1993 AnhGrungen der Sachverstindigenkommission fir gewerblichen Rechtsschutz beim
Bundesministeriun der Justiz und der interessierten Kreise durchgeflihrt und den Ent-

wurf mit den Landesjustizverwaltungen besprochen, Auperdem sind zahlreiche Stellung-
nahaen eingegangen.

Insgesamt hat sich dabei ergeben, dap die Konzeption des seinerzeitigen Diskussions-
entwurfs, namlich die Schaffung eines einheitlichen neuen Gesetzes fir alle Kennzei-
chen und eine in sich geschlossene Regelung aller in Betracht kommenden Verfahren,
auf einhellige Zustimmung trifft. Diese Konzeption ist daher auch fir den jetzt vor-
gelegten Gesetzentwurf beibehalten worden.

Der Diskussionsentwurf hat auch in seiner Ausgestaltung im einzelnen weitgehend Zu-
stimmung gefunden. Von verschiedenen Verbinden und Organisationen sind ebenso wie vom
Sundespatentgericht und voa Deutschen Patentamt, mit denen der Entwurf ebenfalls
ausfihrlich beraten worden ist, zu einzelnen Regelungsvorschldgen des Diskussions-
entwurfs zahlreiche Anderungs- und Erganzungsvorschidge vorgetragen worden, die in
dem jetzt vorgelegten Entwurf soweit wie mdglich beriicksichtigt worden sind.

Auf folgende Problemkreise, in denen kein vollstandiger Konsens besteht, soll in
diesem Zusammenhang besonders hingewiesen werden:

Wahrend die Einbeziehung der gegenwirtig nach § 16 UNG geschitzten geschiftlichen
Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) in das neue Gesetz auf nahezu
einhellige Zustimmung getroffen ist, sind teilweise erhebliche Bedenken dagegen vor-
getragen worden, dap der Diskussionsentwurf vorsah, diese Kennzeichenrechte in allen
ihren Aspekten - Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen, Schutzinhalt, Schutz-
schranken, Schutzverwertung (insbesondere Ubertragung und Lizenz) - in gleicher Weise
wie die Marken zu regein. Es wurde die Befirchtung gedufert, dap damit eine nicht
gerechtfertigte Abkehr von dem insgesamt als ausgewogen angesehenen Stand der deut-
schen Rechtsentwicklung eingeleitet werden kinnte. Der Entwurf geht auf diese Zweifel
und Bedenken ein. £r hidlt zwar an der Einbeziehung dieser Kennzeichenrechte fest,
verzichtet aber angesichts der Bedenken und Zweifel darauf, sie in jeder Hinsicht zu
regeln. So bleiben insbesondere die Voraussetzungen fir den Rechtserwerb in Oberein-
stimaung mit dem geltenden Recht auch weiterhin ungeregelt. Der Gesetzentwurf sieht

auch keine Vorschriften mehr Gber die Verwertung dieser Rechte durch Ubertragung oder
Lizenz oder auf andere Weise vor.

Soweit es die dem Inhaber einer Marke zustehenden Rechte betrifft, ist von Spitzen-
verbanden der Wirtschaft - Bundesverband der Deutschen Industrie, Deutscher Indu-
strie- und Handelstag, Markenverband, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie -
in einer gemeinsamen Stellungnahme gefordert worden, dem Markeninhaber ein selb-
stindiges Recht zu gewdhren, die Benutzung seiner Marke in der Werbung oder sonst in
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6ffentlichen Nitteilungen zu untersagen, wenn die Benutzung gdie Wertschitzung der
Marke in unlauterer Weise beeintrachtigt. Die dabei ins Auge gefapten Fille betreffen
einerseits die Verwendung der Marke im Zusammenhang ait dem Weitervertrieb von
Originalwaren des Markeminhabers, sie betreffen aber auch andere Fille der Verwendung
der Marke, wenn dadurch der Goodwill des Markeninhabers geschddigt werden kann. Der
jetzt vorgelegte Gesetzentwurf nimat diese Vorstellungen insoweit auf, als die Aus-
nahmen von dem Grundsatz der Erschopfung, nach dem die Benutzung der Marke im Zusaa-
menhang mit dem weiteren Vertrieb von Originalwaren, die vom Markeninhaber selbst
oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, nicht untersagt wer-
den kann, jetzt auch die Falle erfassen, in denen die Marke in einer Weise oder in
einer Erscheinungsform benutzt wird, die ihre Wertschitzung in unlauterer Weise be-
eintrachtigt (§ 24 Abs. 2). Die weitergehenden Vorstellungen hat der Gesetzentwurf
nicht aufgegriffen, weil insbesondere Iweifel daran bestehen, ob es gerechtfertigt
ist, einen markenrechtlichen Anspruch dann zu gewdhren, wenn die Marke nicht zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstieistungen oder im Zusammenhang mit der Werbung
flr Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Wihrend der Gesetzentwurf fir diese
Fdlle einen unfassenden Schutz des Markeninhabers vorsieht, der bei bekannten Marken
auch gegen die Verwendung fiir Waren oder Dienstleistungen auperhalb des Ahnlichkeits-
bereichs durchgreift (§ 14 Abs. 2 Nr. 3), wiirden sich schwierige Abgrenzungsfragen

ergeben, wenn auch sonstige Fille der Verwendung einer Marke vos Ausschiuprecht er-
fapt werden sollten.

Der Gesetzentwurf sieht in Ubereinstimmung mit den Winschen und Vorschldgen eines er-
heblichen Teils der beteiligten Kreise vor, dap anders als im geltenden Recht das
Widerspruchsverfahren erst nach der Eintragung der Marke ("nachgeschalteter Wider-
spruch®) durchgefihrt wird. Dies bringt eine wesentliche Vereinfachung des Ein-
tragungsverfahrens mit sich, so dap damit dem Interesse an einer ziigigen Durchfiihrung
der Verfahren vor dem Patentamt Rechnung getragen wird. Die genannten Spitzenverbinde
der Wirtschaft, die zundchst in ihrer Stellungnzhme zum Diskussionsentwurf fir ein
Beibehalten der gegenwdrtigen Verfahrensausgestaltung - Anmeldung, Priifung, Bekannt-
machung, Widerspruch, fintragung - eingetreten waren, haben in einer weiteren
Stellungnahme zum Referentenentwurf auf teilweise fortbestehende Zweifel an der Neu-
regelung aufmerksam gemacht und im Gbrigen gefordert, dap fir ausreichende Trans-
parenz Uber den Rechtsbestand eingetragener Marken gesorgt werden misse, die ait
Widersprichen angegriffen werden. Auperdem soliten Verbietungsanspriiche des Inhabers
einer eingetragenen Marke erst dann geltend gemacht werden kdnnen, wenn die Wider-
spruchsfrist abgelaufen ist oder anhingige Widerspruchsverfahren erledigt sind.
Schlieplich wird auf Probieme bei der Ausgestaltung der Strafvorschriften hinge-
wiesen, wenn- auch der Eingriff in solche Markenrechte strafbar wire, deren Ein-
tragungsfahigkeit noch in einem Widerspruchsverfahren Gberprift werde. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf halt trotz dieser Bedenken an dem *nachgeschalteten Widerspruch®
fest (§§ 41 und 42 des neuen Markengesetzes), weil die Vorteile des neuen Systeas die
vernuteten Nachteile bei weitem Uberwiegen. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dap
das jetzt vorgeschlagene System schon heute fiir die nach § 6a WIG beschleunigt ein-
getragenen Marken gilt. Es gilt auch fiir die Inhaber nach dem Madrider Markenabkommen
international registrierter Marken, deren Schutz sich auf die Bundesrepublik
Deutschland erstreckt. Es ist nichts dazu vorgetragen worden, dap diese schon im
geltenden Recht enthaltene Regelung zu Unzutriglichkeiten gefihrt hitte. Soweit es
das Argument der fehlenden Transparenz betrifft, ist darauf hinzuweisen, dap auch
kinftig alle fir die Offentlichkeit wichtigen Informationen in dem vom Patentaat
herausgegebenen Verdffentlichungsblatt erscheinen werden, chne dap dies im Geset:
ausdricklich vorgeschrieben ist. Die zu verdffentlichenden Angaben sollen vielmehr in
den nach § 65 zu erlassenden Durchfihrungsbestimmungen is einzelnen geregelt werden.
So soll auch kinftig ebenso wie heute bei Verfahren mach § 62 WIG sowoh) die Tat-
sache, dap kein Widerspruch eingegangen ist, als auch der Hinweis auf abgeschlossene
Widerspruchsverfahren, soweit sich keine Anderungen des Verzeichnisses der Waren oder
Q1enst}eistungen ergeben haben, veréffentlicht werden. Solange das Deutsche Patentaat
im Markenbereich noch keine EDV-Anlage in Betrieb genommen hat, soll die Marke in den
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Fallen, in denen sich aufgrund von Widerspriichen Anderungen im Verzeichnis der Waren
oder Dienstleistungen ergeben, nach Abschiup der Widerspruchsverfahren noch einmal
vollstandig verdffentiicht werden. Auf diese Weise sol) sichergestelit werden, dap
die Marke in ihrer nach Abschlup des Eintragungsverfahrens geltenden Fassung an einer
Stelle im Vergffentlichungsblatt des Patentamts erscheint, ohne dap die interessierte
Offentlichkeit die erforderlichen Informationen aus verschiedenen Verdffentlichungen
Zusammensteilen mup. Soweit es die Geltendmachung von Anspriichen aus eingetragenen
Marken betrifft, deren Schutzfihigkeit wegen der noch nicht abgelaufenen Wider-
spruchsfrist oder wegen erhobener Widerspriche noch nicht endgiiltig feststeht, ist
zundchst darauf hinzuweisen, dap auch im geltenden Recht den Inhabern von nach
§ 6a WIG beschleunigt eingetragenen Marken und den Inhabern nach dem Madrider
Markenabkommen international registrierter Marken das volle AusschluPrecht zusteht,
obwohl noch Widerspruch erhoben werden kann oder Widerspruchsverfahren noch anhdngig
sind, ohne dap dies zu Unzutriglichkeiten geflhrt hitte. Ferner ist zu
berlcksichtigen, dap der Inhaber einer mit einem Widerspruch angegriffenen
eingetragenen Marke sorgfdltig prifen wird, ob er aufgrund einer *vernichtbaren®
Narke Verletzungsklage erhebt, da er sich im Falle der - rickwirkenden - Loschung der
Eintragung mdglicherweise Schadensersatzanspriichen ausgesetzt sehen wird. Auperden
ist davon auszugehen, dap die Verletzungsgerichte Verletzungsverfahren bei noch
anhangigen Widersprichen aussetzen kdnnen. Soweit es schlieplich die Strafbarkeit der
Verletzung der Rechte an einer eingetragenen Marke betrifft, werden die
Strafverfolgungsbehdrden die Tatsache, dap noch Widerspruch erhoben werden kann oder
nach Widerspriche anhdngig sind, die zu einer ex tunc-Ldschung der Eintragung flhren
konnen, bei der Verfolgung von Markenverletzungen sicherlich berlicksichtigen, so dap
mit einer ungerechtfertigten Strafverfolgung nicht gerechnet zu werden braucht.

Von den interessierten Kreisen ist weiter darauf hingewiesen worden, dap die im gel-
tenden Recht enthaltene Vorschrift, dap das Recht aus der Eintragung einer Marke vom
Rechtsnachfolger erst nach der Umschreibung im Register geltend gemacht werden kann
(§ 8 Abs. 2 WIG), zu Unzutrdglichkeiten fiinrt. Die hierzu im Diskussionsentwurf und
auch noch im Referentenentwurf enthaltene Regelung, die Erleichterungen. fir den
Rechtsnachfolger bei fristgebundenen Antrigen gegeniber dem Patentamt vorsah, wurde
als nicht ausreichend angesehen. Der vorliegende Gesetzentwurf enthilt daher eine vom
geltenden Recht abweichende Regelung Gber die Vermutungswirkung der tintragung und
die Befugnis des Rechtsnachfolgers, das Recht aus der Eintragung einer Marke vor dem
Patentamt von dem Zeitpunkt an geltend zu machen, zu dem dem Patentast ein Antrag auf
Umschreibung zugegangen ist (§ 28 des neuen Markengesetzes).

Von einew Teil der interessierten Kreise ist ebenso wie vom Deutschen Patentast und
vom Bundespatentgericht vorgeschlagen worden, neben der Zustandigkeit der ordentli-
chen Gerichte fir die Loschung eingetragener Marken wegen Verfalls oder wegen alterer
Rechte eine parallele Zustindigkeit des Patentamts (und im Beschwerdeverfahren des
Bundespatentgerichts) zu begrinden. Als Variante .dazu ist erwogen worden, dies nur
fir Antrdge auf LOschung wegen Verfalls, insbesondere wegen mangeinder Benutzung,
vorzusehen, und zwar auch dann nur, wenn sich beide Parteien mit der Durchfiihrung des
Verfahrens vor dem Patentamt einverstanden erkliren. Diese OUberlegungen sind aller-
dings von den genannten Spitzenverbinden der deutschen Wirtschaft abgelehnt worden.
Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf sieht von einer (bernahme dieser Vorschldge und
Uberlegungen ab und belpt es damit bei der lustandigkeitsverteilung zwischen dea
Patentamt und den ordentlichen Gerichten, die das geltende Recht vorsieht. Auf eine
Regelung der vorgeschlagenen Art wurde angesichts des Widerstands der Spitzenverbande
und insbesondere auch deswegen verzichtet, weil dies zu einer 2usdtzlichen Belastung
des Deutschen Patentamts mit einem 2usitzlichen Verfahren fihren wirde. Das Deutsche
Patentamt wird ait dem Abbau der zur Zeit vorhandenen Rickstinde und der Anwendung
der Vorschriften des neuen Markengesetzes auf absehbare Zeit so viel Zu tun haben,
dap es nicht gerechtfertigt erscheint, ihm im gegenwartigen Zeitpunkt weitere Aufga-
ben, die auch zusitzliches Personal erfordern wirden, zu iUbertragen. Die Bundes-
regierung hilt es fir mdglich, auf die Uberlegungen zur Ausgestaltung der Zustindig-
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keitsverteilung zurdckzukommen, wenn ausreichende Erfahrungen bei der Anwendung des
neuen Markengesetzes vorliegen.

IX. Kosten

Durch die Reform des deutschen Markenrechts wird sich der Geschiftsanfall in der
Hauptabteilung Marken des Deutschen Patentamtes erhdhen. Die Zulassung bisher nicht
oder nur unter engeren Voraussetzungen schutzfahiger Zeichen und eine grofziigigere
Regelung der Eintragungshindernisse konnem zu einer erheblichen Zunahme der Marken-
anmeldungen flhren; diese Entwicklung wird sich durch die Erstreckung von inter-
national registrierten Marken verstdrken, sobald das Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen in Kraft getreten ist und dem Abkommen weitere bedeutende Staaten angehdren
werden. Hinzu kommen die fir die Durchflhrung der nach der Verordnung (ENG)
Nr. 2081/92 erforderlichen innerstaatlichen Verfahren, fir die das Deutsche Patentamt
Zustandig ist.

Die Belastung des Bundespatentgerichts wird sich voraussichtlich propertional zu den
steigenden Markenanweldungen erhdhen; sie kann sich Gberproportional erhdhen, wenn
die Anmelder auf Grund der neuen Rechtslage mehr als bisher von dem Rechtsmittel der
Beschwerde Gebrauch machen. Die Inanspruchnahme der neu eingefihrten Durchgriffs-
beschwerde (§ 66 Abs. 3) wird im wesentlichen davon abhingen, ob es dem Deutschen
- Patentamt gelingt, bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes die gegenwirtig
vorhandenen Rickstande an anhdngigen Erinnerungen abzubauen und neu eingelegte Erin-
nerungen im Rahmen der vorgegebenen Fristen abschliepend zu bearbeiten.

In welchem Ymfang ein sich daraus ergebender Pérsonaluehrbedarf auch haushaltsmapige
Auswirkungen im Sinne der Notwendigkeit 2usdtzlicher Planstellen fir das Deutsche

Patentanmt insgesant zur Folge haben wird, 1apt sich gegenwirtig nicht abschliepend
einschdtzen. Dies beruht auf folgenden Faktoren:

- Einer Anregung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages folgend, wird
gegenwdrtig im Patentamt eine Personalbedarfsermittlung fir den Bereich der Patent-
prifer (hGherer Dienst) durchgeflhrt, derem Ergebnisse noch nicht vorliegen. Es 1ipt -
sich daher zum gegenwirtigen Zeitpunkt noch nicht feststellen, ob infolge dieser

Bedarfsermittlung zusdtzliche Stellen zur Verfiigung stehen, die im Markenbereich ein-
gerichtet werden kinnten.

- Bisher sind noch keine abschliependen Entscheidungen getroffen worden, wie wit den
in den Bundeshaushaltsplan 1991 aus Abschnitt B des Bundeshaushaltsplanes 1990 uage-
setzen Stellen fir Bedienstete des ehemaligen DDR-Patentamts zukiinftig verfahren wer-

den soll und ob eine teilweise Verlagerung dieser Stellen in den Markenbereich in
Betracht kommt.

- Das Deutsche Patentamt wird in Kirze im Harkenberefch eine EDV-Anlage in Betrieb
nehmen. Das Deutsche Patentamt geht davon aus, dap insoweit mittel- bis langfristig
ein Einsparpotential unterhalb des héheren Dienstes geschaffen werden konnte,

FUr das Bundespatentgericht sol) gepriift werden, ob der Personalmehrbedarf im Bereich
der Marken-Beschwerdesenate durch Stellenverlagerungen aufgefangen werden kann.

Den eventuellen Mehrausgaben im Personalbereich fir das Deutsche Patentamt und das
Bundespatentgericht stehen jedoch andererseits dem zusitzlichen Geschaftsanfall ent-
sprechende‘hﬁhere Gebihreneinnahmen gegeniiber, wie sich aus den nachfolgenden Ausfiih-
rungen ergibt. Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 20 auch eine Anderung des Patent-
gebut_trenggsetzes vor, die zu einer teilweisen Neugestaltung der Gebdhren im Narken-
bereich fihren soll. So ist vorgesehen, dap die Grundgebiihr fir die Anmeldung und die
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Verldngerung kinftig zugleich drei Klassen der Klasseneinteilung umfassen soll, dap
die bisher vorgesehene Rickzahlung der Hilfte der Grundgeblhr bei erfolglosen Anmel-
dungen wegfallen soll, dap bei Zahlung der Anmeldegebihr erst nach Aufforderung durch
das Patentamt ein Zuschlag f@llig wird und dap fir den bisher geblhrenfreien Antrag
auf nachtrdgliche Schutzerstreckung nach dem Madrider Markenabkommen eine Gebihr f3]-
lig werden soil. Auch fir die neu vorgesehenen Verfahrensschritte oder Verfahrens-
arten sind Gebihrentatbestdnde vorgesehen. Dies gilt auch fir das Anmelde- und Ein-
spruchsverfahren nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, wobei insoweit zu beachten
ist, dap die Gebihren nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Ge-
meinschaften nicht hdher als kostendeckend sein dirfen. Bei der GebUhrenbemessung
sind die Zahlen zugrunde gelegt worden, die in dem Regierungsentwurf eines Ersten
Gesetzes zur Anderung des Patentgebihrengesetzes (Bundestags-Drucksache 12/5280) ent-
halten sind., Insgesamt sind die in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Gebiih-
ren so bemessen, dap die Gesamteinnahmen im Vergleich zu den Einnahmen, die sich bei
Geltung der Gebiihrensatze des Patentgeblhreninderungsgesetzes ergeben wirden, dber-
schritten werden, Hinzu kommen die Einnahmen aus den bisher im Gesetz nicht vorge-
sehenen Verfahrensarten und Verfahrensschritten, Weiter ist zu beriicksichtigen, dap
das Deutsche Patentamt im Markenbereich kiinftig auch deswegen hihere Gebihrenein-
nahmen haben wird, weil mit dem Zuwachs an Anmeldungen und Verfahren auch propor-
tional héhere Gesamteinnahmen entstehen werden. Eine gewisse EinnahmenerhShung wird
sich auch daraus ergeben, dap kinftig, anders als nach geltendem Recht (vgl. § 13
Abs. 2 WIG), alle Beschwerden an das Bundespatentgericht gebdhrenpflichtig sein wer-
den. Von einer grundsdtzlichen Umstrukturierung der Gebihren wird im gegenwartigen
Zeitpunkt abgesehen, da die Frage der Gebihrenstruktur des Deutschen Patentamts und
des Bundespatentgerichts gegenwdrtig von einer vom Bundesmipisterium der Justiz ein-
gesetzten Gebilihrenstrukturkommission untersucht wird.

Auf der Ausgabenseite ist zu berlicksichtigen, dap die Neugestaltung des Widerspruchs-
verfahrens, das kinftig stets der Eintragung nachfolgen soll, dazu fihren wird, dap
auf die Herausgabe eines zweiten Verdffentiichungsblattes durch das Deutsche Patent-
amt verzichtet werden kann. Dies flhrt voraussichtlich zu Einsparungen in der Grofen-
ordnung von 1,3 Nic DN,

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. Die oben erwdhnte Neugestaltung der Geblhren
(Artikel 20), die insgesamt aufkommensneutral sein soll und lediglich bei einzelnen
Tatbestdnden neue oder hdhere Gebilhren vorsieht, wird nicht zu einer nennenswerten
Erhohung der den Unternehmen fir den Markenschutz entstehenden Kosten fihren. Zudem
machen die Verfahrenskosten nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtkosten der Produk-
tion und des Absatzes von Markenartikeln aus. Von der Neugestaltung der Gebiihren sind
daher keine preissteigernden Wirkungen zu erwarten. Nit der Ausweitung und Starkung
des Markenschutzes, die in zahireichen Regelungen des Markengesetzes zum Ausdruck
kommen, ist vielwehr im Grundsatz ein ginstiger Einflup auf die wirtschaftliche
Tatigkeit von Unternehmen verbunden, fir deren Produkte oder Leistungen das Marken-
recht von Bedeutung ist. Es kann jedoch auch nicht angenomsen werden, dap infolge
dieses Umstandes von dem Gesetz mepbare preissenkende Wirkungen ausgehen werden.
Zusammenfassend st deshalb davon auszugehen, dap das Gesetz keine preislichen Aus-
witkungen haben wird.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften

I. Zu Artikel 1 - Gesetz (ber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
{Markengesetz ~ MarkenG)

Artikel 1 enthdlt das neue Markengesetz und regelt den Schutz angemeldeter und einge-
tragener Marken, durch Benutzung erworbener Marken und notorisch bekannter Marken so-
wie sonstiger Kennzeichen (geschiftliche Bezeichnungen, geographische Herkunftsan-
gaben) in insgesamt neun Teilen,

Aus den oben unter A.III.1. dargelegten Griinden soll kinftig der einheitliche Begriff
"Marke* verwendet werden, der auch fiir die Kurzbezeichnung des Gesetzes (“Marken-
- gesetz") und fiir die Abkirzung gewdhlt worden ist.

1. Zu Teil 1 - Anwendungsberefch

Zu § 1 - Geschltzte Marken und sonstige Kennzeichen

Der sachliche Geltungsbereich des neuen.Markengesetzes wird in § 1 in allgemeiner
Weise bestimmt. Der Schutz wird Marken, geschaftlichen Bezeichnungen und geographi-~
schen Herkunftsangaben gewdhrt. Der Begriff “Marken" (§ 1 Nr. 1) umfapt sowohl ange-
meldete und eingetragene als auch durch Benutzung erworbene Marken sowie die im Sinne
des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannten Marken. Der
Schutz von Marken wird allgemein in Teil 2 des Gesetzes materiell-rechtlich geregelt.
Weitere Bestimmungen finden sich in Teil 4 (Kollektivmarken) und Teil 5 (interna-
tional registrierte Marken). Der Schutz nach dem Markengesetz gilt nach § 1 Nr. 2
weiter den geschiaftlichen Bezeichnungen,  die durch § 5 ndher definiert werden. Der
Schutz der geschaftlichen Bezeichnungen ist ebenfalls in Teil 2 geregelt. Schlieflich

fallen nach § 1 Nr. 3 die geographischen Herkunftsangaben unter den Schutz des Geset-
zes (Teil 6).

Zu § 2 ~ Anwendung anderer Vorschriften

Mit § 2 soll klargestellt werden, dap die Anwendung der Vorschriften des neuen
Markengesetzes nicht ausschliept, dap auf die nach diesem Gesetz geschitzten Kennzei-
chen erganzend andere Vorschriften Anwendung finden. Dies entspricht der geltenden
Rechtslage, nach der auf den Schutz von Marken und Ausstattungen und von Kennzeichen
im Sinne des § 16 UNG in geeigneten Fdllen erganzend auch § 1 UNG Anwendung finden
kann. Auch die ergdnzende Anwendung des Namensschutzes nach dem BGB oder des firmen-
rechtlichen Schutzes nach-dem HGB bleibt neben der Anwendung der Vorschriften des
Narkengesetzes bestehen, soweit die nach den anderen Gesetzen jeweils geltenden Vor-
aussetzungen fiir die Schutzgewahrung erfillt sind. Gleiches gilt fir die ebenfalls in

Betracht kommende Anwendung des Urheberrechtsgesetzes oder des Geschmacksmuster-
gesetzes.

Keiner ausdriicklichen Regelung bedarf, dap auf die nach dem neuen Markengesetz ge-
schitzten Kennzeichen weiterhin die allgemeinen Vorschriften Anwendung finden. Wenn
z.B. die Benutzung eines Kennzeichens zu einer relevanten Irrefiihrung der beteiligten
Verkehrskreise fihrt, findet selbstverstindlich §3 UNG Anwendung, da der
Kennzeichenschutz kein “absolutes® Benutzungsrecht begrindet. Eine gesetzliche Vor-

igh;ift. die dies klarstellen wiirde, ist ebensowenig wie in geltenden Recht erforder-
bich.
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2. lu Teil 2 - Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und ge-
schiftlichen Bezeichnungen; Dbertragung und Lizenz

Teil 2 enthdlt die materiell-rechtlichen Bestimmungen Gber den Schutz von Marken und
von geschiftlichen Bezeichnungen. Er bildet damit in materiell-rechtlicher Hinsicht
den Schwerpunkt des neuen Markengesetzes.

a) Zu Abschnitt 1 - Marken und geschiftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang

Zu § 3 - Als Marke schutzfihige Zeichen

Aus § 3 ergibt sich, welche Zeichenformen als Marke geschiitzt werden kdnnen. Die Vor-
schrift erfapt sowohl eingetragene oder angemeldete als auch durch Benutzung erworbe-
ne Marken sowie im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsilbereinkunft notorisch
bekannte Marken, also alle Markenkategorien, deren Erwerbstatbestinde in § 4 geregelt
werden. Unter den Begriff “Marke" fdllt damit kinftig auch der im geltenden Recht
(§ 25 WIG) verwendete Begriff der “Ausstattung®. Den Begriff der Ausstattung behdlt
das Markengesetz nicht bei.

Da § 3 fir alle Markenkategorien gelten soll, weicht er - ohne inhaitliche Anderung -
im Aufbau etwas von den entsprechenden Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie ab,
die nur fir eingetragene und angemeldete Marken gilt (Artikel 1 der Richtlinie). So
ibernimmt § 3 in Absatz 1 nicht nur die Bestimmung {ber die “Markenformen® in Arti-
kel 2 der Richtlinie, sondern setzt in Absatz 2 darlber hinaus die Bestimmung des
Artikels 3 Abs. 1 Buchstabe e der Richtlinie um. ZIwar betrifft Artikel 3 der
Richtlinie die “Eintragungshindernisse® und *Ungliltigkeitsgrinde® und wird im Gbrigen
durch § 8 (absolute Schutzhindernisse) umgesetzt. Das in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe e
der Markenrechtsrichtlinie enthaltene Schutzhindernis fir bestimmte dreidimensionale
Gestaltungen ,ist, auch wenn es dort als Eintragungshindernis ausgestaltet ist, aber
geeignet, auch als Schutzhindernis fiir den Erwerb des Markenschutzes durch Benutzung
Anwendung zu finden. Auf diese Weise wird zu einer Ubereinstimmung des “formellen®

Markenschutzes durch Eintragung und des “materiellen™ Markenschutzes durch Benutzung
beigetragen.

Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit von Zeichen, das Artikel 2 der
Richtlinie nur fir die eingetragenen oder angemeldeten Marken bindend vorschreibt und
das nicht auf alle unter den umfassenden Markenbegriff des § 3 fallende Zeichenforaen
papt, soll nicht in § 3, sondern in die Vorschrift des § 8 (absolute Schutz-

hindernisse) aufgenommen werden, die sich nur auf die durch Eintragung geschitzten
Narken bezieht.

Soweit es eingetragene oder angemeldete Marken betrifft, definiert das geltende Recht
(§ 1 WZG) die dem Markenschutz zuginglichen Zeichenformen nicht. Die Rechtsprechung
hat aber seit jeher die Auffassung vertreten, dap sich nur zweidimensionale Zeichen-

formen zur Eintragung in die Zeichenrclle eignen, und daher dreidimensionalen Formen
" den Schutz versagt. Gleiches gilt fir HOorzeichen. Nach Absatz 1 sollen hingegen
kinftig alle Zeichen ohne Einschrinkung zum Formalschutz durch Eintragung zugelassen
werden, soweit es sich um Zeichen handelt, die zur Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehaens von den Waren oder Dienstleistungen eines anderen
Unternehmens geeignet sind. Dabei ist die Eignung zur Unterscheidung im Sinne des
Absatzes 1 nur abstrakt zu priifen. Die konkrete Priifung der Unterscheidungskraft in
bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen findet nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
statt, Absatz 1 stimmt nahezu wortlich mit Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie
iberein und enthilt lediglich eine etwas ausflhrlichere Aufzihlung von Regel-
beispielen eintragbarer Zeichenformen. So sind hier zur Klarstellung ausdricklich

Hérzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, die Verpackung von Waren und auch Farben
und Farbzusammenstellungen genannt.



- 107 -

Nach Absatz 2 sind solche Zeichen nicht als Marke schutzfihig, die ausschlieplich aus
der Form der Ware selbst oder ausschiieplich aus einer Fora bestehen, die zur
Erzielung einer technischen Wirkung notwendig ist oder der Ware einen wesentlichen
Wert verleiht. Dies entspricht weitgehend den Kriterien, die die deutsche Recht-
sprechung zur Ausstattungsfahigkeit dreidimensionaler Gestaltungen entwickelt hat,
Hierauf kann jedoch nicht ohne weiteres zuriickgegriffen werden, weil insoweit eine
bindende Regelung der Markenrechtsrichtlinie (Artike) 3 Abs. 1 Buchstabe e) dber-
nonmen wird. Diese gilt zwar nur fir durch Eintragung erworbene Markenrechte, Um zu
einer einheitlichen Auslegung des Markenbegriffs im Sinne des § 3 zu gelangen, soll-
ten jedoch die Kriterien, die fiir die durch Benutzung erworbenen Markenrechte gelten,
hinsichtlich der vom Schutz ausgeschlossenen Zeichenforsen dieselben sein, die fir
den Schutz durch Eintragung gelten.

Iu § 4 - Entstehung des Markenschutzes

§ 4 bestimmt, dap der Markenschutz sowohl durch die Eintragung eines Zeichens
(Nummer 1) als auch durch seine Benutzung im geschaftlichen Verkehr (Nusmer 2) ent-
stehen kann. Damit werden die auch im geltenden Recht anerkannten Erwerbstatbestande
von Anfang an gleichberechtigt nebeneinander gestellt. Wie im geltenden Recht ist es
mdglich, dap eine Marke sowohl durch Eintragung als auch infolge ihrer Benutzung ge-
schitzt ist. Die beiden Entstehungstatbestinde des Markenschutzes kdnnen also auch
kunulativ gegeben sein. Auperdem erfapt § 4 die notorisch bekannten Marken, wobei fir
den Begriff der notorischen Bekanntheit auf Artikel 6bis der Pariser Verbandsiiberein-
kunft Bezug gencmmen wird (Nummer 3).

Die Bestimmung in Nummer 1, derzufolge der Markenschutz durch die Eintragung in das
vom Patentamt gefilhrte Register entsteht, entspricht dem geltenden Recht (§§ 15, 24
NZG). Hinzuweisen ist allerdings darauf, dap auch dem Inhaber einer angemeldeten
Marke bedeutsame Rechte zustehen. Insbesondere entscheidet in Fillen des Zusammen-
treffens von Rechten der (in der Regel) durch die Anmeldung bestimmte leitrang dar-
{ber, welchem Recht der Vorrang zukomast (§ 6 Abs. 1 und 2).

Nach Nummer 2 entsteht der Markenschutz auferdes durch die Benutzung eines Zeichens
im geschiftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise
als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Auch dies entspricht sachlich dea geltenden
Recht (§ 25 Abs. 1 WZG). § 4 Nr. 2 Gbernimmt den aus § 25 Abs. ] WZ§ hervorgegangenen
Begriff der *Verkehrsgeltung. Damit bleibt es auch nach dem neuen Markengesetz bei
der im geltenden Recht angelegten Differenzierung zwischen den Begriffen “Yerkehrs-
geltung” und “"Verkehrsdurchsetzung®. Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung wird in
geltenden Recht in § 4 Abs. 3 WIG und im neuen Recht in § 8 Abs. 3 verwendet. Danach
konnen bestimmte Eintragungshindernisse, etwa fehlende Unterscheidungskraft und Frei-
haltebedirfnis, Oberwunden werden, wenn sich das Zeichen im Verkehr als Marke durch-
gesetzt hat. An den Rachweis und die Hohe dieser Verkehrsdurchsetzung werden je nach
Art des Schutzhindernisses mehr oder weniger strenge Anforderungen 2u stellen sein.
Dieselben Grundsdtze kdnnen aber nicht ohne weiteres auch als MaPstab fir die
Verkehrsgeltung dienen. So kann etwa der Schutz einer unterscheidungskraftigen be-
nutzten Marke bereits bei einer relativ niedrigen Verkehrsgeltung gerechtfertigt
sein. Auperdem kdnnen nicht durch Eintragung geschiitzte Marken bei einer blop regio-

nalen oder lokalen Verkehrsgeltung einen entsprechend territorial eingeschrankten
Schutz genieBen.

Nach Nummer 3 entsteht Markenschutz schlieplich auch durch notorische Bekanntheit.
Wahrend das geltende Recht die notorisch bekannten Marken nur unter den von Asmts
wegen zu bericksichtigenden Eintragungshindernissen auffiihrt (§ 4 Abs. 2 Nr. 5 WIG)
und sie weder in die Widerspruchs- noch in Ldschungstatbestinde einbezieht und
auerdem auch keine Verletzungsklage vorsieht, sollen kinftig die notorisch bekannten
Marken als dritte Markenkategorie voll in den gesetzlichen Schutz einbezogen werden.
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Auf diese Weise eribrigt es sich, wie im geltenden Recht fir den Schutz notorisch
bekannter Marken darauf zu vertrauen, daf sie unter den Tatbestand des § 25 WIG
fallen, oder einen Anspruch fir die hierzu nach der Pariser Verbandsiibereinkunft

Berechtigten unmittelbar aus Artikel &bis der Pariser Verbandsibereinkunft herzulei-
ten.

Nach der Systematik des neuen Markengesetzes fallen notorisch bekannte Marken nicht
ohne weiteres unter § 4 Nr. 2 (Marken mit Verkehrsgeltung). & 4 Nr. 2 setzt BenutZung
“im geschaftlichen Verkehr* voraus, womit hier wie auch in spateren Bestimmungen
(z.B. § 14) stets der inldndische Geschiftsverkehr gemeint ist. Fir den Erwerb des
Schutzes einer Marke nach § 4 Nr. 3 reicht im Vergleich dazu die “notorische Bekannt-
heit" aus, die auch ohne inlandische Benutzung entstehen kann. Dies entspricht auch
der Rechtsiage nach Artikel 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft.

Wihrend das geltende Recht in § 4 Abs, 2 Nr. 5 WIG eine eigenstindige Definition der
notorisch bekannten Marke enthdlt - es mup sich um eine Marke handeln, die “nach all-
gemeiner Kenntnis innerhaib der beteiligten inlandischen Verkehrskreise bereits von
¢inem andern als Warenzeichen fir gleiche oder gleichartige Waren benutzt* wird -,
wird in § 4 Nr. 3 insoweit auf Artikel 6bis der Pariser VerbandsGbereinkunft Bezug
genommen, so dap der Begriff der notorischen Bekanntheit im Sinne dieser konventions-
rechtlichen Bestimmung auszulegen ist. Dies entspricht im 0(brigen auch, soweit es
notorisch bekannte Marken als Schutzhindernisse betrifft, der Ausgestaltung von
Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe d der Markenrechtsrichtlinie. Auf diese Weise wird
erreicht, dap kinftige Entwicklungen bei der Auslegung des Begriffs der notorischen
Bekanntheit im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft sich unmit-
telbar auch im innerstaatlichen Recht auswirken. Die Bezugnahme auf Artikel bis der
Pariser Verbandsibereinkunft beschrankt sich aber auf den Begriff der notorischen
Bekanntheit, wdhrend die Ubrigen Voraussetzungen des Artikels 6bis der FPariser
© Verbandsibereinkunft nicht vorzuliegen brauchen. So setzt § 4 Nr, 3 - ebensowenig wie
§ 4 Abs. 2 Nr. 5 WIG - das Bestehen einer Marke im Ausland nicht voraus, so daf § 4
Nr. 3 gegebenenfalls auch bei reinen Inlandssachverhalten Anwendung finden kann, auch

wenn in solchen Fillen zumeist zugleich der Tatbestand des § 4 Nr. 2 gegeben sein
wird.

Die notorisch bekannten Marken werden auch im Ubrigen voll in das neue Markengeset:z
integriert. Sie stellen bei Amtsbekanntheit von Amts wegen zu bericksichtigende Ein-
tragungshindernisse dar (§ 37), begriinden ein Widerspruchsrecht (§ 42 Abs. 2 Nr. 2)
und stellen die Grundlage fiir Verletzungsanspriche nach den §§ 14 ff. dar. Soweit
diese Marken zugleich den Tatbestand der “"bekannten® Marke im Sinne des § 14 Abs. 2
Nr. 3 erfiillen, geniePen sie auch Schutz gegen ihre Benutzung fir Waren oder Dienst-
leistungen auferhalb des Ahnlichkeitsbereichs.

Aus § 4 ergibt sich wegen der Verwendung des in § 3 definierten Begriffs der Marke
unmittelbar, dap Markenschutz nach den einzelnen Tatbestdnden des § 4 sowohl fiir
Waren als auch fir Dienstleistungen erworben werden Xann. Dies gqilt auch fir
notorisch bekannte Marken. Die sich aus Artikel 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft
ergebende Einschrdnkung, dap der Schutz nach dieser Vorschrift nur fir Waren (und
nicht fir Dienstleistungen) zur Verflgung steht, gilt - ebensowenig wie im geltenden
Recht - fir das neue Markengesetz nicht, das insoweit wvon einer umfassenden
Gleichstellung der Marken fir Waren und der Marken fir Dienstleistungen ausgeht. Fir
die notorisch bekannten Marken im Sinne des & 4 Nr. 3 ergibt sich dies unmittelbar
aus der Fassung dieses Tatbestands, da lediglich hinsichtlich der Begriffsbestimmung
der notorischen Bekanntheit, nicht aber hinsichtlich der Gbrigen Voraussetzungen auf
Artikel 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft Bezug genommen wird,

§ 4 enthdlt keine Aussage dazu, wer Inhaber einer nach den einzelnen Tatbestinden
erworbenen Marke sein kann. Soweit es den Schutz durch Eintragung (§ 4 Nr. 1)
betrifft, enthilt § 7 eine Regelung, nach der jede (rechtsfahige) Person Inhaber
einer eingetragenen Marke sein kann. Das Vorhandensein eines Geschiftsbetriebs wird
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nicht vorausgesetzt. Fir die Ubrigen Tatbestinde des § 4 enthilt das neue Marken-
gesetz in Obereinstimmung mit dem geltenden Recht keine Definition der Inhaberschaft.
Der Markenschutz durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit steht dem-
jenigen zu, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung oder die notorische Bekanntheit
erworben worden ist. Dies wird in der Regel der Inhaber des Unternehaens sein, fir
dessen Waren oder Dienstleistungen die Marke verwendet wird, wobei dies von der im
Einzelfall gegebenen Verkehrsauffassung abhdngen wird, Hinsichtlich der notorisch
bekannten Marken bedeutet das Absehen von einer Definition der Inhaberschaft auch,
dap ihr Schutz nach § 4 Nr. 3 nicht nur von den nach der Pariser Verbandsibereinkunft
berechtigten Verbandsangehirigen und den ihnen nach Artikel 3 der Pariser Verbands-
Ubereinkunft gleichgestellten Personen beansprucht werden kann, sondern auch von
anderen Auslandern, da das neue Markengesetz keine Gegenseitigkeitsbestimmung mehr
enthdlt, sowie gegebenenfalls auch von Inlindern."

Zu § 5 - Geschiftliche Bezeichnungen

Nach dem geltenden Recht werden geschdftliche Bezeichnungen nach § 16 UNG geschitzt.
Der Schutz erfapt Namen von Unternehmen ("Handelsnamen®), die Firma und die soge-
. nannten “besonderen Geschdftsbezeichnungen® (§ 16 Abs. 1 UWG) sowie Geschifts-
abzeichen und andere zur Unterscheidung von Geschiftsbetrieben verwendete "Einrich-
tungen” (§ 16 Abs. 3 UNG). Den unter § 16 Abs. 1 UWE fallenden Kennzeichen ist die
Namensfunktion gemeinsam, wahrend die unter § 16 Abs. 3 UNG fallenden Kennzeichen
nicht diese Namensfunktionen aufweisen. Anders als Marken dienen die unter § 16
Abs. 3 UWG fallenden Kennzeichen aber nicht der Unterscheidung von Waren oder Dienst-
leistungen, sondern der Kennzeichnung von Geschiftshetrieben. Der Schutz entsteht
nach dem geltenden Recht bei den unter § 16 Abs. 1 UNG fallenden Kennzeichen bereits
mit der Aufnahme der Benutzung im geschdftlichen Verkehr, wenn das Kennzeichen seiner
Natur nach unterscheidungskriftig ist, im Gbrigen erst mit der durch Benutzung im
geschaftlichen Verkehr infolge der Verkehrsgeltung erworbenen Unterscheidungskraft.
Die “Geschaftsabzeichen" im Sinne von § 16 Abs. 3 UNG sind stets nur dann geschitzt,
wenn sie im geschiftiichen Verkehr als Kennzeichen bekannt geworden sind, also infol-
ge ihrer Verkehrsgeltung Unterscheidungskraft erworben haben. Name und Firma sind
auch nach § 24 WIG geschitzt. SchiiePlich finden auf Firmen die Vorschriften de s
Handelsgesetzbuchs Anwendung. Im Hintergrund des Namensschutzes steht die von der
Rechtsprechung zu einer Grundsatznorm des Schutzes geschdftlicher Bezeichnungen aus-
gebaute Bestimmung des § 12 BGB, J

Das geltende Recht gewdhrt einen wettbewerbsrechtlichen Titelschutz nach § 16 Abs. 1
UNG fiir die Namen und besonderen Bezeichnungen von Druckwerken. Die Rechtsprechung
hat den Schutz von Werktiteln nicht nur diesen im Gesetz ausdricklich aufgefihrten
Druckwerken, sondern auch den Titeln von sonstigen vergleichbaren Werken, wie 2.B.
von Bihnenwerken oder von Film- und Fernsehwerken, zuerkannt. Der Schutz entsteht bei
unterscheidungskraftigen Werktiteln mit der Benutzungsaufnahme, im ibrigen mit der

infolge der Verkehrsgeltung durch Benutzung im geschiftlichen Verkehr erworbenen
Unterscheidungskraft.

U zu erreichen, dap alle Kennzeichenrechte zusammenfassend im neuen Narkengeset2 ge-
regelt werden, ist es erforderlich, die bisher nach § 16 UNG geschiitzten geschaftli-
chen Bezeichnungen in das neue Gesetz aufzunehmen. Dies sol) allerdings unter Wahrung
der von der Rechtsprechung fir den Schutz dieser Kennzeichen entwickeiten Grundsdtze
geschehen, deren Anderung nicht beabsichtigt ist. Die tinbeziehung dieser
Kennzeichenrechte in das neue Gesetz ist nicht deswegen erforderlich, weil dieser
Ausschnitt aus dew Recht der Kennzeichen neu oder anders geregeit werden mipte, son-
dern deswegen, weil nur bei einer Integration in das neue Gesetz eine systemgendfe
Abg[enzung und Einordnung dieser Kennzeichenrechte aiglich wird, wie 2.8. ihre
Berlicksichtigung als *relative® Schutzhindernisse im Yerhditnis zu prioritatsjingeren
angemeldeten oder eingetragenen Marken (§ 12}, die parallele Ausgestaltung der
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Anspriiche des Inhabers einer solchen Bezeichnung und des Inhabers einer Marke
(§§ 14 ff.), die Einbeziehung in die Schutzschranken (§§% 20 ff.) und auch die
Ausgestaltung des strafrechtlichen Schutzes (§ 143) sowie die Einbeziehung in das
Yerfahren der Grenzbeschlagnahme (8§ 146 ff.).

§ 5 bildet die Grundbestimmung Uber den Schutz geschiftlicher Bezeichnungen. Nach Ab-
satz 1 ist der Begriff “geschiftliche Bezeichnungen® der Oberbegriff fir Unter-
nehaenskennzeichen und Werktitel, die in den Absdtzen 2 und 3 definiert werden. Ab-
satz 1 enthilt nur die aligemeine Aussage, dap die geschiftlichen Bezeichnungen nach
dem neuen Markengesetz geschiitzt werden. Die Voraussetzungen fir den Schutz werden
wie im geltenden Recht nur fiir die "Geschiftsabzeichen®™ im Sinne des § 16 Abs. 3 UNG
ausdricklich geregelt. Die Wahl von im Vergleich zum geltenden Recht neuen Begriffen
(fir das geltende Recht brauchten auch deswegen keine Oberbegriffe gewahit zu werden,
weil die Vorschriften des UNG und des WZG keine Oberschriften enthalten), soll zu ei-
ner Anpassung an den heutigen Sprachgebrauch fihren, bedeutet aber, da die neuen Be-

griffe keine materielle Abweichung vom geltenden Recht enthalten, keine Anderung des
geltenden Rechts.

Absatz 2 fapt die Definition des Unternehmenskennzeichens zusammen, die sich bisher
aus § 16 Abs. 1 und 3 UNG ergibt. Neben den Namen von Unternehmen (den Handelsnamen),
sowie der Firma und den sogenannten “besonderen Geschdftsbezeichnungen® (Satz 1) ge-
héren hierzu die Geschiftsabzeichen und andere zur Unterscheidung von Geschafts-
betrieben benutzte Kennzeichen (Satz 2). Von kleinen Abweichungen im Wortlaut abgese-
hen, entsprechen diese Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen denen des geltenden
Rechts (§ 16 Abs. 1 UNG einerseits und § 16 Abs. 3 UNG andererseits). Die
Rechtsprechung kann daher -ohne weiteres an das geltende Recht ankniipfen.

Absatz 3 definiert die Werktitel als die Namen und die besonderen Bezeichnungen von
Oruckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren
Werken. Im Vergleich dazu nennt & 16 Abs. 1 UWG den Begriff des *Werktitels® nicht
und beschrinkt sich auch auf eine blope Erwdhnung der “Druckschrift®. Die
Rechtsprechung hat den kennzeichenrechtlichen Titelschutz aber nicht nur den aus-
dricklich genannten Druckschriften, sondern auch den Titeln sonstiger Werke zuer-
kannt. Die in Absatz 3 enthaltene Definition des Werktitels tragt dieser Entwicklung
Rechnung und fihrt die in Betracht kommenden Werkkategorien beispiethaft auf. Ein
Verzicht auf diese Erginzung des geltenden Rechts kdnnte von der Rechtsprechung als
bewupte Abkehr von der bisherigen Rechtsentwicklung aufgefapt werden. Der Begriff des
"werkes” ist dabei ebenso wie im geltenden Recht nicht im Sinne des urheber-
rechtlichen Werkbegriffs zu verstehen. Vielmehr gilt insoweit ein eigenstindiger
kennzeichenrechtlicher Werkbegriff.

§ 5 enthilt mit Ausnahme der Vorschrift ber die Geschdftsabzeichen und Kennzeichen
ohne Namwensfunktion, die nur mit Verkehrsgeltung geschitzt werden (§ 5 Abs. 2
Satz 2), keine Regelung der Entstehung des Schutzes. Dies entspricht dem geltenden
Recht, das auch insoweit nicht verandert werden soll. Dies bedeutet, dap es fur die
unter § 5 Abs. 2 Satz 1 fallenden Unternehmenskennzeichen dabei bleiben soil, dap der
Schutz ihrer Natur nach unterscheidungskraftiger Kennzeichen mit der ersten
Benutzungsaufnahme entsteht, wihrend in den Ubrigen Fallen der Schutz Verkehrsgeltung
voraussetzt. Der Begriff der Unterscheidungskraft ist nicht unbedingt mit demselben
Begriff des Markenrechts identisch. Er ist vielmehr jeweils mit Blick auf die in Be-
tracht kommende Kategorie von Kennzeichen gesondert zu bestimmen. Gieiches gilt fir
den Schutz von Werktiteln, die dann, wenn sie die fir die jeweilige Kategorie von
Werken erforderliche Unterscheidungskraft besitzen, wit der Benutzungsaufnahme, is
iibrigen erst mit dem Erwerb von Verkehrsgeltung geschitzt werden. Das Absehen von ei-
ner ausdriicklichen Regelung des Erwerbstatbestands bei Werktiteln bedeutet weiterhin,
dap die bisherige Praxis der dffentlichen Titelschutzanzeigen unverindert fortgefihrt
werden kann. Wird innerhald angemessener Frist ein in einer solchen Anzeige aufge-
fiihrtes Werk unter einem angezeigten Titel auf den Markt gebracht, so ist fur den
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Zeitrang der Zeitpunkt der Titelschutzanzeige mapgebend. Fir eine Kodifizierung die-

ser Praxis besteht, da auch im Gbrigen von einer Regelung der Erwerbstatbestande ab-
gesehen wird, kein Beddrfnis.

Iu § 6 - Yorrang und Zeitrang

Das Kennzeichenrecht wird insgesamt vom Grundsatz der Prioritat - dem Zeitrang - be-
herrscht: Im Kollisionsfall hat, soweit nicht besondere Umstdnde ein anderes Ergebnis
gebieten, grundsdtzlich das prioritdtsdltere Recht Vorrang und soll sich daher gegen-
iber prioritatsjingeren Rechten durchsetzen.

Dieses zentrale Prinzip, das im geltenden Recht nur im warenzeichenrechtlichen Wider-
spruchs- und Ldschungsverfahren einen gesetzlichen Ausdruck gefunden hat, soll als

zentraler Grundsatz in die Grundbestimmungen des neuen Xarkengesetzes aufgenommen
werden.

§ 6 Abs. 1 enthdlt die Grundregel, dap der Zeitrang {iber den Vorrang bestimst, soweit
es fir die Bestimmung des Vorrangs nach diesem Gesetz auf den Zeitrang ankommt. Ob
der Zeitrang das mafgebliche Kriterium ist, hdngt von den Umstdnden der jeweiligen
Yonstellation ab. Nicht unbedingt mapgebend ist der Zeitrang z.B. bei Ansprichen aus
§ 15 in Fallen der Namensgleichheit oder in Fallen, in denen eine Interessenabwagung
im Einzelfall eine Abkehr vom Prioritdtsgrundsatz erfordert. Auch die Anwendung der

in den §§ 20 ff. enthaltenen Schutzschranken fihrt zu einer Einschrinkung des
Prioritdtsgrundsatzes.

Nach Absatz 2 ist fir den Zeitrang von angemeldeten und eingetragenen Xarken der Tag
der Anmeldung im Sinne des § 33 Abs. 1 oder der Tag einer nach § 34 oder § 35 in An-
spruch genommenen Prioritat maPgebend.

Nach Absatz 3 richtet sich der Zeitrang der dort aufgefiihrten Rechte nach dem Zeit-
punkt, in dem sie erworben wurden. Fiir die durch Benutzung erworbenen Marken ist dies
der Zeitpunkt des Erwerbs von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2), fir notorisch bekannte
Marken der Zeitpunkt des Erwerbs der Notorietdt (§ 4 Nr. 3), und fir die geschaftli-
chen Bezeichnungen im Sinne des § 5 und die in § 13 aufgefihrten sonstigen Rechte
ergibt sich der Zeitrang des Rechts aus den jeweils fir diese Kategorie von Rechten
geltenden Rechtsgrundsitzen, die in diesem Gesetz nicht ausdrdcklich geregelt sind.

Nach Absatz 4 sollen Rechte, denen derselbe Tag als leitrang zusteht, gleichrangig
sein. Dies fihrt insbesondere dazu, dap an demselben Tag angemeldete oder eingetrage-
ne Marken gleichrangig sind. Der tatsdchliche Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung im
Laufe dieses Tages ist daher unerheblich. Solche gleichrangigen Rechte begriinden ge-
geneinander keine Anspriiche, sie filhren vielmehr zur Koexistenz.

Dies entspricht zwar der gegenwirtigen Rechtslage. Es ist gleichwohl erforderlich,
diese Regelung in das Gesetz aufzunehmen, damit Uberflissige Streitigkeiten Uber die
Frage ausgeschlossen werden, ob z.B. nach dem neuen Gesetz zu verschiedenen Zeiten an
demselben Tag efngereichte Markenanmeldungen einen unterschiedlichen Zeitrang haben
oder nicht. Die in Absatz 4 vorgesehene Regelung gilt auch fir solche Marken, die

infolge der Obergangsregelung in § 156 Abs. 1 als am Tag des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eingereicht gelten,

b) Zu Abschnitt 2 - Voraussetzung fGr den Schutz von Marken durch Eintragung

Abschnitt 2 enthdlt die Voraussetzungen flir den Schutz von Marken durch Eintragung in
das vom Patentamt geflihrte Register. Die Bestimmungen dieses Abschnitts regeln aus-
schlieplich die wateriell-rechtlichen Schutzvoraussetzungen, wihrend die Frage, in
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welchen Verfahren diese Voraussetzungen geprift oder ihr Fehien geltend gemacht wer-

den kann, erst durch die Regelungen des Teils 3 (Verfahren in Markenangelegenheiten)
beantwortet wird.

7u den Voraussetzungen des Markenschutzes durch Eintragung gehdrt die rechtliche Fa-

higkeit des Anmelders, Inhaber einer Marke zu sein. Sie ist Gegenstand der Bestimmung
des § 7.

Weiterhin dirfen keine Schutzhindernisse vorliegen, die sich aus der Natur des lei-
chens selbst ergeben. Diese “absoluten® Schutzhindernisse werden in § 8 geregelt.
Diese Bestimmung hat in § 4 WIG ihre Entsprechung und setzt die Vorschrift des Arti-

kels 3 der Markenrechtsrichtlinie (Eintragungshindernisse/Ungiitigkeitsgrinde) in das
deutsche Recht um.

Auperdem diirfen einer eingetragenen oder angemeldeten Marke nicht altere Rechte ande-
rer entgegenstehen. Diese "relativen" Schutzhindernisse sind zusammenfassend in den
§§ 9 bis 13 geregelt,

I geltenden Recht finden sich Kollisionsbestimmungen teils im Warenzeichengesetz,
insbesondere in § 5 WIG (Widerspruch) und in § 11 Abs. 1 Nr. 1 WIG (Loschung) im Ver-
hiltnis zu angemeldeten und eingetragenen Marken mit alterem Zeitrang, teils ergeben
sich die entsprechenden Ldschungsanspriiche als sogenannte *auperzeichenrechtliche”
Léschungsanspriiche aus den jeweils anzuwendenden. Vorschriften, wie 2.B. denen des
UNG, des Urheberrechts usw.. Die Markenrechtsrichtlinie regelt die dlteren Rechte als
schutzhindernisse zusammenfassend in Artikel 4. Artikel 4 Abs. 1 und 2 erfapt die
angemeldeten und eingetragenen Marken mit dlterem leitrang und auperdem die im Sinne
des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannten Marken. Arti-
kel 4 Abs. 3 enthidlt das Schutzhindernis der bekannten dlteren Gemeinschaftsmarke,
eine Bestimmung, die nicht in das neue Markengesetz Ubernommen wird, weil es das
Gemeinschaftsmarkenrecht noch nicht gibt. Artikel 4 Abs. 4 sieht eine Reihe
fakultativer Eintragungshindernisse vor, die sich aus dem Bestehen dlterer Rechte
ergeben. Von den fakultativen Vorschriften macht das neue Karkengesetz teilweise Ge=
brauch. So sind die in Artikel 4 Abs. 4 Buchstaben a bis ¢ aufgefiihrten “relativen®
Schutzhindernisse in das Gesetz einbezogen worden. Die in Artikel 4 Abs. 4 Buchsta-
ben d bis g aufgefihrten Schutzhindernisse sollen hingegen nicht ibernommen werden.
Bei diesen handelt es sich um Schutzhindernisse, die sich zwar in den Marken-
rechtsordnungen einiger Mitgliedstaaten finden, die das geltende deutsche Recht aber
nicht kennt. Fir ihre Obernahme in das neue Markengesetz wird kein Bediirfnis gesehen.

Infolge der Neugestaltung des Eintragungsverfahrens (vgl. dazu oben unter A.I11.6 und
unten Begrindung vor § 32) werden die relativen Schutzhindernisse, auch soweit sie ia
Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kénnen, nicht mehr vor, sondern erst
nach der Eintragung geprift. Hierdurch erklirt sich der Unterschied in der
Foraulierung der §§ 8 und 10 einerseits ("ist von der Eintragung ausgeschlossen*) und
der §§ 9 und 11 bis 13 andererseits ("kann geldscht werden®).

u § 7 - Inhaberschaft

Nach § 7 kinnen natdriiche und juristische Personen (einschlieplich der des dffent-
lichen Rechts) sowie Personengesellschaften, die in eigenem Namen Trager von Rechten
und Pflichten sein konnen, Inhaber von Marken sein. Zu den Personengesellschaften,
die diese Voraussetzungen erfillen, gehdren insbesondere die offene Handels-
gesellschaft und die Kommanditgeselischaft und kiinftig voraussichtlich auch die
Partnerschaft (vgl. den Entwurf eines Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 20.
Juli 1993, Bundestags-Drucksache 516/93). Demgegeniber kdnnen Gesellschaften
biirgerlichen Rechts als solche nicht Inhaber von Marken sein. Allerdings kénnen die
einzelnen Gesellschafter zusasmen Inhaber einer Marke werden, da das Gesetz nicht
vorschreibt, dap jeweils nur eine Person Inhaber einer Marke sein kann.
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Die im geltenden Recht weiter bestehende Voraussetzung, dap der Anmelder oder Inhaber
- giner Marke Inhaber eines Geschiftsbetriebs sein mup (§ 1 WZG), wird ebenso wie in
der Rechtsordnung vieler anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft nicht
in das neue Markengesetz dbernommen.

Nach dem geltenden Recht gilt fir Auslander die Voraussetzung, dap der Staat, dem sie
angehdren, Gegenseitigkeit (Inldnderbehandlung) gewdhren mup {§ 35 Abs. 1 WIG). Dies
gilt allerdings insoweit nicht, als Staatsvertrdge, wie insbesondere die Pariser
Verbandsibereinkunft, die Gegenseitigkeit (Inlanderbehandlung) gewdhrleisten oder im
finzelfall eine Feststellung der Gegenseitigkeit des Schutzes getroffen wird. Auch
gilt fir solche Anmelder, die nicht einem der Mitgliedslander der Pariser
Verbandsiibereinkunft angehoren, die Voraussetzung, dap im Ursprungstand Markenschutz
bestehen mup; auch davon kann auf der Basis von Gegenseitigkeit abgewichen werden
(§ 35 Abs. 3 WIG).

Im Hinblick darauf, dap eine sehr grope Zahl von Staaten inzwischen der Pariser
Verbandsibereinkunft angehdrt (109 nach dem Stand vom 1. Mai 1993) und dap im Ver-
hiltnis zu einer gropen Zah) weiterer Staaten bereits Gegenseitigkeitsbekannt-
pachungen ergangen sind, verzichtet das neue Markengesetz ganz auf die Voraussetzung
der Gegenseitigkeit. Gegenwdrtig bedarf es erheblicher und zeitaufwendiger Bemlhun-
gen, die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit im Verhdltnis zu noch nicht erfaften
Staaten festzustellen, an deren Ende hiufig entweder die Erkenntnis steht, daf deut-
sche Marken in diesen Staaten ohne weiteres zum Schutz zugelassen werden oder dap in
dem anderen Staat Zugangsbeschrinkungen geiten, die ohne gesetzliche Anderung nicht
beseitigt werden kinnen. Die in diesen Fdllen erforderliche Zuriickweisung der zahlen-
mipig auperordentlich geringen Anmeldungen aus solchen Landern erscheint nicht mehr
gerechtfertigt. Vielmehr soll wie auch sonst is Wirtschaftsrecht kinftig von der Vor-
aussetzung der Gegenseitigkeit grundsdtzlich abgesehen werden. Dies gilt auch fir die
Voraussetzung des Nachweises des Markenschutzes im Ursprungsland (im geltendgn Recht
§ 35 Abs. 3 WIG). Im Zusammenhang wmit dem Verzicht auf die Voraussetzung der
Gegenseitigkeit beim Markenschutz steht auch die in Artikel 25 Nr. 2 vorgeschlagene
Aufhebung von § 28 UNWG.

Zu § 8 - Absotute Schutzhindernisse

§ 8 bestimet die Schautzhindernisse fir angemeldete und eingetragene Marken, die in
der Natur der Marke begrindet sind. Diese werden herkdmmlicherweise als “absolute®
Schutzhindernisse bezeichnet und von Amts wegen bei ailen angemeldeten Marken ge-
priift. Da § 8 die Schutzhindernisse nur auffilhrt, ohne bereits verfahrensrechtiiche
Regelungen zu enthalten, ist die Vorschrift so forsuliert, dap sowoh) angemeldete als
auch - etwa i Ldschungsverfahren - eingetragene Marken erfapt werden. Ia geltenden
Recht entspricht § 4 WIG dem neuen § 8, Die Markenrechtsrichtlinie regelt die
"absotuten® Schutzhindernisse in Artikel 3.

Nach Absatz 1 sind Marken, die eine schutzfihige Zeichenform is Sinne des § 3 dar-
stellen, von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie sich nicht graphisch darstellen
lassen. Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit entstamst der bindenden Vor-
schrift des Artikels 2 der Markenrechtsrichtlinie Uber die "Markenformen". Wie in der
Segriindung zu § 3 ausgefiihrt, soll das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit in
die Bestimmung des § 8 Uber die absoluten Schutzhindernisse aufgenoamen werden, weil
es nur fir eingetragene oder angemeldete Marken gilt. Die Bedeutung des
Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit ergibt sich daraus, dap nach der
weiten Definition der eintragbaren Zeichenformen in § 3 is Gegensatz zum geltenden
Recht nunmehr auch etwa Horzeichen oder dreidimensionale Gestaltungsformen in das
Rgg1ster eingetragen werden kdonnen. Diese alssen jedoch, z.B. in Notenschrift, durch
ein Sonogramm, durch Zeichnungen usw., graphisch dargestellt werden Kkonnen.
Einzelheiten dazu, wie bestimmte Zeichenformen (z.B. Horzeichen) wiederzugeben sind,
sollen in den Durchfihrungsbestimmungen (§ 65) geregelt werden.
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Absatz 2 enthdlt - in lediglich etwas anderer Reihenfolge - die nach der
Markenrechtsrichtlinie obiigatorischen absoluten Schutzhindernisse. Die in der Praxis

besonders bedeutsamen absoluten Schutzhindernisse sind die in Absatz 2 Nr. 1 und
Nr. 2 aufgefiihrten,

Absatz 2 Nr. 1 (fehlende Unterscheidungskraft) ist so formuliert, dap eindeutig klar-
gestellt wird, dap jede, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, ua
dieses Schutzhindernis zu {berwinden. Statt der in der Richtiinie enthaltenen
Formulierung “keine Unterscheidungskraft haben" ist in Obereinstimmung mit der ent-
sprechenden Formulierung in der deutschen fassung der Pariser Verbandslbereinkunft
(Artikel Gquinquies B Nr. 2} der Begriff "jegliche Unterscheidungskraft fehlen* ge-
wihlt worden, ohne dap damit eine inhaltliche Anderung gegenilber der obligatorischen
Regelung in der Markenrechtsrichtlinie (Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe b) verbunden wire.
Dies entspricht weitgehend dem gegenwdrtig erreichten Stand der Rechtsprechung, die
davon ausgeht, daf nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG (“keine Unterscheidungskraft®) schon
eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht und dap das deutsche Recht inhaltlich mit
der anders gestalteten Formulierung der Pariser Verbandsibereinkunft dbereinstimat,
Eine Zurickweisung wegen fehlender Unterscheidungskraft wird daher nur in eindeutigen
Fallen in Betracht kommen. Es besteht im dbrigen auch nicht die Gefahr, dap an die
frihere restriktive Praxis angeknipft wird, da der Begriff der fehlenden Unter-
scheidungskraft als bindender Richtlinienmapstab “europdisch®, also mit Blick auf die
Narkenrechtsrichtlinie auszulegen ist.

Absatz 2 Nr. 2 regelt die Tatbestdnde, die im geltenden Recht in § 4 Abs. 2 Nr. 1
zweite Alternative WIG zusammengefaPt sind. Die Vorschrift ist allerdings - in Ober-
einstimmung mit der bindenden Vorschrift in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe ¢ der Marken-
rechtsrichtlinie - so gefapt, dap es auf ein im Einzelfall tatsdchlich vorhandenes,
aktuelles Freihaltebedirfnis ankosmt. Das Freihaltebedirfnis mup auch fir die konkret
angemeldete oder eingetragene Marke - und nicht etwa fiir Abwandlungen davon - sowie

fir die in der Anmeldung oder Eintragung enthaltenen Waren oder Dienstleistungen
bestehen.

Da kinftig Buchstaben und Zahlen anders als nach dem geltenden Recht auch ohne den
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zur Eintragung zuzulassen sind, wird es bei der
Priifung dieser Zeichen, denen die Unterscheidungskraft in aller Regel nicht abgespro-
chen werden kann, darauf ankommen, ob sie im konkreten Fall freihaltebedirftig sind.
Dies wird im Regelfall fiir einzelne Buchstaben oder einzelne niedrige Zahlen eher zu.
bejahen sein als fir zusammengesetzte Buchstaben- oder Zahlenzeichen. Das Ergebnis

wird aber von der E£inzelfallprifung abhdngen. Kategorische Regeln lassen sich nicht
aufstellen.

Nach Absatz 2 Nr. 3 sind solche Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen, bei
denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Auperdes werden von Nummer 3 solche
Bezeichnungen erfaft, die - ohne Gattungsbezeichnung zu sein - zur Kennzeichnung von
Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten oder eingetragenen Art im Verkehr (blich
geworden sind. Zur Klarstellung soll in Absatz 2 Nr. 3 - anders als in Artikel 3
Abs. 1 Buchstabe d der Richtlinie - die Bezugnahme auf die angeeeldeten oder einge-
tragenen Waren oder Dienstleistungen aufgencamen werden, da Bezeichnungen, die fir
bestimnte Waren oder Dienstleistungen Gattungsbezeichnungen oder sonst Gblich gewor-

dene Bezeichnungen sind, fiir andere Waren oder Dienstleistungen durchaus als Marke
geeignet sein konnen.

Nach Absatz 2 Nr. 4 sind tduschende Marken von der Eintragung ausgeschlossen. Fir die
Autsprifung im Eintragungsverfahren kommt eine Zuriickweisung nur in Betracht, wemn
die Eignung zur Tauschung ersichtlich ist (§ 37 Abs. 3). Dies gilt aber nicht fir das
LOschungsverfahren nach § 54, in dem alle absoluten Schutzhindernisse im Sinne des
§ 8 geltend gemacht werden konnen. Die Richtlinie fordert, dap, wenn schon nicht im
Eintragungsverfahren, dann jedenfalls im L@schungsverfahren eine volle Prifung
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stattfindet. Absatz 2 Nr. 4 entspricht im geltenden Recht § 4 Abs, 2 Nr. 4 WIG. In
der Richtlinie findet sich die entsprechende Vorschrift in Artikel 3 Abs. 1 Buch-
stabe g. Der im geltenden Recht in § 4 Abs, 2 Nr. 4 NWIZG auPerdes enthaltene Aus-
schiupgrund der “argerniserregenden Darstellung” ist im neuen Markengesetz nicht aus-
driicklich enthaiten; er wird vielmehr von Absatz 2 Nr. 5 (Verstop gegen die &ffent-
liche Ordnung oder gegen die guten Sitten) erfapt.

Absatz 2 Nr. 5 bis 8 enthalten Ausschlupgriinde, die aus Grinden des offentlichen In-
teresses vorgesehen sind. Nach Nummer 5 sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schiossen, die gegen die dffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstofen. Die
Ausschiupgrinde in den Numaern 6, 7 und 8 (lbereinstimmung mit staatlichen Hoheits-
zeichen, mit Priif- und Gewdhrzeichen und mit den Bezeichnungen internationaier
Organisationen) haben im geltenden Recht in § 4 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 3a WIG ihre Ent-
sprechung. Die Markenrechtsrichtlinie enthdlt die entsprechenden Ausschlupgrinde in
Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe f und h. Die ausdriickliche Einbeziehung der Wappen von Ge-
meinden usw. in Absatz 2 Nr. & - diese fallen nicht unter Artikel 6ter der Pariser
Verbandsiibereinkunft - ist  durch  Artike! 3 Abs. 2  Buchstabe ¢  der  Mar-
kenrechtsrichtlinie gedeckt. Wie im geltenden Recht soll fir die Prif- und Gewahr-
zeichen sowie die Bezeichnungen und Kennzeichen internationaler Organisationen je-
weils eine Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt
vorgesehen werden.

Nach Absatz 2 Nr. 9 sollen ferner solche Marken von der Eintragung ausgeschiossen
sein, deren Benutzung im &ffentifchen Interesse nach anderen Yorschriften als denen
des Kennzeichenrechts, insbesondere nach Offentlich-rechtlichen Bestimmungen, wie
2.8. des Lebensmittelrechts und des Heilmittelwerberechts oder nach entsprechenden
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, ersichtlich unzulassig ist. Von diesem Aus-
schlupgrund wird nur in seltenen Fillen Gebrauch gemacht werden kdnnen, da in den
meisten Fillen fir die angemeldete oder eingetragene Marke eine Senutzung mdglich
sein wird, die nicht gegen ein solches Benutzungsverbot verstdpt. Im geitenden Recht
findet sich keine entsprechende ausdriickliche Regelung. Die Rechtsprechung hat aber
vergleichbare Schutzhindernisse als “auperzeichenrechtliche Ausschlufgrinde ent-
wickelt. In der Richtlinie findet sich eine Ermachtigung fir diese Vorschrift in Ar-
tikel 3 Abs. 2 Buchstabe a.

Nach Absatz 3 sollen die Ausschlupgrinde der fehlenden Unterscheidungskraft, des
Freihaltebedirfnisses und der @blich gewordenen Zeichen dann keine Anwendung finden,
wenn die Marke sich vor ihrer Eintragung in den beteiligten Verkehrskreisen durchge-
~ setzt hat. Dies entspricht Artikel 3 Abs. 3 der Markenrechtsrichtlinie. An die Stelle
des in der Richtlinie enthaltenen Begriffs der durch Benutzung erworbenen
“Unterscheidungskraft® soll der aus dem geltenden Recht bekannte Begriff der
sverkehrsdurchsetzung” gewdhit werden, ohne dap dies eine inhaltliche Anderung
bedeuten wiirde. Diese Begriffswahl ist erforderlich, weil sonst der - falsche - Ein-
druck entstehen kdnnte, es reiche fir die Eintragung aus, wenn die Marke im Sinne des
Artikels 3 Abs. 1 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie unterscheidungskraftig sei.
Die Verkehrsdurchsetzung wird in der Regel fiir das gesamte Bundesgebiet zu fordern
sein, da die eingetragene Marke auch im Gesamtgebiet Schutz findet.

Es soll nach Absatz 3 ausreichen, wenn die Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Ent-
scheidung {ber die Eintragung vorliegt. Fehlte sie aber im Zeitpunkt der Anmeldung,
soll eine Prioritatsverschiebung stattfinden (§ 37 Abs. 2).

Nach Absatz 4 Satz 1 sollen die Eintragungshindernisse des Absatzes 2 Nr. 6, 7 und 8
auch Anwendung finden, wenn eines der dort aufgeflhrten Zeichen nicht in identischer,
sondern in nachgeahmter Form in der Marke enthalten ist. Anders als fir die Fdlle der
Kollision wvon Marken wird nicht auf die “Ahnlichkeit®™ der Zeichen oder auf
“Yerwechslungsgefahr® abgestellt, weil dies dber das Schutzbedlrfnis fir diese beson-
dere Zeichenkategorie hinausginge. Der Begriff der “Nachahmung® kndpft an den in Ar-
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tikel 6ter Abs. 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft enthaltenen Begriff der “Nach-
ahmung im heraldische Sinn* an. Diese Regelung steht auch mit Artikel 3 Abs. 2 Buch-
stabe h der Markenrechtsrichtlinie in Einklang, Absatz 4 Satz 2 und 3 schrankt die
Ausschlupgriinde des Absatzes 2 Nr. 6, 7 und 8 in gleicher Weise ein, wie dies ia
geltenden Recht in § 4 Abs. 4 WIG vorgesehen ist. Absatz 4 Satz 4 flgt eine weitere
Ausnahme vom Eintragungsverbot des Absatzes 2 Nr. 8 (Kennzeichen internationaler
zwischenstaatlicher Organisationen) hinzu, die Artikel 6ter Abs. 1 Buchstabe ¢ Satz 2
der Pariser Verbandsibereinkunft entspricht und eine unbillige Beschrinkung
eintragungsfihiger Zeichenformen infolge der Kennzeichen internationaler zwischen-
staatlicher Organisationen vermeiden soll,

Zu § 9 - Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

§ 9 enthilt die Kollisionstatbestinde fiir angemeldete und eingetragene Marken mit
dlterem Zeitrang.

Nach Absatz 1 Nr. 1 kann die Eintragung einer Marke geldscht werden, wenn ihr eine
iltere identische Marke entgegensteht, die fir identische Waren oder Dienstieistungen

eingetragen oder angemeldet worden ist. In diesen Fdllen ist der Schutz der dlteren
Marke absolut.

In den {brigen F&llen - wenn also keine Identitdt von Marken und Waren oder Dienst-
leistungen vorliegt - findet Absatz 1 Nr. 2 Anwendung. Voraussetzung fur das Durch-
greifen des Schutzhindernisses ist in diesen Fallen, dap im Hinblick auf die Iden-
titit oder Ahnlichkeit der Marken und die Identitdt oder Ahnlichkeit der Waren und
Dienstieistungen Verwechslungsgefahr besteht.

Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff der Verwechslungsgefahr. Hierbei handelt es
sich um einen Rechtsbegriff. Tatsdchlich nachgewiesene Verwechslungsfdile sind aber
jedenfalls ein starkes Indiz fir das Bestehen von Verwechslungsgefahr is Rechtssinne.
Die Verwechslungsgefahr ist nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
aus einem bestimmten Unternehmen bezogen. Sie schiiept vielmehr alle Falle der Gefahr
von Verwechslungen ein. Ausdricklich wird auch die Gefahr bericksichtigt, dap die
jeweiligen Marken miteinander gedankiich in Verbindung gebracht werden. Dem
entsprechen die im deutschen Recht entwickelten Grundsitze 2zur mittelbaren
Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, ohne daf hierauf
unsittelbar zurlickgegriffen werden kbnnte.

Bei identischen Waren oder Dienstleistungen und ahnlichen Marken wird sich die Pri-
fung auf den Grad der Ahnlichkeit der Marken konzentrieren. Bei identischen Marken
und (nur) Ehnlichen Waren oder Dienstleistungen wird die Entscheidung mapgeblich von
dem Grad der Ahnlichkeit der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen abhdngen. Fehlen
sowohl Identitdt der Marken - sind die Marken also nur ahnlich - als auch Identitat

der Waren oder Dienstleistungen, so werden beide Aspekte in die Priifung einzubeziehen
sein.

Bei der Beurteilung der “Ahnlichkeit" von Waren und Dienstleistungen werden dabei
alle relevanten Gesichtspunkte Zu berficksichtigen sein, wie 2.B. die Starke oder
Schwiche der jeweiligen Marken sowie die Herstellungsbetriebe und auch die Ver-
triebswege der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz der Marke reicht
immer so weit, wie Verwechslungsgefahr gegeben ist.

Auf den im geltenden Recht entwickelten “statischen” Gleichartigkeitsbegriff kann
kiinftig nicht zurlickgegriffen werden, da insoweit mit der Wahl eines neuen Begriffs
auch eine Neubestimmung des Schutzbereichs verbunden sein soll. Es kommt im dbrigen
hinzu, dap der Gleichartigkeitsbegriff des geltenden Rechts maPgeblich aus der
“Herkunftsfunktion* der Marke abgeleitet wird, wahrend nach dem kiinftigen Recht diese
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Funktion zwar auch anerkannt ist, aber z.B. im Begriff der Verwechslungsgefahr keinen
Ausdruck gefunden hat.

Nach Absatz 1 Nr, 3 besteht ein Schutzhindernis ferner dann, wenn wegen der Ferne der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen voneinander zwar keine Verwechslungsgefahr im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 gegeben ist, es sich bei der dlteren Marke aber um eine
bekannte Marke handelt und die Benutzung der Marke mit jingerem Zeitrang die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschitzung der &lteren Marke ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wirde. Mit diesem zusatzlichen
Schutzhindernis, das verfahrensrechtlich als Lbschungsgrund (und nicht als
Widerspruchsgrund) ausgestaltet ist (vgl. § 42 einerseits und § 51 andererseits),
wird von der Option des Artikels 4 Abs. 4 Buchstabe a der Markenrechtsrichtlinie Ge-
brauch gemacht.

Die mapgeblichen Kriierien fiir das in Absatz 1 Nr. 3 geregelte Schutzhindernis sind,
- dap es sich bei der dlteren Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und

- dap die Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schitzung der @lteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeintrdchtigen wirde.

Der dem geltenden deutschen Warenzeichengesetz nicht bekannte Begriff der *bekannten”
Marke wurde in die Markenrechtsrichtlinie aufgenomsen, um den Bedirfnissen der
Mitgliedstaaten entgegenzukommen, die schon vorher einen Uber den Bereich der ahnli-
chen Waren oder Dienstleistungen hinaus reichenden Markenschutz kannten.

Fiir die “Bekanntheit* einer Marke im Sinne dieser Vorschrift wird es sowohl auf quan-
titative als auch auf qualitative Kriterien ankommen. In quantitativer Hinsicht wird
es auf den vor allem durch Verkehrsbefragungen nachweisbaren Grad der
Verkehrsbekanntheit ankommen. Eine kategorische Abgrenzung der "bekannten" Marken
etwa in dem Sinne, gap die Bekanntheit dber der fir den Schutz nicht von Hause aus
unterscheidungskraftiger oder freihaltebedirftiger Angaben oder Zeichen geforderten
Verkehrsdurchsetzung liegen mup, wird sich aber nicht treffen lassen. Hinsichtlich
der qualitativen Elemente wird der Schutz von dem “guten Ruf* der Marke abhangig
sein. Abschliepend kann dber diesen neuen Rechtsbegriff nur der Gerichtshof der Eu-
ropdischen Gemeinschaften im Rahmen der Auslegung der Markenrechtsrichtlinie ent-
scheiden.

Die “Bekanntheit® allein reicht flr den Schutz nicht aus. Vielmehr ist auch eine
_Beeintrichtigung der Rechtsposition des Inhabers der @lteren Marke erforderlich. Die-
se Beeintrichtigung besteht alternativ darin, dap durch die Benutzung der jlngeren
Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der 3lteren Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintrichtigt wirde. Die Aus-
nutzung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft stellt dabei einen
Verwdsserungstatbestand dar, die Ausnutzung oder Beeintrdchtigung der Wertschitzung
einen Rufausbeutungstatbestand. Beide Fille sind nur dann gegeben, wenn die
Ausnutzung oder Beeintrdchtigung sich als unlauter erweist. Dabei kann auf die in der
deutschen Rechtsprechung zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kennzeichenrechte ent-
wickelten Grundsitze zurickgegriffen werden. Allerdings ist auch hier zu beriicksich-

tigen, dap es sich bei dem Begriff der "Unlauterkeit® insoweit um eine Norm des
Gemeinschaftsrechts handelt.

Durch diesen wettbewerbsrecht)ich orientierten Schutz bekannter Marken wird im Ergeb-
nis der in der bekannten Marke verkorperte Goodwill geschiitzt, ohne daf es auf eine
Beeintrichtigung der Herkunftsfunktion der Marke ankdme. An diesem Tatbestand zeigt
sich in besonders deutlicher Weise die Abkehr des neuen Markengesetzes von der gel-

~ tenden Rechtslage, nach der im Kern lediglich die Beeintrichtigung der Herkunftsfunk-
tion markenrechtlich geschitzt wird.
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Der auperhalb des geltenden deutschen Warenzeichenrechts entwickelte Schutz
“berihmter” Marken gegen die ungerechtfertigte Beeintrichtigung ihrer Alleinsteliung
wird durch das neue Markengesetz, wie sich aus § 2 ergibt, zwar nicht beseitigt, die-
ser Schutz wird aber wohl in den meisten Fillen vom Schutz der “"bekannten® Narke, de-
ren Voraussetzungen die “beriihmte" Marke stets erfiillen wird, abgedeckt sein, so dap
der Rickgriff auf aupermarkenrechtliche Anspriiche zum Schutz berihmter Marken, auch
- wenn theoretisch méglich, in der Praxis an Bedeutung verlieren wird.

Nach Absatz 2 sind Verfahren, in denen angemeldete Marken als Schutzhindernisse gel-
tend gemacht werden - sei es im Widerspruchsverfahren, sei es im Ldschungsverfahren -
bis zu deren Eintragung auszusetzen, wenn der Widerspruch oder die Léschungsklage
durchgreifen wirde, Ist dies nicht der Fall, so kann auch ein auf eine angemeldete
Marke gestiitzter Widerspruch zuriickgewiesen werden.

Bei einer Gesamtschau der Vorschriften {ber den sachlichen Schutzumfang von Marken
ergibt sich, dap das neue Markengesetz einen uafassenden Schutz gewdhrleistet. Dies
steht mit der Markenrechtsrichtlinie voll in Einklang. Wihrend der urspringliche Vor-
schlag der EG-Kommission noch vorsah, dap ein Schutz nur bei “ernsthafter®
Verwechslungsgefahr bestehen sollte, und die Erwdgungsgrinde von der Notwendigkeit
ausgingen, den - sachlichen Schutzbereich einzuschrinken, ist davon in die
verabschiedete Fassung der Markenrechtsrichtlinie nichts Obernommen worden. Da es
sich insoweit um europdische Normen handelt, kann aber nicht mehr ohne weiteres an
die bisherige deutsche Rechtsprechung angekniipft werden. Es ist vielmehr zu erwarten,
dap sich kinftig eine stirkere Abstufung ergeben wird, die z.B. dazu flhrt, dap in-
folge der Liberalisierung der absoluten Schutzhindernisse kinftig eintragbaren Zei-
chen, die von Hause aus nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen, auch nur ein
stark eingeschrankter Schutzbereich zukomamt, wdhrend “"starken* Marken auch ein ent-
sprechend weiter Schutz gewdhrt werden wird. 0Dap der “bekannten® Marken zukommende
Schutz insgesamt sehr weit reichen kann, ergibt sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 3.

Zu berlcksichtigen wird auch kinftig sein, dap der sachliche Schutzumfang sich nicht
in allen in Betracht kommenden Verfahren zur Schutzrechtsdurchsetzung gleichermapen
auswirken kann. In dem auf rasche Erledigung einer gropen Zahl von Fillen angelegten
Widerspruchsverfahren kGnnen auch weiterhin wie schon bisher nur .*1iquide® Sachver-
halte Berlcksichtigung finden, wahrend in LOschungsverfahren und in Verletzungs-
verfahren, die beide vor den ordentlichen Gerichten stattfinden, eine volle Prifung
vorgenosmen werden kann. Der dber den Ahnlichkeitsbereich von Waren oder Dienstlei-
stungen hinausreichende Schutz “bekannter" Marken kann von vornherein nur im
Loschungs- oder Verietzungsverfahren durchgesetzt werden.

Iu § 10 - Notorisch bekannte Marken

Nach § 10 stellen die in § 4 Nr. 3 geregelten notorisch bekannten Marken ebenfalls
ein “relatives® Eintragungshindernis dar. Die Vorschrift findet auch dann Anwendung,

wenn fir solche Marken - zusatzlich - im Inland Markenschutz durch Eintragung be-
steht.

Mit § 10 wird sowohl Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe d der Markenrechtsrichtlinie in das
deutsche Recht ibernommen als auch den Vorgaben des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft Rechnung getragen. :

Der Schutz alterer notorisch bekannter Marken soll sich im Niderspruchsverfahren, wie
sich aus § 42 Abs. 2 Nr. 2 ergibt, auf die Falle der Identitit von Marken und Waren
oder Dienstleistungen im Sinne wvon §9 Abs. 1 Nr. 1 oder die Fille der
Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2) beschranken. Diese Einschrinkung soll aber fiir
den Loschungsanspruch nach § 51 Abs. 1 nicht gelten.
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Dariiber hinaus ist vorgesehen, dap notorisch bekannte Marken in Rahaen des § 9 Abs. 1
Nr. 1 oder Nr. 2 auch von Aats wegen als Eintragungshindernis beriicksichtigt werden
konnen (§ 37 Abs. 1), aber- nur dann, wenn die Notorietdt amtsbekannt 1ist (§ 37
Abs. 4). Dawit soll das Patentast ebenso wie nach deam geltenden Recht in den Stand
versetzt werden, offenkundigen Fillen der Markenpiraterie entgegenzutreten. Auch ia
Hinblick auf die Lage im Ausland ist eine solche Bestimaung erforderlich, da deutsche
Unternehmen von auslindischen Behdrden immer wieder berechtigterweise verlangen,
Markenanmeldungen zurilickzuweisen, die mit notorisch bekannten Marken ibereinstinmen.

lu § 11 - Agentenmarken

Nach § 11 kdnnen solche Marken im Register gelSscht werden, die voa Agenten oder Ver-
treter des Markeninhabers eingetragen worden sind. Damit wird den Yorgaben von Arti-
kel Gsepties der Pariser Verbandsibereinkunft entsprochen. Die Markenrechtsrichtlinie
enthdlt hierzu keine Regelung. Es ergibt'sich aber aus des letzten Erwigungsgrund,
dap die Mitgliedstaaten selbstverstindiich Regelungen treffen kénnen, mit denen Sie
ihren Verpfiichtungen aus der Pariser Verbandslbereinkunft nachkosaen,

§ 11 regelt nicht ausdriicklich, we der dem Markeninhaber 2ustehende Markenschutz be-
stehen wup, Wahrend Artikel 6septies der Pariser Verbandstbereinkunft nur konven-
tionsrechtiich geregelte Sachverhalte erfaft und daher den Markenschutz in eines
anderen Verbandsland als demjenigen voraussetzt, in dem der Agent oder Vertreter die
Marke angemeldet hat, enthdlt § 11 keine entsprechende Einschrinkung, so dap er in
geeigneten Fillen auch bei rein inldndischen Sachverhalten (z.B. bei durch Benutzung
erworbenen Marken) Anwendung finden kann.

§ 11 sieht, anders als Artikel Gsepties der Pariser Verbandsiibereinkunft, nicht aus-
dricklich vor, dap der Agent oder Vertreter sein Handeln rechtfertigen kann. Eine
solche ausdriickliche Vorschrift ist nicht erforderifch, weil bei gerechtfertigten
Vorgehen Anspriiche gegen einen Agenten oder Vertreter von vornherein nicht in Be-
tracht kommen, ohne dap dies ausdriicklich geregelt werden alifte.

In Obereinstimmung mit der Regelung in Artikel 6septies der Pariser Verbands-
Ubereinkunft sollen von § 11 (und den weiteren Vorschriften in § 17) auch solche
- Falle erfapt werden, in denen der Agent oder Vertreter nach Beendigung des Vertrags-

verhdltnisses die Marke des Geschiftsherren fir sich eintragen 18pt, soweit dies noch
als Verstop gegen fortwirkende Verpflichtungen aus dem friheren Vertragsverhdltnis

angesehen werden kann, Gleiches gilt, wemn die lustimsung vom Geschiftsherren wider-
rufen wird.

Das geltende Recht regelt den Schutz gegen ungetreue Agenten oder Vertreter in § 5
Abs. 4 Nr. 2 WIG. Die geltende Regelung ist alierdings enger gestaitet als der neue
§ 11, Weitere Bestimmungen zur Agentenmarke finden sich in § 17 (Anspruch aut Ober-
tragung sowie Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch).

Zu § 12 - Durch Benutzung erworbene Marken und geschiftliche Bezeichnungen ait &lte-
rea leitrang

In § 12 sind zusammenfassend die nicht eingetragenen Marken und die geschiaftlichen
Bezeichnungen als Schutzhindernisse aufgeflinrt. Die Regelung stitzt sich auf die
fakultative Vorschrift in Artikel 4 Abs. 4 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie. In
geltenden Recht sind diese dlteren Rechte zwar auch.als Schutzhindernisse anerkannt,
haben aber keine ausdriickliche Regelung im Marenzeichengesetz gefunden. '

Ein Schupzhindernis im Sinne des § 12 besteht nur dann, wenn der Inhaber des ilteren
Rechts die Benutzung der Marke “im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschiand® zu
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untersagen berechtigt ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dap die fragli-
chen Kennzeichenrechte auch in nur geographisch begrenztem Umfang bestehen kdnnen.
Entsprechend dem geltenden Recht sollen solche territorial beschrankten Rechte nur
(wenn die Voraussetzungen dafiir gegeben sind) zu einem Benutzungsverbot innerhalb des
jeweiligen geographischen Gebiets fiihren, nicht jedoch zur Ldschung einer jlngeren
eingetragenen Marke.

Zu § 13 - Sonstige d1tere Rechte

In § 13 sind zusameenfassend alle sonstigen dlteren Rechte aufgefiihrt, die ein
Schutzhindernis darstellen konnen.

Das Schutzhindernis liegt jeweils insoweit vor, als dieses sonstige Recht das Recht
verleiht, die Benutzung einer jlngeren Marke zu untersagen. In geographischer Hin-
sicht mup der Anspruch auf Unterlassung ebensoc wie bei § 12 stets flr das gesamte
deutsche Staatsgebiet bestehen,

Die in Betracht kommenden dlteren Rechte sind beispielhaft in Absatz 2 aufgefihrt,
ohne dap es sich dabei um eine abschliepende Aufzdhlung handein wirde. Ausdricklich
aufgeflhrt werden in Absatz 2 Nr. 4 die Rechte an Sortenbezeichnungen. Diese Rechte
sind im geltenden Recht als Widerspruchs- und Loschungsgrund ausgestaltet (§ 5 Abs, 4
Nr. 3 WG und § 11 Abs. 1 Nr. 1b WIG). Ferner sind ausdriicklich auch die geographi-
schen Herkunftsangaben aufgefihrt (Absatz 2 Nr. 5). Iu den sonstigen gewerbiichen
Schutzrechten im Sinne von Absatz 2 Nr. 6 gehbren insbesondere auch die Geschmacks-
nusterrechte, die mit eingetragenen Marken kollidieren kdnnen.

Die sonstigen dlteren Rechte sind verfahrensrechtlich als Nichtigkeitsgrinde (§ 51)

ausgestaltet, berechtigen also wie auch die in § 12 aufgefihrten alteren Rechte nicht
zuz Widerspruch,

Mit § 13 wird von der Option in Artikel 4 Abs. 4 Buchstabe c der Markenrechts-
richtlinie Gebrauch gemacht.

¢) Zu Abschnitt 3 - Schutzinhalt; Rechtsverletzungen

" In Abschnitt 3 finden sich in insgesamt sechs Vorschriften (§§ 14 bis 19) die grund-
legenden Bestimmungen Uber die Ausschlufrechte und die zivilrechtlichen Anspriche,
die den Inhabern von Marken und von geschiftlichen Bezeichnungen Zustehen.

u § 14 - Ausschliefliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch;
Schadensersatzanspruch

Die Vorschrift regelt das Ausschlufrecht sowie die Unterlassungs- und Schadensersatz-
anspriiche, die dem Inhaber einer Marke zustehen. Die Bestimmung erfapt alle Marken in
Sinne von § 4. Das Markengesetz kennt damit nicht mehr, wie das geltende Recht in den
§§ 24 und 25 WIG, zwei verschiedene Anspruchsgrundlagen fir eingetragene und fir
nicht eingetragene Marken. Auch die notorisch bekannten Marken werden einbezogen.
Soweit die Bestimmungen des § 14 eingetragene Marken betreffen, stehen sie in Ein-
klang mit der (nach ihrem Artikel 1 nur auf solche Marken anwendbaren) Markenrechts-
richtlinie, die in Artikel 5 bindende Vorgaben fir die Rechte aus der Marke enthdlt.

In Absatz 1 wird herausgesteilt, dap dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein aus-

schiiepliches Recht zusteht. Die Bestimmung entspricht Artike! 5 Absatz 1 Satz 1 der
Markenrechtsrichtlinie.

4
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Das Ausschlieplichkeitsrecht des Inhabers einer eingetragenen Marke gilt seiner Natur
nach ohne territoriale Beschrinkung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik ODeutsch-
land. Es komst daher nicht darauf an, dap die Verletzungshandlung in einea Gebiet be-
gangen worden ist (oder begangen zu werden droht), in dem es, weil die eingetragene
Marke dort benutzt wird, tatsdchlich zu Verwechslungen kommen kann. Handelt es sich
hingegen bei einem nach § 4 Nr. 2 oder 3 begrindeten Markenrecht um ein territorial
begrenztes Ausschlieplichkeitsrecht, etwa deswegen, weil es sich um eine Marke mit
nur drtlicher oder regionaler Verkehrsgeltung handelt, bestehen Anspriiche auch nur in
einem territorial begrenzten Gebiet. Die Rechtsprechung und die Praxis kdnnen dabei
ohne weiteres an die bisherige Rechtslage bei Ansprichen, die auf § 25 WIG gestitzt
werden, anknlpfen. Da die Praxis zu dem territorialen Schutzbereich von Marken wmit
einer nicht im gesamten Bundesgebiet bestehenden Verkehrsgeltung sehr stark einzel-
fallbezogen ist und die jeweiligen Umstdnde, zu denen z.B. auch die Ausdehnungs-
" tendenz gehdrt, berficksichtigt, erscheint es wie im geltenden Recht angebracht, von

einer ausdriicklichen gesetzlichen Regelung insoweit auch im neuen Markengesetz abzu-
sehen.

Absatz 2 regelt die Kollisionstatbestande in gleicher Weise wie § §, so dap auf die
Ausfihrungen zur Begrindung dieser Vorschrift Bezug genommen werden kann. Im Unter-
schied zu § 9, der das Zusecmeentreffen von angemeldeten oder eingetragenen Marken mit
unterschiedlichem Zeitrang betrifft, ist der Kollisionstatbestand in § 14 Absatz 2
aber so formuliert, dap auf die Benutzung eines leichens im geschdftlichen Verkehr
abgestellt wird (und nicht auf die Anmeldung oder Eintragung einer Marke). In bezug
auf eingetragene Marken entspricht Absatz 2 Nr. 1 und 2 der Vorschrift des Artikels §
Absatz 1 Satz 2 der Markenrechtsrichtlinie. Da § 14 auch flr andere Markenkategorien
des § 4 gilt, wird fr diese durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 im Falle ihrer “Bekanntheit®
ebenfalls ein erweiterter, Gber den Ahnlichkeitsbereich von Waren oder Dienstleistun-
gen hinaus reichender Schutzumfang geschaffen. Ein unterschiedlicher Schutzumfang fiir
“bekannte” nicht eingetragene Marken und fur "bekannte® eingetragene Marken erschiene
angesichts der grundsitzlichen Gleichwertigkeit des durch Eintragung und des durch
Benutzung erworbenen Schutzes nicht gerechtfertigt. Gleiches gilt fir notorisch be-
kannte Marken.

Die Vorschrift ist in den Absitzen 2, 3 und 4 - dhnlich wie die §§ 9 und 10 des
Patentgesetzes - als Untersagungstatbestand gefapt. Dies bringt den Charakter des
Ausschlieplichkeitsrechts deutlicher zum Ausdruck und erlaubt im dbrigen auch eine
hieran ankniipfende Ausgestaltung der Strafvorschrift in § 143,

Nach den Absdtzen 2 und 3 ist jede Benutzung eines kollidierenden Zeichens im ge-
schiftlichen Verkehr untersagt. Die in Absatz 3 aufgeflihrten Beispielfdlle sind nicht
als abschliepend zu verstehen. Vielmehr werden nur die in erster Linie in Betracht
kommenden Benutzungshandlungen, die Eingriffe in das Markenrecht darstellen, aufge-
filhrt. Damit unterscheidet $ich die Yorschrift grundsdtzlich vom geltenden Recht, das
das Ausschluprecht des Inhabers einer eingetragenen Marke auf das Recht zur Kenn-
zeichnung, das Recht zum ersten Inverkehrbringen und das Recht zur Benutzung in den
Geschiftspapieren und in der Werbung beschrdnkt (§ 15 WZG). Im Hinblick auf eingetra-

gene Marken entspricht Absatz 3 der bindenden Regelung des Artikels & Absatz 3 der
Markenrechtsrichtlinie.

In Absatz 3 Nr. 1 ist, in Erganzung zum Richtlinientext, ausdriicklich auch die Ver-
packung aufgefiihrt. Damit soll herausgestellt werden, dap alle Fille der Verpackung,
Ushiillung oder Aufmachung, wie z.B. Behdlter (Flaschen, Kisten usw.) oder Ver-
packungsmaterialien, wie 2.B. Tlten, Kartons usw., erfajt werden. Hervorzuheben ist
weiter, dap Absatz 3 Nr. 2 {ber das geltende Recht- hinaus den Besitz zum Zwecke des
Anbietens cder des Inverkehrbringens erfapt. Nach Absatz 3 Nr. 4 soll ausdricklich
auch die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren eine Verletzungshandlung darstellen, ohne dap
es darauf ankime, dap die Waren in den inléndischen Verkehr gelangen. Die Durchfuhr
. 15t in Nummer 4 nicht ausdriicklich aufgenommen worden. Dies beruht nicht etwa darauf,
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daf in der Durchfuhr keine Markenverletzung gesehen werden kann. Eine solche Schiup-
folgerung verbietet sich schon wegen der nur beispieihaften Aufflhrung der
Verletzungstatbestdnde in Absatz 3. Bei Durchfuhrtatbestdnden kann vielfach auch der
Einfuhr- und Ausfubrtatbestand erflllt sein. Im Obrigen soll es der Rechtsprechung
berlassen bleiben zu entscheiden, ob in bestimmten Durchfuhrfillen (wenn 2.5. dea
Inhaber der mit einer Marke versehenen durchgeflihrten Waren sowohl im Ausfuhrland wie
im  Bestimmungsland  Markenschutz  zusteht) von dem  Vorliegen  eines
Verletzungstatbestands nicht gesprochen werden kann. Nach Absatz 3 Nr. 5 werden alle
Formen der Werbung erfapt. Damit unterscheidet sich die Regelung vom geltenden Recht,
nach dem die mindliche Werbung keine Verletzung des Markenrechts darstellen soll. Die
Verwendung der Marke eines Konkurrenten in vergleichender Werbung stellt in aller
Regel keine Markenverietzung dar, weil - soweit vergleichende Werbung zuldssig ist -
iblicherweise die Marke nicht fiir die eigenen Waren oder Oienstleistungen des
Werbenden, sondern als Bezugnahmwe auf die des Konkurrenten (dem die Marke gehdrt)
benutzt wird,

Nach Absatz 4 ist ferner die Verwendung eines mit der geschitzten Marke identischen
oder ihr &hnlichen Zeichens auf Aufsachungen oder Verpackungen oder auf Kenn-
zeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhdngern, Aufndhern wusw. untersagt. Die
Verletzungstatbestdnde der §§ 24 und 25 WIG enthalten keine ausdriickliche Regelung
fiir Fdlle dieser Art und erfassen sie lediglich wmittelbar als VYorbereitungs-
handlungen. Es soll sich kinftig unmittelbar aus dem Gesetz ergeben, dap das Aus-
schlufrecht des Markeninhabers auch schon eingreift, wenn die Verbindung der Waren
mit dem Kennzeichnungsmittel oder ihrer Verpackung oder Aufmachung noch nicht statt-~
gefunden hat. Danach soll es Dritten untersagt sein, im geschdftlichen Yerkehr ohne
Zustimmung des Markeninhabers Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel
mit einem identischen oder dhnlichen Zeichen zu versehen (Nummer 1), soliche Gegen--
stinde, auf denen ein derartiges Zeichen angebracht ist, in den Verkehr zu bringen
oder zu diesem Zweck zu besitzen (Nummer 2} oder derartige Gegenstinde zu importieren
oder zu exportieren (Nummer 3). Wahrend sich der Begriff der Kennzeichnungsmittel aus
Absatz 4 Nr. 1 ergibt, hat der Begriff der Aufmachung oder Verpackung hier dieselbe
Bedeutung wie in Absatz 3 Nr. 1. Das Ausschluprecht besteht aber nur dann, wenn die
Gefahr besteht, dap die Aufmachungen oder Verpackungen oder die Kennzeichnungsmittel
fir solche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, auf die sich das Ausschlup-
recht des Markeninhabers nach den Regeln des Absatzes 2 erstreckt.

Nach Absatz 5 stehen dem Markeninhaber bei Verstofen gegen die Absdatze 2, 3 und 4
Unterlassungsanspriiche zu.

Nach Absatz 6 kann der Markeninhaber bei vorsdtzlich oder fahrldssig begangenen
Rechtsverletzungen Schadensersatzanspriiche geltend machen. Dem entsprechen im gelten-
den Recht § 24 Abs. 2 und § 25 Abs. 2 WIG. Das neue Markengesetz regelt ebensowenig
wie das geltende Recht die Art der Schadensberechnung, sondern iberidft dies auch
weiterhin der Rechtsprechung. Das Absehen von einer Regelung ist dabei nicht so zu
verstehen, dap die Fortgeltung der bisherigen Rechtsprechung cder sich abzeichnende
Fortentwicklungen in irgendeiner Weise in Frage gestelit wiirden.

Entsprechend der fir den Kennzeichenschutz mach § 16 UNG schon heute teilweise gel-
tenden Regelung und {ber das geltende Warenzeichengesetz hinaus soll nach Absatz 7 ia
neuen Markengesetz eine Vorschrift {ber die Haftung des Geschiftsherrn
(Betriebsinhabers) fir  von  Beauftragten oder  Angestellten  begangene
Verletzungshandlungen vorgesehen werden. Diese von einem eigenen Verschulden des
Geschdftsherren unabhangige Erfolgshaftung soll nicht nur - wie § 13 Abs. 4 UWNG -
fir Unterlassungsanspriiche, sondern bei schuldhaftes Handeln des Beauftragten oder
Angestellten auch fir Schadensersatzanspriiche gelten. Die etwa daneben bestehende
Haftung des Beauftragten oder Angestellten selbst bleibt unberilhrt. Die Haftung des
Betriebsinhabers setzt, wie-sich daraus ergibt, dap die Verletzungshandlung *in ei-
nem geschiftlichen Betrieb begangen® sein mup, voraus, dap der Beauftragte oder Ange-
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stellte die Verletzungshandlung im Rahmen seiner Tatigkeiten in dem Geschiiftsbetrieb,
also ia Rahmen seiner Aufgaben als Angestellter oder Beauftragter, begangen hat. Eine
ungerechtfertigte Ausdehnung der Haftung ist damit nicht verbunden, da das Eingreifen
dieser Haftungsnors in gleicher Weise wie bei der Haftung fir ErfGllungsgehilfen nach
§ 278 BEB zur Voraussetzung hat, dap die Verletzungshandlung in eines unmittelbaren

inneren Zusammenhang ait den Aufgaben stehen mup, die der Beauftragte oder
Angestellte wahrzunehmen hat. '

u § 15 - Ausschiiefiliches Recht des Inhabers einer geschiftiichen Bezeichnung;
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

In gleicher Weise wie bei Marken, fir die sich die Grundtatbestinde in den §§ 3 und 4
befinden und das Ausschiuprecht mit den in Betracht kommenden Amspriichen in § 14 ge-
regelt ist, soll in dem neuen Markengesetz fiir geschiftliche Bezeichnungen, fiir die
der Grundtatbestand sich aus § 5 ergibt, in § 15 das -Ausschiuprecht mit den sich dar-
aus ergebenden Anspriichen geregelt werden.

Nach Absatz 1 steht dem Inhaber einer geschiftlichen Bezeichnung ein Ausschiuprecht
zu. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dap es sich - wie von der Rechtsprechung
anerkannt - auch bei den nach § 5 begriindeten Rechten um Immaterialglterrechte han-
delt. Die Absdtze 2 und 3, die den Inhalt des Ausschluprechts bestimmen, sind in
gleicher Weise und aus denselben 6r@inden wie §14 Abs. 2 bis 4 als
Untersagungstatbestinde formuliert.

Hach Absatz 2 ist die unbefugte Benutzung der einem anderen bereits zustehenden ge-
schaftlichen Bezeichnung oder eines &hnlichen Zeichens im geschiftlichen Verkehr un-
tersagt, wenn die Benutzung geeignet ist, Verwechslungen mit der geschitzten Bezeich-
nung hervorzurufen. Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 16 Abs. 1 UNG), so dap die
Rechtsprechung und die Praxis auch insoweit nahtlos an die bisherige Rechtslage an-
kniipfen kdnnen. Dies gilt auch fir die Frage nach dem territorialen Schutzbereich und
die bei der Beurteilung des Schutzbereichs fm Ubrigen zu beriicksichtigenden Usstinde,
wie 2.8, die Stirke oder Schwiche des Kennzeichens, bei Unternehmen die Branchenndhe
und bei Werktiteln die betroffene Werkkategorie. Auch daran, dap z.B. aus einer ge-
schdftlichen Bezeichnung gegen die Senutzung einer Marke vorgegangen werden kann, an-
dert sich nichts.

Nach Absatz 3 soll "bekannten® geschiftlichen Bezeichnungen in gleicher Neise wie
"bekannten” Marken ein erweiterter Schutzbereich zukommen. Es erscheint nicht ge-
rechtfertigt, “bekannten" geschiftiichen Bezeichnumgen, .die hiufig auch als Marke
eingetragen sind oder markenrechtlictien Schutz infolge threr Verkehrsgeltung genie-
fen, einen solchen erweiterten Schutzumfang nicht zu gewdhren und ihre Inhaber statt
dessen auf sonstige Anspriiche, wie z.B. aus § 1 UNG oder aus § 12 BGB, zu verweisen.
Wihrend § 14 Abs. 2 Kr. 3 den erwefterten Schutz jenseits des Bereichs der Shnlichen
Naren oder Dienstleistungen eintreten 18pt, ist flr die “*bekannten" geschiftlichen
Bezeichnungen fm Hinblick auf die Forsulierung des Absatzes 2 vorgesehen, dap der er-
weiterte Schutz gewdhrt wird, duch wenn keine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Die
Kriterien flir den erweiterten Schutz sind dieselben wie fir “bekannte® Marken
(Bekanntheit, unlautere Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft
oder Wertschitzung), so dap insoweit auf die Begrindung zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 und 2u
§ 9 Abs, 1 Nr. 3 Bezug genommen werden kann.

Nach den Absdtzen 4 und 5 stehen dem Inhaber einer geschiftlichen Bezeichnung
Unterlassungs- und Schadensersatzansprliche zu. Nach Absatz 6 gilt fir die in den Ab-
sdtzen 4 und 5 vorgesehenen Anspriiche in gleicher Weise die Maftung des Betriebs-
inhabers, wie dies nach § 14 Abs. 7 fir markenrechtliche Ansprliche vorgesehen ist. Da
gle Rggelungen insoweit mit den entsprechenden Vorschriften des § 14 Abs. 5, 6 und 7
lbereinstimmen, wird auf die Begriindung zu diesen Vorschriften Bezug genommen.
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Wahrend insoweit fir eine parallele Ausgestaltung der Ausschluprechte des Inhabers
einer Marke und des Inhabers einer geschiftlichen Bezeichnung gesorgt werden soll,
- erscheint es nicht erforderlich, das Ausschluprecht des Inhabers einer geschiftlichen

Bezelchnung ausdricklich auch in den Fdllen der Verwendung der geschiftlichen Be-
zeichnung oder eines dhnlichen Zeichens in lusammenhang ®it Verpackungen oder
Aufmachungen oder mit Kennzeichnungsmitteln einzuriusen. Die Tatbestinde des § 15
Abs. 2 und 3 sind von vornherein so gefapt, dap sie allgemein die unbefugte Benutzung
des anderen Zeichens im geschiftlichen Verkehr zum Gegenstand haben, wihrend § 14,
wie sich aus dessen Absatz.3 ergibt, als Grundtatbestand von der Benutzung des
anderen Zeichens zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen (und nicht von
deren Verpackung, Aufwachung oder Kennzeichnungsmitteln) ausgeht. Daher kdnnen die
Anbringung eines Zeichens auf Verpackungen, Aufmachungen oder Kennzeichnungsmitteln
sowie damit ia Zusammenhang stehende Benutzungshandiungen unmittelbar als Ver-
letzungshandlungen im Sinne des § 15 Abs. 2 und 3 verfolgt werden. Beide Bestiamungen
- § 14 und § 15 - stimmen darin Oberein, dap die Verletzungshandlung "im geschift-
lichen Verkehr" stattfinden wup, ohne dap es daflir erforderlich wire, wie sich aus
§ 14 Abs. 3 und 4 ergibt, dap die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder
Verpackungen, Aufmachungen oder Kennzeichnungsmittel bereits “in den Verkehr®
gebracht sein miiften, Es ist davon auszugehen, dap bei der Auslegung des Begriffs "im
geschaftlichen Verkehr® in § 15 die zu § 14 ausdricklich ausforaulierten Einzelfilie
ebenfalls beriicksichtigt werden.

Tu § 16 - Wiedergabe efner eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

Nach § 16 Abs. 1 hat der Inhaber einer eingetragen Marke gegenilber dem Verleger eines
Worterbuchs oder eines &hnlichen Nachschlagewerks einen Anspruch darauf, dap dann,
wenn in einem solchen Werk eine eingetragene Marke in einer Weise aufgefihrt ist, die
den Anschein erweckt, dap es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt, der Aufnahme
der Marke ein Hinweis darauf hinzugeflgt wird, dap es sich um eine eingetragene Marke
handelt. Damit soll der Entwicklung von Marken 2u Gattungsbezeichnungen entgegenge-
wirkt werden. Ohne den in § 16 eingerdumten Anspruch wiirde der Markeninhaber jeden-

falls keine markenrechtlichen Anspriche gegen den Verleger eines solchen Werkes gel-
tend machen kdnnen.

Nach Absatz 2 soll sich der Anspruch bei bereits erschienenen Werken auf die Aufnahme
eines entsprechenden Hinweises bei einer Neuauflage beschrinken. Ein Eingriff in be-
reits erschienene Werke wire in diesem Zusammenhang unverhdltnisaipig. Der Anspruch
ist in den Fdllen der Absitze 1 und 2 gegen den Verleger gegeben.

Nach Absatz 3 besteht ein entsprechender Anspruch, wenn das Werk, in dem die Marke in
der in Absatz 1 bezeichneten Art und Weise aufgefilbrt ist, in einer elektronischen
Datenbank gespeichert ist. Es soll allerdings nicht im einzelnen geregelt werden, in
welchen Fallen gegeniiber demjenigen, der die Datenbank vertreibt oder der ihren Zu-

gang regelt, ein Anspruch gegeben ist. Dies soll vielmehr der Rechtsprechung dberlas-
sen bleiben,

- §16 hat in der Markenrechtsrichtlinie keine Entsprechung, stellt aber kein Hindernis

fir einen solchen Anspruch dar, der auch im geltenden Warenzeichengesetz nicht ent-
halten ist.

Iu § 17 - Ansprlche gegen Agenten oder Vertreter

Hit § 17 wird ebenso wie mit § 11 eine dem Artikel. 6septies der Pariser Verbandsiiber-
einkunft entsprechende Regelung in das neue Markengesetz ibernommen.
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Nach Absatz 1 soll dem Markeninhaber in Fillen der Anmeldung oder Eintragung einer
Marke durch einen ungetreuen Agenten oder Vertreter ein Anspruch auf Jbertragung der
angemeldeten oder eingetragenen Marke zustehen.

Nach Absatz 2 Satz 1 kann der Markeninhaber gegen einen ungetreuen Agenten oder Ver-
treter, der die Marke fiir sich entgegen § 11 hat eintragen lassen, einen markenrecht-
lichen Unterlassungsanspruch geltend machen. Nie sich aus der Bezugnahse auf § 14
ergibt, richtet sich der Anspruch gegen die Benutzung der Marke im geschiftlichen
Verkehr. Aus der Bezugnahme ergibt sich ferner, dap auch die Vorschriften des § 14
Abs. 2 bis 4 anzuwenden sind. Insbesondere kann auch eine Anwendung des § 14 Abs, 2
Nr. 3 in Betracht kommen, wenn der Agent oder Vertreter sich eine “bekannte* Marke
seines  Geschiftsherrn  fiir  Waren  oder Dienstleistungen  auPerhalb  des
Ahnlichkeitsbereichs Zugeeignet hat wund dies nach des Zugrundel i egenden
Rechtsverhdltnis ungerechtfertigt erscheint. Soweit es den Tatbestand des “ungetreuen

Agenten oder Vertreters® im dbrigen betrifft, wird auf die Begrindung zu § 11 Bezug
genomren. .

Nach Absatz 2 Satz 2 sollen dem Markeninhaber in gleicher Weise wie nach § 14 Abs, 6

bei vorsdtzlicher oder fahrldssiger Rechtsverletzung Anspriiche auf Schadensersatz
Zustehen,

Ein Agentur- oder Vertretungsverhdltnis kann nicht nur mit natirlichen Personen, son-
dern auch mit juristischen Personen begriindet werden. Auch natirliche Personen als
Agenten oder Vertreter werden hiufig Inhaber eines Geschiftsbetriebs sein und Ange-
stellte oder Beauftragte zur Erledigung ihrer Geschifte einsetzen. Nird die Ver-
letzungshandlung in solchen Fillen nicht voa Agenten oder Vertreter selbst, sondern
von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, sol) gemap Absatz 2 Satz 3 in
gleicher Weise wie nach § 14 Abs. 7 der Unterlassungsanspruch und Schadensersatz-
anspruch auch gegen den Betriebsinhaber gegeben seip.

Soweit Dritte von einem ungetreuen Agenten oder Vertreter rechtswidrig in den Verkehr
- gebrachte Naren weitervertreiben, kdnnen gegen sie die sich aus § 14 ergebenden An-
spriiche geltend gemacht werden, wenn der Geschiftsherr Inhaber eines eigenen Marken-

rechts im Sinne des § &4 ist oder - z.B. in ¥ege der Dbertragung nach Absatz 1 -
geworden ist,

1u § 18 - Vernichtungsanspruch

§ 18 regelt den Vernichtungsanspruch des Inhabers einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung. Die Vorschrift Gbernisat mit einigen Anderungen die Regelung des
§ 252 WIG. Die Tetztgenannte Bestimmung gewdhrt den.Vernichtungsanspruch nur *in den
Fallen der §§ 24 und 25 (WZG)" und ist damit in ihres Anwendungsbereich auf Namen,
Firsen, Warenzeichen und Ausstattungen beschrinkt. Mach § 18 soll der Vernichtungs-
anspruch kiinftig auch in allen Fillen der Verletzung von Kennzeichenrechten im Sinne
des § 5 bestehen, weil ein Ausschlup der bisher nicht erfaften Keanzeichenrechte vom
Vernichtungsanspruch nicht gerechtfertigt erscheint. Die vollstandige Einbeziehung
der Rechte iw Sinne des § 16 UNG in das Produktpirateriegesetz war seinerzeit im
wesentlichen nur deshalb unterblieben, weil damit solche Anspriiche auch in das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb hatten eingefilhrt werden missen. Diese systematischen
Bedenken stellen sich bei der jetzigen Regelung 1m neuen Markengesetz nicht mehr.

Absatz 1 nimmt auf die in den §§ 14, 15 und 17 definierten Verietzungshandlungen Be-
2ug. Der Anspruch gilt somit auch in den Fillen des § 14 Abs. 4, ohne dap dies hier
ausdriicklich aufgefiibrt werden Bipte, da der - aus dew geitenden Recht dberncamene -
Begriff der “Segenstinde” wvon vornherein Verpackungen, Aufmachungen und Kenn-
zeichnungsmittel erfapt. Der in Absatz 2 vorgesehene Anspruch auf Vernichtung von
Vorrichtungen, die zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzt oder bestimat sind,
folgt der geltenden Bestimmung des § 25a Abs. 2 WZg.
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Absatz 3 stellt - Uber das geltende Recht hinaus - Klar, dap weitergehende Anspriiche
auf Beseitigung nach anderen Vorschriften unberiibrt bleiben. Dies kann 2,B. fir den
Anspruch auf Urteilsverdffentlichung zutreffen. Absatz 3 soil - &hnlich wie die in
geltenden Recht zum Auskunftsanspruch enthaltene Bestimmung (§ 25b Abs. 5 WZG), die
sich jetzt in § 19 Abs. 5 befindet - nur der Vollstandigkeit halber aufgenommen
werden, da sich schon aus § 2 ergeben wirde, dap solche Anspriiche unberdhrt bleiben.

u § 19 - Auskunftsanspruch

§ 19 Ubernimmt den im geltenden Recht in § 25b WZG geregelten Auskunftsanspruch. Aus
den gleichen Griinden wie bei § 18 werden auch hier alle geschiftiichen Bezeichnungen
in den Anwendungsbereich der Vorschrift einbezogen. Von dem Auskunftsanspruch sollen
alle widerrechtlich gekennzeichneten “Gegenstinde® erfat werden, wihrend das gelten-
de Recht nur “Waren" nennt. Auf diese Weise wird ebenso wie fir § 18 erreicht, dap
der Auskunftsanspruch auch in den Fillen des § 14 Abs. 4 gegeben ist.

d) Zu Abschnitt 4 - Schranken des Schutzes

In Abschnitt 4 sind zusammenfassend die Schranken geregelt, die den in Abschnitt 3
vorgesehenen Anspriichen entgegenstehen. Als bindende Vorgabe fir die Schranken des
Schutzes der eingetragenen Marke enthalt die Markenrechtsrichtlinie Vorschriften {ber
die lautere Benutzung von Mamen, beschreibenden Angaben und in Ersatzteilgeschift
(Artikel 6), Uber die Erschdpfung (Artikel 7), die Verwirkung (Artikel 9) und dber
die Benutzung der Marke (Artikel 10 ff.). Es bleibt den Mitgliedstaaten Gberlassen,
ob sie die mangelnde Benutzung nur im Ldschungsverfahren als Loschungsgrund im Sinne
der obligatorischen Artikel 11 Abs. 1 und Artikel 12 Abs. 1 der Markenrechtsricht-
linie oder auch als Schutzhindernisse is Eintragungsverfahren und i Verletzungs-
prozep ausgestalten (Artikel 11 Abs. 2 und 3).

Das geltende Recht regelt die Schutzschranken nur flr die eingetragenen Marken und
auch insoweit nur teilweise, Die nicht markenapige Benutzung von Namen, Firmen und
beschreibenden Angaben ist seit dem ersten Warenzeichengesetz Bestandteil des Geset-
zes (heute § 16 WIG}. Die Vorschriften dber die Benutzung sind seit 1967 Bestandteil
des Gesetzes (8% 5, 11 WIG). Die Verjahrung ist seit 1990 Bestandteil des Gesetzes
(§ 25¢c WIG). Die Verwirkung und die Erschdpfung als Schutzschranken sind nicht Ge-
genstand der Regelung im Warenzeichengesetz, Sie sind vielmehr von der Rechtsprechung
entwickeit worden, Auch fir durch Benutzung erworbene Marken im Sinne des § 25 WIG
und fir geschaftliche Bezeichnungen im Sinne des § 16 UNG enthalt das geltende Recht
keine Regelung. Die Rechtsprechung hat insoweit aber solche Schutzschranken analog
den fir eingetragene Marken geltenden Schutzschranken entwickelt.

Die Vorschriften des neuen Markengesetzes folgen der Markenrechtsrichtlinie und ent-
halten einige weitere Regelungen. Das neue Gesetz regelt dariiber hinaus zugleich die
Schutzschranken fir durch Benutzung erworbene Marken und fir geschiftliche Bezeich-
nungen, soweit diese ihrer Natur nach dafir in Betracht komeen. Damit wird die Rege-
lung der Schutzschranken insgesamt transparent und zu dem angestrebten Gleichklang
der Regelungen zum Schutz von Kennzeichenrechten beigetragen.

Auf zwei weitere Aspekte soll noch hingewiesen werden: Im Gesetz braucht nicht aus-
driicklich geregelt zu sein, dap Verbietungsanspriiche nicht gegen die Inhaber dlterer
Rechte gegeben sind. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Prioritatsgrundsatz, der
das gesamte Kennzeichenrecht beherrscht und in § 6 als Grundsatznorm enthalten ist.
Weiter ist zu berdcksichtigen, dap die in den §§ 20 bis 26 geregeiten Schutz-
hindernisse keine abschliepende Regelung aller in Betracht kommenden Schutz-
hindernisse darstellen. So sind 2. B. die aus entsprechenden vertraglichen Vereinba-
rungen 2wischen den Parteien folgenden Schranken auch neben den §§ 20 bis 26
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anzuwenden. Ebenso sind die Gerichte etwa nach § 21 Abs. 4 nicht daran gehindert,
weitere Verwirkungstatbestinde Ober die in §21 Abs. ! wund 2 ausdricklich
aufgeflhrten Fdlle hinaus anzuerkennen.

Iu § 20 - Verjdhrung

§ 20 dbernimmt die im geltenden Recht in § 25¢c WIG enthaltene Vorschrift Gber die
Verjihrung der Verletzungsanspriiche. Der sachliche Anwendungsbereich der Vorschrift
ist aber grofer als der der auf die Anspriche nach dem Warenzeichengesetz beschrink-
ten Verjahrungsregelung des § 25c WZG, weil sie die Anspriche aus den geschiftlichen
Bezeichnungen insgesamt erfapt. Um die Vorschrift bersichtlicher zu machen, soll sie
- anders als § 25¢ WIG - in drei Absdtze unterteilt werden.

Zu § 21 - Verwirkung von Ansprlchen

§ 21 regelt die Verwirkung von Anspriichen im Einklang mit den Vorgaben des Artikels 9
der Markenrechtsrichtlinie. Sie bezieht aus den vorstehend genannten Griinden auch die

Anspriiche der Inhaber von durch Benutzung erworbenen Marken und von geschaftlichen
Bezeichnungen ein.

Die Vorschrift regelt in ihrem Absatz 1 Anspriiche des Inhabers einer Marke im Sinne
des § 4 oder einer geschiftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 gegeniiber der Benut-
ung einer prioritatsjingeren eingetragenen Marke und in ihrem Absatz 2 Anspriiche des
Inhabers einer Marke cder einer geschdftlichen Bezeichnung gegen die Benutzung einer
durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3, einer geschiftlichen
Bezeichnung und eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13. Die Vorschrift setzt stets
das Bestehen eines priorititsjlingeren Rechts voraus und erfapt daher nicht sonstige
Kollisionsfdlle, in denen sich der Benutzer nicht auf ein eigenes Recht, sondern nur
auf eine bestehende Benutzungslage berufen kann. Solche Fdlle kdnnen aber wie nach
dem bisherigen Recht geldst werden (Absatz 4).

Voraussetzung fiir die Anwendung der Verwirkungsregel des Absatzes 1 soll - in Ober-
einstimaung mit Artikel 9 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie - sein, dap die jlngere
Marke flr Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, benutzt worden
ist. Die Benutzung fiir andere Waren oder Dienstleistungen, mdgen sie auch den
eingetragenen dhnlich sein, reicht nicht aus. Weiter mup der Inhaber des d1teren
Rechts von der Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von finf Jahren
Kenntnis gehabt und auPerdem die Benutzung wihrend dieses Zeitraums geduldet haben.
Auf eine ausdriickliche Zustimmung kommt es nicht an. Welchen Inhalt der Begriff
“Duldung” - ein Begriff der Markenrechtsrichtline - im einzelnen hat, wird von der

Rechtsprechung in Anwendung der Kriterien der Markenrechtsrichtlinie zu entwickeln
sein.

Die Verwirkung tritt, wie sich auch aus dem *soweit"-Satz ergibt, nur hinsichtlich
solcher Waren oder Dienstleistungen ein, fir die die jingere Marke tatsichlich be-
nutzt worden ist. Eine Ausdehnung des Benutzungsrechts auf andere in der Eintragung
- aufgeflhrte Waren oder Dienstleistungen ist damit nicht verbunden.

Schlieplich sieht Absatz 1 eine Ausnahme von dem Eintreten der Verwirkung fir solche
Falle vor, in denen der Inhaber der jingeren Marke die Anmeldung “bisgliubig® vorge-
nommen  hat. Der Begriff - “Bdsgliubigkeit® stammt ebenfalls aus der
Markenrechtsrichtlinie und bedarf einer Auslegung und Anwendung, die auf die hier ge-
regelten Fdlle bezogen ist, so daP er nicht dieselbe Bedeutung hat wie der Begriff
*Bosglaubigkeit™ in der deutschen Rechtsordnung im Ubrigen. Derselbe Begriff findet
sich auch bei den Ldschungstatbestinden (§ 50 Abs. 1 Kr. 4) und hat dort denselben
Inhalt. Dies bedeutet 1im Ergebnis, dap der Inhaber einer Marke, die wegen
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Bdsgldubigkeit geldscht werden kann, sich auf Verwirkung im Sinne des Absatzes 1
nicht berufen kann, _

Nach Absatz 2 gilt die in Absatz 1 vorgesehene Regelung auch in den Fallen, in denen
es sich bel dem jingeren Recht nicht um eine eingetragene Marke handelt. Diese Ergdn-
zung der Verwirkungsregel ist erforderlich, weil andernfalls dem Inhaber einer einge-
tragenen Marke im Ergebnis weniger Rechte zustehen wiirden als dem Inhaber eines nicht
durch eine Eintragung geschiitzten Rechts. Auch in den F3llen des Absatzes 2 komat es
fUr die Verwirkung auf die tatsdchliche Bemutzung an. Absatz 2 enthilt schlieplich
hinsichtlich der "Bbsglaubigkeit" dieselbe Ausnahme wie Absatz 1, wobei es fir den
Zeitpunkt der “Bdsgidubigkeit, da nicht auf die Anmeldung abgestellt werden kann,
auf den Zeitpunkt des Rechtserwerbs ankommen soll.

Die in den Absdtzen 1 und 2 vorgesehenen Regelungen gelten auch fir die Anspriiche des
Inhabers einer notorisch bekannten Marke im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsdbereinkunft. Die Verwirkung solcher Ansprilche ist auch nach der Pariser
Verbandsibereinkunft mdglich, wobei nach Artikel 6bis Abs. 2 der Pariser Verbands-
Ubereinkunft fir den Ldschungsanspruch eine Frist von mindestens finf Jahren vorge-
schrieben ist, wihrend fir den Unterlassungsanspruch eine solche Mindestfrist nicht
gilt. Auch nach der Pariser Verbandsiibereinkunft miissen dem Inhaber einer notorisch
bekannten Marke Anspriiche ohne zeitliche Beschrankung 2ustehen, wenn es sich bei der

von ihm angegriffenen Marke um eine “bGsgldubig erwirkte Eintragung® handelt
(Artikel 6bis Abs. 3 PV().

Gemdp Absatz 3 geht die Verwirkung nicht so weit, dap dem Inhaber des jingeren Rechts
umgekehrt ein Anspruch gegen den Inhaber des alteren Rechts zustiinde. Auch diese

Regelung ist unmittelbar aus der Markenrechtsrichtlinie (Artikel 9 Abs. 3) dbernommen
worden,

Absatz 4 stellt klar, dap die neue Verwirkungsregelung des Markengesetzes eine

Verwirkung aufgrund allgemeiner Grundsitze (insbesondere § 242 BGB) nicht aus-
schlieft,

Ju § 22 - Ausschiup von Ansprlchen bel Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit
Jingerem Zeitrang

Nicht nur im Falle der Verwirkung (§ 21), sondern auch in einer Reihe weiterer Fille
_ sollen Verletzungsanspriiche des Inhabers einer Marke oder einer geschiftlichen
Bezeichnung im Verhdltnis zu einer eingetragenen Marke ait jiingerem Zeitrang
ausgeschlossen sein, weil diese jingere Marke bestandskriftig geworden ist, d.h.
durch den Inhaber des alteren Kennzeichens nicht zur Ldschung gebracht werden kann.
Diese Fdlle werden durch die Vorschrift des § 22 geregelt.

Aus der Formulierung des Absatzes 1 ergibt sich das der Regelung zugrundeliegende
Prinzip, namlich dap Verletzungsanspriiche gegeniber einer jingeren eingetragenen Mar-
ke dann ausscheiden, wenn auch ein Ldschungsanspruch gegeniber dieser Marke nicht ge-
geben ist.

Nach Absatz 1 Nr. 1 bestehen Verletzungsanspriche dann nicht, wenn die prioritdts-
Jingere Marke aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschiftlichen Be-
zeichnung angegriffen wird, die zwar absolut prioritatsalter, z.B. friher angemeldet
worden ist, deren Bekanntheit aber erst nach dem fir den Zeitpunkt der jingeren Ein-
tragung maPgeblichen Tag erworben worden ist. In diesen Fillen ist die Loschung der
prioritatsjingeren Marke nach-§ 51 Abs. 3 ausgeschlossen. Wie sich aus der Begrindung
zu § 51 Abs. 3 ergibt, ist die dort vorgeschlagene Regelung zwar nicht unbedingt er-
forderlich, weil sich die entsprechende Rechtsfolge auch aus einer Auslegung der §§ 9
bis 13 ergeben wirde. Um aber mdgliche Unklarheiten zu beseitigen, soll dieser
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Lschungsausschiupgrund in § 51 aufgenommen werden. Uw klarzustellen, dap in diesen
fFillen auch Verletzungsanspriiche nicht gegeben sind, ist es erforderlich, diese Fall-
gestaltung auch in § 22 ausdriicklich zu regeln.

Nach Absatz 1 Nr. 2 bestehen Anspriiche dann nicht, wenn die im Verletzungsverfahren
geltend gemachte dltere Marke zum Zeitpunkt der Verdffentiichung der Eintragung der
jiingeren Marke entweder wegen Verfalls nach § 49 oder wegen absoluter Schutz-
hindernisse nach § 50 hitte geldscht werden kdnnen. In diesen Fdllen ist die Ldschung
der jingeren Marke nach § 51 Abs. 4 ausgeschlossen. Die Regelung erfapt daher auch
Fille, in denen die Eintragung einer dlteren Marke am Tag der Verdffentlichung der
Efntragung der jingeren Marke wegen mangelnder Benutzung 18schungsreif war.

Nach Absatz 2 stehen in den Falien, in denen der Inhaber einer Marke oder einer ge-
schiftlichen Bezeichnung nach Absatz 1 keine Anspriche geltend machen kann, dem Inha-
ber der jingeren Marke seinerseits ebenfalls keine Anspriiche gegen den Inhaber des
ilteren Kennzeichens zu. Die Vorschrift entspricht § 21 Abs. 3.

Zu § 23 - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatateilgeschift

Die in § 23 vorgesehene Schutzschranke der lauteren Benutzung von Naaen, beschreiben-
den Angaben und im Ersatzteilgeschaft entspricht weitgehend wdrtlich Artikel 6 Abs. 1
~ der Markenrechtsrichtlinie, bezieht aber die Anspriche der Inhaber von durch Benut-
zung erworbenen und notorisch bekanntem Marken sowie von geschaftlichen Bezeichnungen
ebenfalls ein. Im geltenden Recht findet sich in § 16 WIG eine auf Namen, Firmen und
beschreibende Angaben beschrdnkte und lediglich auf Anspriiche aus eingetragenen Mar-
ken anwendbare Regelung. § 16 WZG erlaubt die Verwendung von Namen, Firmen (ohne dies
auf solche Firmen zu beschrinken, die den Nachnamen des Firmeninhabers enthalten) und
beschreibenden Angaben nur unter der Voraussetzung, dap die Benutzung nicht
“warenzeichenmdpig erfolgt®.

Hach Nummer 1 haben Dritte das Recht, ihren Namen und ihre Anschrift im geschiftli-
chen Verkehr zu benutzen, auch wenn diese mit einer prioritdtsditeren Marke oder ge-
schiftlichen Bezeichnung {bereinstimmen. Die Regelung weicht von der insoweit
inzwischen als verfehlt angesehenen Regelung des § 16 WG ab, als die “Firma® nicht
einbezogen wird. Der Begriff “Name® ist dabei im Sinne des "Familiennamens® 2u ver-
stehen. Dies bedeutet, dap kinftig nur noch solche Firmen, die den familiennamen
(Nachnamen) ihres Inhabers enthalten, priviiegiert sind. Das Privileg kann auch ein-
greifen, wenn eine Nachfolge in der Person des Firmeninhabers eingetreten ist und der
neue Inhaber rechtmipig die alte Firma mit dem Namen des urspringlichen Firmeninha-
bers fortfiihrt. Eine ausdriickliche Regelung dieses Falles ist aber vor aliem deswegen
unterblieben, weil sich insoweit kaum allgemein geltende Regeln aufstellen lassen
wirden. Die Vorschrift bietet vielmehr die Handhabe 2ur Fortflhrung der heutigen
Rechtsprechung zur Befugnis zur Namensfithrung. Denn die Nummer 1 ist ein Ausdruck des
allgepeinen Grundsatzes, dap niesand an der lauteren Flhrung seines Namens im ge-
schaftlichen Verkehr gehindert werden soll,

Nach Nummer 2 ist die Verwendung eines leichens, das mit einer Marke oder einer ge-

schaftlichen Bezeichpung identisch oder dieser ahnlich ist, dann zuldssig, wenn das
Zeichen als eine beschreibende Angabe benutzt wird.

Nach Nummer 3 ist die Verwendung einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung
als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware zuldssig, soweit dabei die Nennung der Mar-
ke odgr Bezeichnung notwendig ist. Dies gilt insbesondere fir das Ersatzteil- oder
lubehorgeschaft, aber auch fiir Dienstleistungen, die (wie z.B. Reparaturen) mit Bezug

auf Waren oder Dienstleistungen erbracht werden, fir die die Marke oder die ge-
schiftliche Bezeichnung Schutz geniept. o
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Gemeinsame Voraussetzung fiir die drei Fallgruppen ist, dap die Benutzung nicht gegen
die guten Sitten verstdpt, also im Einklang mit den Grundsitzen des lauteren Wettbe-
- werbs steht. Es komst daher kinftig nicht mehr auf die kennzeichenndfige oder nicht-

kennzeichenmifiige Verwendung an, Auch das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist fir
sich allein nicht ausreichend, um die Benutzung als unlauter erscheinen zu lassen. £s
komst vielmehr auf eine WGrdigung aller Umstinde des Einzelfalls an.

§ 23 stellt damit auch eine notwendige Erginzung zur Offnung des Markenregisters fGr
Angaben und Zeichen dar, die. nach geltendem Recht nicht oder nur mit nachgewiesener
Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden kdnnen. Wenn an beschreibende Angaben ange-
lehnte oder mit ihnen “"wesensgleiche (aber nicht identische) Angaben als Marken
eingetragen werden, soll die Eintragung einer solchen Marke in aller Regel kein Recht
geben, die Benutzung der beschreibenden Angabe selbst zu untersagen, und zwar auch
dann nicht, wenn die beschreibende Angabe im herkSsmlichen Sinne “narkenndpig” be-
nutzt wird.

Iu § 24 - Erschipfung

Die in § 24 geregelte Erschdpfung der Rechte aus der eingetragenen Marke entspricht
Artikel 7 der Markenrechtsrichtlinie. In (Obereinstimmung wit den von der
Rechtsprechung zum geltenden Recht entwickelten Grundsidtzen soll die in § 24 enthal-
tene Regelung der Erschopfung jedoch auch fir die Anspriche der Inhaber von sonstigen
Marken und von geschiftlichen Bezeichnungen gelten. Damit unterliegt das Eintreten
der Erschdpfung bei diesen durch Benutzung geschitzten Kennzeichenrechten denselben

Regelungen und Einschrénkungen wie die Erschipfung der Rechte des Inhabers einer ein-
getragenen Marke,

Im geltenden Recht findet sich keine entsprechende Vorschrift. Die Lehre von der Er-
schipfung der Kennzeichenrechte ist vielmehr von der Rechtsprechung entwickelt wor-
den., Sie besagt, dap dem Berechtigten im Hinblick auf Waren, die er selbst in den
Verkehr gebracht hat oder die mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden
sind, keine markenrechtlichen Anspriche mehr zur Kontrolle des weiteren Vertriebs
dieser Waren und der Werbung fir diese Waren zustehen. Die deutsche Rechtsprechung
hat auPerdes aus der nach dem Warenzeichengesetz allein geschitzten Herkunftsfunktion
der Marke abgeleitet, dap das Inverkehrbringen der Waren im Ausland ein inlandisches
Narkenrecht in gleicher Weise erschipft wie das Inverkehrbringen im Inland. Dies gilt
nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die im Ausland in Verkehr gebrachten Waren
in ihrer Beschaffenheit von den entsprechenden inlindischen Waren abweichen. Dariiber
hinaus hat der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften in einer Reihe von
Entscheidungen den Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschépfung des Markenrechts
entwickelt. Nach dieser Rechtsprechung ist nicht nur der Vertrieb unverinderter Waren
in der gesamten Gemeinschaft zuldssig, sondern auch das Umpacken von Markehwaren ist
vom Gerichtshof unter eng eingegrenzten Voraussetzungen gestattet worden, soweit

damit nicht ein Neukennzeichnen (das stets dem Markeninhaber vorbehalten ist)
verbunden ist.

Nach § 24 Abs. 1 - insoweit wdrtlich mit Artikel 7 Abs. 1 der Karkenrechtsrichtlinie
Gbereinstimmend - hat die "Erschopfung die Wirkung, dap Oritte die Marke fir Waren
“benutzen* kénnen, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr
gebracht worden sind. Ein vO)lig uneingeschrinktes Benutzungsrecht im Sinne aller dem
Markeninhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen, die § 14 Abs. 3 und 4 beispielhaft
auffihrt, ist damit natlrlich nicht verbunden. In der Regel wird es um die Benutzung
der Marke im Zusammenhang mit dem Weitervertrieb unverdnderter Originalwaren gehen.
Damit ist auch die Verwendung in der Werbung grundsatzlich zuldssig
(Ankindigungsrecht). Hingegen wird das Kennzeichnungsrecht - das Recht zum Anbringen
der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung - in der Regel von der Erschopfung nicht
erfaBt, soweit es sich nicht um verkehrsibliche Fiile handelt, wie zum Beispiel im
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Rahmen der Kennzeichnung von Waren in Verkaufsgeschdften usw. Dabei ist es vom Ergeb-
nis her unerheblich, ob diese Neukennzeichnung, wie es zutreffend erscheint, schon
tatbestandlich keinen Erschépfungstatbestand darstellt oder ob eine der “berechtigten
Ausnahmen" im Sinne des Absatzes 2 gegeben ist. Hervorzuheben ist weiter, dap, anders
als im geltenden deutschen Recht, die Erschépfung nur eintritt, wenn das erste
Inverkehrbringen im Inland, in einem EG-Mitgliedstaat oder in einem der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens iUber den Europdischen Wirtschaftsraum stattgefunden
hat. Danach gibt es kinftig keine im “klassischen® Sinne internationale Erschdpfung
pehr. Auch dies entspricht dem Regelungsgehalt des Artikels 7 Abs. 1 der
Markenrechtsrichtlinfe, wobei die Einbeziehung der Vertragsstaaten des Abkommens Gber
den Europdischen Wirtschaftsraum nach diesem Abkommen selbst geboten ist.

Nach Absatz 2 gilt fir das Eintreten der Erschopfung eine allgemeine Ausnahwe, die
generalklauselartig formuliert ist. Wemnn “berechtigte Grinde® vorliegen, kann sich
der Schutzrechtsinhaber der Verwendung der Marke oder der geschiftlichen Bezeichnung
im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Naren widersetzen. Hierfiir enthilt die
Vorschrift zwei Beispielsfdlle; Danach liegen berechtigte Grinde insbesondere dann
vor, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verdndert oder ver-
schlechtert ist oder wenn die Marke oder die geschdftliche Bezeichnung in einer Weise
oder Erscheinungsform benutzt wird, die geeignet ist, ihre Wertschatzung in unlaute-
rer Weise zu beeintrdchtigen.

Die erste dieser Ausnahmen - Verdnderung oder Verschlechterung der Waren - ist unait-
telbar aus Artikel 7 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie d{bernommen. Die zweite
Ausnahme - Benutzung der Marke oder der geschiftlichen Bezeichnung in einer ihre
Wertschitzung beeintrichtigenden Weise oder Erscheinungsform - hat ebenfalls in der
Markenrechtsrichtlinie ihre Grundlage, weil dort die “berechtfgten Grlnde® nicht ab-
schliepend geregelt sind. Fir den Schutzrechtsinhaber ist nicht nur dann die Verwen-
dung seines Kennzeichens unzumutbar, wenn die Waren wegen ihrer Veranderung oder
Verschlechterung nicht mehr “seine" Originatwaren sind, sondern auch dann, wenn die
von einem Dritten benutzte Marke oder Bezeichnung nicht mehr “sein Kennzeichen ist.
" Diese Alternative kann insbesondere dann Anwendung finden, wenn eine Marke verstim-
melt oder sonst im Erscheinungsbild so gegendiber der Ublichen Darstellungsweise ver-
andert wird, dap des Markeninhaber ihre Benutzung fiir “"seine® Waren nicht zumutbar
ist. Auf die Bekanntheit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 komat es
in diesem Zusammenhang nicht an.

¥it der Regelung der Erschipfung in Obereinstimmung wmit den Vorgaben der
Harkenrechtsrichtlinie und insbesondere im Hinblick auf Absatz 2 ist auch der bishe-
rigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Gemeinschaften, die fir das
noch nicht harmonisierte nationale Markenrecht der Mitgliedstaaten entwickelt worden
ist, der Boden entzogen. Es wird kinftig fir die Auslegung des § 24 und des gleich-
lautenden Artikels 7 der Markenrechtsrichtlinie (fir die im Hinblick auf eingetragene
Karken letztlich der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften zustindig ist) da-
rauf ankommen, die Grenzen des Erschdpfungsgrundsatzes neu zu bestismen. Filir eine
unverinderte Fortfihrung der Rechtsprechung zum Umpacken von Markenwaren
(insbesondere von Arzneimitteln) besteht daher keine rechtliche Grundlage mehr.

Die Ausgestaltung des § 24 ist ein weiterer Beweis fir die These, dap des neyen
Markengesetz eine grundsatzlich veranderte Konzeption der Bedeutung des Marken-
schutzes zugrundeliegt. Die Herkunftsfunktion, die zwar weiterhin mapgeblich ist,

wird kiinftig durch eine Reihe weiterer Markenfunktiocnen erganzt, wie insbesondere die
Qualitatsfunktion und die Werbefunktion.
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Zu § 25 - Ausschlup von Ansprlchen bei mangeinder Benutzung

Zu den inzwischen traditionell gewordenen Schranken des Markenschutzes gehort, dap
eingetragene Marken ihrer Funktion entsprechend im geschiftlichen Verkehr benutzt
werden mssen, um aufrechterhalten werden zu kdnnen oder um gegen die Entstehung oder
den Bestand von kollidierenden Rechten durchgesetzt werden zu kdnnen.

- Die Markenrechtsrichtlinie enthilt hierzu in Artikel 10 eine Grundsatznorm, in Arti-
kel 11 eine Regelung fiir die Berlcksichtigung der mangelnden Benutzung ia
Nichtigkeits-, Ldschungs- und Verletzungsverfahren und in Artike) 12 Abs. 1 eine Re-
gelung, die einen Loschungsanspruch bei mangelnder Benutzung begriindet. Die Bestis-
mungen  in  Artikel 10, Artikel 11  Abs. 1 und  Artikel 12 Abs. 1 der
Markenrechtsrichtlinie sind fir alle Mitgliedstaaten bindend, wihrend die Beriicksich-
tigung mangelnder Benutzung im Eintragungsverfahren (Artikel 11 Abs. 2) und ia
Verletzungsverfahren (Artikel 11 Abs. 3) den Mitgliedstaaten freigestellt ist.

Das geltende Recht enthdit eine insgesamt wenig ibersichtliche und im Gbrigen auch
unvolistandige Regelung: Fir das Widerspruchsverfahren gilt, dap nur solche Marken
durchgesetzt werden kdnnen, deren Benutzung glaubhaft gemacht wird (§ 5 Abs. 7 %IG).
Ferner konnen Marken wegen mangelnder Benutzung geldscht werden (§ 11 Abs. 1 Nr. 4
WZG). § 11 Abs. 5 WIG enthdlt eine komplizierte Vorschrift {ber die Heilung der wegen
mangelnder Benutzung eingetretenen Ldschungsreife. § 11 Abs. 6 WIG sieht vor, dap
eingetragene Marken aufgrund einer dlteren Marke nicht geldscht werden kénnen, wenn
die dltere Marke im Zeitpunkt der Bekanntmachung der jiingeren Marke 1dschungsreif
war.  Der Einwand der  Ldschungsreife  wegen  mangelnder  Benutzung im
Verletzungsverfahren st im Gesetz nicht ausdriicklich geregelt, von der
Rechtsprechung aber anerkannt worden. Gieiches gilt dafir, dap Inhabern von Marken,
die in Anwendung der Vorschriften des § 11 WIG nicht geldscht werden kdnnen,
gegeneinander keine Verbietungsrechte zustehen.

Das neue Markengesetz {bernimmt die bindenden Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie und
enthdlt an den jeweils in Betracht kommenden Stellen Vorschriften ber die Benutzung.
§ 26 enthalt die Bestimmung darlber, was als Benutzung anzusehen ist, und entspricht
damit Artikel 10 der Markenrechtsrichtlinie. § 25 regelt den Ausschlup von Anspriichen
bei  mangelnder Benutzung wund entspricht damit Artikel 11 Abs. 3  der
Markenrechtsrichtlinie. § 43 Abs. 1 regelt die Geltendmachung mangelinder Benutzung im
Widerspruchsverfahren und entspricht damit  Artikel 11 Abs. 2 der
Markenrechtsrichtlinie. § 49 Abs. 1 regelt den Verfall des Markenrechts bei mangeln-
der Benutzung und entspricht damit dem - bindenden - Artikel 12 Abs. 1 der
Harkenrechtsrichtlinie. § 55 Abs. 3 regelt die Geltendwachung mangelnder Benutzung im

Ldschungsverfahren und entspricht damit dem - ebenfalls bindenden - Artikel 11 Abs. 1
der Markenrechtsrichtlinie.

§ 25 regelt den Ausschlup von Anspriichen parallel zu den sonstigen Schutzschranken.
Nach Absatz 1 kénnen die auf die §§ 14, 18 und 19 gestiitzten Anspriiche des Inhabers
einer eingetragenen Marke nicht geltend gemacht werden, wenn die Marke innerhalb der
letzten finf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs flr die in Frage stehenden
Waren oder Dienstleistungen nicht in einer den Anforderungen des neuen Markengesetzes
entsprechenden Weise (§ 26) benutzt worden ist. Aus § 26 ergibt sich, dap auch die
gerechtfertigte Nichtbenutzung zu berdcksichtigen ist. Das Benutzungserfordernis gilt
natiriich, wie der letzte Halbsatz des Absatzes 1 klarstellt, nur, wenn die Marke im
mapgeblichen Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren eingetragen ist. Eine Einbeziehung
~ der Anspriche nach § 16 (Nachschlagewerke) und nach § 17 (ungetreue Agenten oder Ver-

treter) ist nicht erforderlich, weil der Anspruch nach § 16 ohnehin nur bei verkehrs-
bekannten Marken praktisch werden wird, die stets benutzt sein werden, und § 17 in
Fallen der Markeninhaberschaft im Ausland von vornherein nicht eingreifen kann und in
dbrigen von § 17 in der Praxi¢ im wesentlichen nur Falle erfapt werden, in denen es

sich bei der Marke des Markeninhabers (Geschiftsherrn) um eine nicht durch Eintragung
geschiitzte Marke handelt,
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Fir den Fall, dap die mangelnde Benutzung im Rahwen eines Prozesses geltend gemacht
wird, enthilt Absatz 2 nihere Bestimmungen. In Absatz 2 Satz 1 wird klargestellt, da
der Ausschiup von Anspriichen wegen mangelnder Benutzung nicht von Amts wegen, sondern
nur auf Einrede des Beklagten beachtet wird. Wird die Einrede im Prozep erhoben, mup
der Kliger die ausreichende Benutzung {(im Sinne des § 26) fir den Zeitraum der
letzten finf Jahre vor Klageerhebung nachweisen. Nach Absatz 2 Satz 2 greift die
Einrede aber auch dann durch, wenn der finfjihrige Zeitraum der mangelnden BenutZung
erst wahrend des Prozesses, gegebenenfalls auch erst wihrend des Berufungsverfahrens,
vollendet wird. Der Kldger mup nimlich nach Satz 2 auf Einrede des Beklagten auch
nachweisen, dap er die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor der letzten
pindlichen Verhandlung hinreichend benutzt hat. Diese Regelung bedeutet im Gbrigen
auch, dap eine mach Klageerhebung erstmals oder wieder aufgenommene Benutzung nach
Ablauf eines Zeitraums fiinfjihriger Nichtbenutzung immer unberiicksichtigt bleibt,
wenn der - Kliger die Marke bereits wihrend der letzten finf Jahre vor der
Klageerhebung nicht ausreichend benutzt hat und daher den Nachweis nach Satz 1 nicht
erbringen kann. War die Marke zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht finf Jahre
eingetragen oder war ein Zeitraum von finf Jahren der Nichtbenutzung noch nicht abge-
laufen, so fihrt die innerhalb der finfjdhrigen Schonfrist erstmals oder erneut auf-
genomene Benutzung dazu, dap der Markeninhaber alle Rechte aus der Narke geltend ma-
chen kann, weil die Marke nicht “verfallen* ist. Lauft die Finfjahresfrist nach
Klageerhebung ab. und wird die Benutzung erst danach wdhrend des Prozesses erstmals
oder wieder aufgencmmen, so kann die mangelnde Benutzung in dem Verfahren nicht er-
folgreich eingewendet werden, da keiner der in Satz 1 und Satz 2 geregelten Fille der
Nichtbenutzung gegeben ist und die Wiederaufnahme der Benutzung grundsdtzlich zur
Heilung geeignet ist. In diesen in der Praxis kaum vorkommenden Fallen bleibt der Be-
klagte darauf verwiesen, die LOschung der Klagemarke nach den §§ 49, 53 oder 55 zu
betreiben.

Die Regelung in Absatz 2 wird, ohne dap dies ausdricklich vorgeschrieben werden alp-
te, mit umgekehrter Parteienrolle auch im Feststellungsverfahren anzuwenden sein, Im
Verfahren des einstweiiigen Rechtschutzes wird an die Stelle des in Absatz 2 vorgese-
henen Nachweises die Glaubhaftmachung treten.

Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung findet sich, auf die jeweilige Verfahrensart zu-
geschnitten, auch im Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1) und im Loschungsverfahren
(§ 55 Abs. 3).

§25 st auf die fakultative Vorschrift des Artikels 11 Abs. 3  der

Markenrechtsrichtlinie gestitzt. Im geltenden Recht findet sich keine ausdriickliche
Yorschrift dieser Art.

Zu § 26 - Benutzung der Marke

Wie in der Begriindung zu § 25 schon ausgeflhrt, enthdlt § 26 fir alle Vorschriften
dieses Gesetzes, nach denen es auf die Benutzung der Marke ankomsat, eine einheitliche
Definition des Begriffs der Benutzung. § 26 entspricht damit Artikel 10 der
Markenrechtsrichtlinie. Daher ist bei der Ausiegung des § 26 zu beachten, dap es sich
ug Richtlinienkriterien, also um “europdische” Normen handelt.

Eie mapgeblichen Kriterien ergeben sich aus Absatz 1 in Verbindung mit den Absatzen 2
is 4.

- Die Marke muB als Marke benutzt werden. Dies erfordert nicht notwendig, dap die
Marke auf Waren angebracht' worden sein mup. Notwendig und ausrefchend st eine
funktionsgerechte Verwendung der Marke. Hierfir kann, je nach den Umstdnden, auch die
Bequtzung auf Geschdftspapieren, in Katalogen oder insbesondere in der Werbung aus-
reichen, wie dies der Rechtslage in einer Reihe von Mitgliedstaaten entspricht. Fiir
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eine Fortsetzung der strengen deutschen Rechtsprechung, die im Grundsatz jedenfalls
bei Warenmarken eine Benutzung auf der Ware verlangt, besteht kinftig keine Grundlage

mehr, weil der Begriff der Benutzung in Ausiegung der Richtlinie neu bestimmt werden
auf.

- Die Marke mup grundsatzlich in der Form, in der sie eingetragen worden ist, benutzt
werden. Dies gilt allerdings nur als Grundsatz, weil solche Abweichungen, die den
kennzeichnenden Charakter der Marke unverdndert lassen, nach Absatz 3 unschddliich
sind. Dies steht im Einklang wmit Artikel 10 Abs, 2 Buchstabe a der
Markenrechtsrichtiinie und Artikel 5 € Abs. 2 der Pariser Verbandsibereinkunft. Hier
sotl der Begriff “"kennzeichnender Charakter® an die Stelle des mapgeblichen Begriffs
der Markenrechtsrichtlinie (“Unterscheidungskraft®) gesetzt werden, weil der Begriff
der “Unterscheidungskraft® aus der insoweit nicht ganz zutreffenden deutschen Fassung
der Pariser VerbandsGbereinkunft ibernommen worden ist, deren Regelungsgehalt tref-
fender mit “kennzeichnender Charakter" wiedergegeben wird. Flr die Rickkehr zu der
friher gelegentlich sehr strengen deutschen Rechtsprechung bei der Anerkennung abge-
wandelter Benutzungsforwen als rechtserhaltend besteht kinftig keine Grundlage, da -
anders als im geltenden Recht - das neue Markengesetz ausdricklich anerkennt, dap
abgewandelte Benutzungsformen berficksichtigt werden missen, Absatz 3 Satz 2 stellt
zusdtzlich klar, dap dieser Grundsatz auch dann gilt, wenn die Marke in der
abgewandelten Form, die benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist. Damit wird der
insoweit strengen deutschen Praxis, die in diesen Fdllen grundsitzlich von einer
Benutzungszurechnung absieht, der Boden entzogen. Auf diese Weise wird zugleich ein
Beitrag zur Entlastung des Registers geleistet, weil der gegenwdrtig gegebene “Iwang"

zur Anmeldung aller in Betracht kommenden Abwandlungen kinftig nicht mehr gegeben
sein wird.

- Die Marke mup flr die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen worden
ist, benutzt werden. Im Hinblick darauf, dap die deutsche Rechtslage bei der Beurtei-
lung der Benutzung nur fiir einen Teil der eingetragenen Waren oder fir eine Ware, die
unter einen eingetragenen Oberbegriff fillt, zu insgesamt ausgewogenen Ergebnissen
gelangt ist, dirfte keine Veranlassung bestehen, insoweit kinftig strengere Grundsdt-
ze 2u entwickeln.

- Die Marke mup im Inland benutzt werden. Nach Absatz 4 gilt als Inlandsbenutzung
auch die Anbringung der Marke auf Exportwaren. Hinsichtlich der Benutzung im Inland
ist weiter zu berlicksichtigen, dap vGlkerrechtliche Vereinbarungen, die die Benutzung
im Ausland der Benutzung im Inland gleichstellen, selbstverstdndlich unberlhrt
bleiben. Dies g¢ilt gegenwirtig nach Artikel 5 des Obereinkommens 2wischen dem
Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und
Markenschutz vom 13, April 1892 (RGB1. 1894 S, 511) in der Fassung des Abkommens vom
26. Mai 1902 (RGB1. 1903 S. 1819) nur is Verndltnis zur Schweiz.

- Es sup sich um eine ernsthafte Benutzung handeln. Damit sind ebenso wie nach
geltendew Recht und wie nach den vergleichbaren Regelungen in anderen Lindern
insbesondere *Scheinbenutzungshandlungen® unerheblich,

- Die Marke sup von ihrem Inhaber benutzt werden, Der Benutzung durch den Inhaber
wird nach Absatz 2 die Benutzung mit seiner Zustimmung gleichgestellt.

- Die Nichtbenutzung kann, wenn berechtigte &riinde daflir vorliegen, gerechtfertigt
werden. Fir die Rechtfertigung, die auch in der Pariser Verbandsibereinkunft vorgese-
hen ist, wird es wie bisher auf die Umstande des Einzelfalls ankommen, so dap weite-
res zu der voraussichtlichen Anwendung dieser Vorschrift zundchst nicht gesagt werden
kann. Die bisherige Praxis des deutschen Rechts, die eine ausreichende Benutzung auch
in solchen Fallen angenommen hat, in denen die Marke im Zulassungsverfahren fir noch
nicht zugelassene Arzneimittel angegeben worden ist, soll auch kinftig fortgefihrt
werden. Hierbei macht es keinen entscheidungserheblichen Unterschied, ob bei noch
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" ausstehender Zulassung die Verwendung der Marke in den Zulassungsunterlagen als Be-
nutzung qualifiziert wird oder ob in diesen Fdllen die Nichtbenutzung gerechtfertigt
jst. Dies wird auch in den verschiedenen Verfahren deswegen keine Rolle mehr spielen,
weil kinftig auch schon im Widerspruchsverfahren die Rechtfertigung der Nicht-
benutzung wdglich sein wird.

Absatz 5 enthdlt schlieplich eine Regelung, die wegen des “nachgeschalteten®
Widerspruchsverfahrens erforderlich ist. Solange das Widerspruchsverfahren noch nicht
abgeschlossen ist, ist dem Inhaber der bereits eingetragenen Marke nicht zuzumuten,
die Marke schon zu benutzen. Deshalb lauft die finfjahrige Benut2ungsschonfrist in
diesen Fdllen erst vom Abschlup des Widerspruchsverfahrens an. Das geltende Recht
kennt in § 5 Abs. 7 Satz 4 WIG eine entsprechende Regelung fir nach § 6a WIG be-
schleunigt eingetragene Marken.

e) Zu Abschnitt 5 - Marken als Gegenstand des Veradgens

Iu § 27 - Rechtslbergang

Die Markenrechtsrichtlinie enthilt zur Qbertragung des durch die Anmeldung oder Ein-
tragung einer Marke begrindeten Rechts keine Vorschriften. Das geltende Recht sjeht
seit dem 1. Mai 1992 die Obertragbarkeit des Markenrechts auch ohne den Obergang des
Geschiftsbetriebs vor. § 27 dbernimmt diese im geltenden Recht in § 8 Abs. 1 WIG ent-
haltene Vorschrift in etwas anderer Gestalt. Auperdem werden die anderen Marken-
kategorien des § 4 - die aufgrund Benutzung mit Verkehrsgeltung oder aufgrund notori-
scher Bekanntheit geschitzten Marken - in die Regelung einbezogen, da es zu unver-
standlichen trgebnissen fihren wirde, wenn nur eingetragene, nicht aber durch Benut-
zung erworbene Markenrechte ohne einen Geschiftsbetrieb, zu dem sie gehren, dbertra-
gen werden kOnnten, Das neue Markengesetz sieht aber von einer Regelung der
(bertragung von geschiaftlichen Bezeichnungen i® Sinne des § 5 ab. Insoweit soll das
geltende Recht nicht verdndert werden.

Aus den Absdtzen 1 und 2 ergibt sich, dap nach § 4 begrindete Ausschiieplichkeits-
rechte auch ohne den Geschaftsbetrieb oder den Teil des Geschaftsbetriebs, zu dem die
Rarke gehdrt, auf andere Gbertragen werden oder dbergehen. Uber das geltende Recht
hinaus soll kinftig auch eine Teillibertragung mdglich sein. Nach Absatz Zz wird im
Iweife) das nach § 4 begriindete Ausschlieplichkeitsrecht von der Obertragung oder dem
Obergang des Geschiftsbetriebs oder des Teils des Geschaftsbetriebs, zu dem die Marke
gehort, erfapt. Markenanmeldungen werden nach § 31 einbezogen.

Mach Absatz 3 wird der Rechtsibergang im Falle einer eingetragenen Marke auf Antrag
eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen
wird. Hierfir wird anders als im geltenden Recht keine Umschreibungsgebihr mehr erho-
. ben, weil die tatsachiiche Richtigkeit der Registerangaben {iber Person, Namen, Sitz

usw. des Markeninhabers auch im Offentlichen Interesse liegt. Die anderen Gebilhren
sind so bemessen, dap der entstehende Ausfall an Einnahmen ausgeglichen wird.

Da nach Absatz 1 auch eine Teillbertragung - fir einen Teil der eingetragenen MWaren
oder Dienstleistungen - zuldssig sein soll, bedarf es einer erginzenden Bestimmung
iber die in solchen Fillen geltenden Verfahrensregelungen. Absatz 4 sieht daher vor,
dap bei einer solchen Teildbertragung die Vorschrift des § 46 (Teilung der Eintra-
gung) entsprechend anzuwenden ist. Dies hat insbesondere zur Folge, dap fir die
Teildbertragung einer eingetragenen Marke wegen des damit verbundenen Aufwands -
Anlegung neuer Akten, Zuteilung neuer Nummern usw. - auch eine Geblihr zu zahlen sein
wird, wie dies in § 46 Abs. 3 vorgesehen ist. Im Hinblick darauf, dap nach § 31 in
Verbindung mit Absatz 1 von § 27 auch die Teiliibertragung einer Anmeldung mdglich
ist, wird im Falle einer solchen Teilibertragung die Vorschrift Gber die Teilung von
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Anzeldungen (§ 40) entsprechend anzuwenden sein. Dies ergibt sich aus § 31, der von
giner “entsprechenden Anwendung* der Vorschriften ilber eingetragene Marken auf ange-
meldete Marken ausgeht. Dies hat insbesondere auch zur Folge, dap im Falle der
Teilibertragung einer Anseldung eine Teilungsgeblhr zu zahlen sein wird. Weitere Ein-
zelheiten des Teilungsverfahrens, das wegen der unterschiedlichen Sachlage nicht
vollstindig dem Verfahren der Teilung von Anmeldungen und Eintragungen nach den §§ 40
und 46 entsprechen kann, sellen in den nach § 65 zu erlassenden Durchflihrungs-
bestimmungen geregelt werden.

2u § 28 - Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber

§ 28 regelt in Absatz 1 die Legitimationswirkung der Eintragung, in Absatz 2 die
Geltendmachung von Rechten durch Rechtsnachfolger und deren Beteiligung an patentaat-
Yichen Verfahren sowie Rechtsmittelverfahren und in Absatz 3 die Zustellungen durch
das Patentamt an den Markeninhaber und an Rechtsnachfolger. Die Vorschrift des § 28

gilt, wie sich aus § 31 ergibt, entsprechend in Verfahren, die sich noch im Anmelde-
stadium befinden.

Das geltende Recht sieht in § 8 Abs. 2 WIG vor, dap der Rechtsnachfolger des einge-
tragenen Markeninhabers das durch die Eintragung der Marke begrindete Recht erst
geltend machen kann, wenn er in das Register eingetragen worden ist. Diese Regelung
fihrt dazu, dap im Falle eines Rechtsibergangs vor der Eintragung des Rechtsnach-
folgers das Recht aus der Marke vom bisherigen Inhaber mangels materieller Berech-
tigung, vom Rechtsnachfolger mangels formeller Berechtigung nicht geltend gemacht
werden kann. Diese Rechtslage ist unbefriedigend, da bis zur Eintragung des Inhaber-
wechsels niemand zur Geltendmachung des Markenrechts - weder im Verletzungsverfahren
noch in den Verfahren vor dem Patentamt - berechtigt ist. § 28 enthdit daher eine vom
geltenden Recht in mehrfacher Hinsicht abweichende Regelung.

Nach Absatz 1 besteht kinftig eine Vermutung dahingehend, dap dem als Inhaber Einge-
tragenen das durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht zusteht. Diese Rege-
lung gilt fiir alle Verfahren. Sie wird lediglich fir die patentamtlichen Verfahren
und darauffolgende Rechtsmittelverfahren vor dem Patentgericht und dem Bundes-
gerichtshof durch Absatz 2 erganzt.

Absatz 1 hat daher Bedeutung insbesondere fir Verletzungsverfahren und sonstige Ver-
fahren, in denen der Markeninhaber Rechte aus der Eintragung in Anspruch nimat. Diese
Rechte stehen jeweils dem Inhaber zu, wie sich fir das Verletzungsverfahren insbeson-
dere aus den §§ 14 ff. und fiir die Loschungsklage aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 ergibt. Eine
Eintragung in das Register ist fir die Aktiviegitimation nicht erforderlich. Die
Vermutungswirkung des Absatzes 1 bedeutet aber, dap im Regelfall in diesen Verfahren
die Vorlage der Registereintragung zum Nachweis der Berechtigung ausreicht. Nur dann,
wenn der Gegner die Vermutungswirkung entkriftet, mup die Rechtsinhaberschaft - z.B.
infolge einer {bertragung - nachgewiesen werden. Entsprechendes gilt fir Anspriche,
die gegen den Markeninhaber geltend gemacht werden. Insoweit sind allerdings die -
auch schon im geltenden Recht in § 11 Abs. 2 und 3 WIG enthaltenen - besonderen
Bestimmungen fir L&schungsklagen 2zu berdcksichtigen: Nach § 55 Abs. 1 kann die
Loschungsklage sowohl gegen den als Inhaber Eingetragenen als auch gegen den Rechts-
nachfolger gerichtet werden. Loschungsurteile, die gegen den Rechtsvorganger erstrit-
ten worden sind, sind nach § 55 Abs. 4 auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam.

Tritt eine Rechtsnachfolge wahrend eines anhdngigen Verfahrens ein, gelten die Vor-
schriften der ZivilprozeBordnung (§§ 265, 325 7P0). Der Rechtsnachfolger kann gegebe-
nenfalls Partei des Verfahrens werden oder als Nebenintervenient auftreten. Eine Ein-
tragung des Rechtsnachfolgers in das Register ist dafir nicht erforderlich, da die
Rechtsinhaberschaft auch ohne die Eintragung nachgewiesen werden kann,
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Absatz 2 erginzt die in Absatz 1 enthaltene Vermutungsregel fir Verfahren vor dem
Patentamt sowie Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren. Danach soll der Rechts-
" nachfolger vor seiner Eintragung in das Register den Anspruch auf Schutz einer einge-
tragenen Marke und die Rechte aus der Eintragung nur geltend machen sowie an sonsti-
gen Verfahren vor dem Patentamt nur dann mitwirken kdnnen, wenn der Antrag auf Ein-
tragung der Rechtsnachfoige dem Patentamt zugegangen ist.

Diese Regelung bedeutet fir die in der Praxis besonders bedeutsamen Widerspruchs-
verfahren folgendes: Oer Rechtsnachfolger kann selbstadndig Widerspruch erheben,
sobald ein Antrag auf Umschreibung der Marke beim Patentamt eingegangen ist. Der
Rechtsnachfolger mup, soweit die Rechtsnachfolge dem Patentamt im Zusammenhang mit
dem Umschreibungsantrag nicht bereits nachgewiesen ist, seine Legitimation - also
seine Rechtsinhaberschaft, die Voraussetzung fir das Widerspruchsrecht ist (§ 42
Abs. 1) - glaubhaft machen. Nach dem (bergang des durch die Eintragung einer Marke
begriindeten Rechts kann der Rechtsvorginger - da er nicht mehr materieller Inhaber
der Marke ist - Widerspruch nicht mehr erheben. Tritt die Rechtsnachfolge nach Erhe-
bung des Widerspruchs ein, gelten die Vorschriften der Zivilprozepordnung Gber die
Wirkung einer Rechtsnachfolge auf anhdngige Verfahren (8§ 265, 325, 66 ff. IP0) ent-
sprechend. Ist die Marke, gegen deren Eintragung Widerspruch erhoben worden ist,
ibertragen worden, so ist “richtiger® Verfahrensbeteiligter der wahre Inhaber des
Markenrechts. Die Vermutungswirkung der Eintragung (Absatz 1) gilt allerdings auch in
diesen Yerfahren. Der Rechtsnachfoliger kann sich an dem Verfahren erst ab dem Zeit-
punkt beteiligen, zu dem ein Antrag auf Umschreibung beim Patentamt zugegangen ist.
Auch hier gelten die Vorschriften der Zivilprozepordnung Gber die Ffolgen eines
Inhaberwechsels wihrend eines anhdngigen Verfahrens entsprechend. Der Widersprechende
wird in aller Regel in solchen Fdllen keine Einwendung gegen einen Parteiwechsel
erheben.

Absatz 2 gilt auper fiir Widerspruchsverfahren auch fir alle anderen Verfahren vor dem
Patentamt, in denen es um die Rechte oder Anspriche von Markeninhabern geht, und dar-
iber hinaus auch fiir alle sonstigen Verfahren, von denen hier nur beispielhaft die
Teilung, der Verzicht, die Akteneinsicht und die Wiedereinset2ung genannt werden sol-
Ten. Je nach Art der Verfahren wird der Rechtsnachfolger seine Rechtsinhaberschaft,
soweit er noch nicht eingetragen ist, glaubhaft machen oder nachweisen missen.

Die Rechtsmittelverfahren (Beschwerde und Rechtsbeschwerde) sind in diese Regelung

einbezogen worden, weil es sich um die Fortfihrung der vor dea Patentamt begonnenen
Verfahren handelt.

Die praktische Bedeutung des Absatzes 2 wird vor aliea darin liegen, dap fristgebun~
dene Erklarungen, wie z.B. Widerspriiche oder auch Beschwerden, auch vom Rechtsnach-
folger abgegeben werden kinnen, ohne dap er bereits im Register eingetragen sein mup.
Die Bedeutung des Absatzes 2 wird im {brigen weitgehend davon abhdngen, ob es dem
Patentamt gelingt, Umschreibungsantrage z{igig zu erledigen.

Absatz 3 erginzt die Bestimmung in Absatz 2. Nach Satz 1 sind Verflgungen und
~ Beschliisse des Patentamts, die der Zustellung an den Markeninhaber bediirfen, dem als
Inhaber Eingetragenen zuzutellen. Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 8 Abs. 3
Satz 1 WIG). Diese Bestimmung wird durch Satz 2 ergdnzt. Danach sind solche Verfiigun-
gen und Beschlisse, sobald dem Patentamt ein Antrag auf Umschreibung zugegangen ist,
auch des Rechtsnachfolger zuzustellen. Damit sollen die Rechtsnachfolger in den Stand
versetzt werden, die ihnen nach Absatz 2 zustehenden Rechte auch geitend machen zu
kdnnen. Satz 2 stellt daher eine notwendige Erginzung des Absatzes 2 dar. Fir die
Beibehaltung der Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 2 WZG Gber die Zustellung an Erben
des Markeninhabers besteht kein Beddrfnis. Vielmehr gelten auch insoweit die allge-

meinen Regelungen (;ustellung an den als Inhaber Eingetragenen oder an den Rechts-
nachfolger, sobald ein Unschreibungsantrag Zugegangen ist).
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Sowéit sich dies als erforderlich erweisen sollte, kdnnen im Gbrigen in den nach § 65
2u erlassenden Qurchflhrungsvorschriften ndhere- Bestimmungen zur Ausfiillung der
Absatze 2 und 3 getroffen werden.

Iu § 29 - Dingliche Rechte; Iwangsvollstreckung; Konkursverfahren

§ 29 enthdlt Regelungen Uber die Marke als Gegenstand dinglicher Rechte oder von Map-
nahmen der Iwangsvollstreckung. Das geltende Recht regelt die von § 29 erfapten Fille
nicht ausdricklich,

Nach Absatz 1 kann das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische
Bekanntheit einer Marke erworbene Recht {Anseldungen werden von § 31 erfapt) als sol-
ches Gegenstand von dinglichen Rechten (Absatz 1 Nr. 1) und von Mafnahmen der Iwangs-
yollstreckung (Absatz 1 Nr. 2) sein. Dies folgt aus der nach § 27 Abs. 1 gegebenen
Moglichkeit der “frejen" Obertragung von Markenrechten. Etwaige Schranken fir die
Iwangsvollstreckung in Markenrechte - z.B. in den Fdllen, in denen die Marke zugleich
der Name des Inhabers des Unternehamens ist oder in denen die Zwangsvollstreckung
gerade in die Marke aus anderen Grinden unverhdltnismdpig wire - kdnnen auch ohne

ausdriickliche Regelung im Markengesetz nach den allgemein geltenden Vorschriften
durchgesetzt werden.

Nach Absatz 2 ist im Falle eingetragener Marken die Eintragung von dinglichen Rechten
und MaPnahmen der Iwangsvollstreckung im Register vorgesehen, ohne dap dazu aller-
dings eine Yerpflichtung besteht. Der Antrag ist nicht gebihrenpflichtig.

Das durch die Eintragung einer Marke begrindete Recht wird auch vom Konkurs des
Markeninhabers erfapt. Um in diesen Fdllen fir eine Unterrichtung der interessierten
Offentlichkeit zu sorgen, sieht Absatz 3 vor, dap die entsprechenden Tatsachen in das
Register eingetragen werden kdnnen. Auch dieser Antrag ist nicht gebihrenpflichtig.
Soweit dabei in Absatz 3 der Begriff Konkurs verwendet wird, gilt dies entsprechend
auch fir das Gesamtvollstreckungsverfahren des Beitrittsgebiets (§ 1 Abs. 4
Satz 2 Gesamtvollstreckungsordnung - GesQ),

Iu § 30 - Lizenzen

Die Markenrechtsrichtlinie regelt das materielle Lizenzvertragsrecht in Artikel 8.
~ Das geltende Recht enthdlt keine Regelung der Markenlizenz. Sie ist von der Recht-
sprechung anerkannt, soll aber ausschlieplich schuldrechtliche Wirkung haben. Das
neue Markengesetz {bernimmt die bindenden Regelungen der Markenrechtsrichtlinie und
unterstellt diesen auch die Lizenzen an nicht durch Eintragung erworbenen Marken. Von
einer Einbeziehung der Lizenzen an geschdftlichen Bezeichnungen wird abgesehen, weil
die Rechtslage hierzu von der fir Markenlizenzen gegenwartig teilweise abweicht. Eine
Aussage dahingehend, dap Lizenzen an geschaftlichen Bezeichnungen, die weit yerbrei-
tet sind, kinftig unzuldssig wiren oder auch kiinftig ausschlieplich schuldrechtiicher
Natur sein mipten, ist damit nicht verbunden.

Nach Absatz 1 kdnnen Markenlizenzen ausschlieplicher oder nicht ausschlieplicher Art
sein, Sie kdnnen fir das gesamte Inland oder nur fir einen Teil des Inlands verein-
bart werden. Sie konnen auch nur fiir einen Teil der Maren oder Dienstleistungen, fur

die die Marke Schutz geniept, vereinbart werden. In der Formulierung folgt Absatz 1
weitgehend § 15 Abs. 2 des Patentgesetzes.

In Obereinstimmung mit Artike) 8 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie kdnnen Yerstidfe
gegen vertragliche Vereinbarungen, soweit sie zu den in Absatz 2 aufgefiihrten Fallen
gehdren, vom Markeninhaber gegen den Lizenznehmer auch mit der Markenverletzungskiage
verfolgt werden. Werden solche Waren von Dritten weitervertrieben, so stehen dea
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Markeninhaber die Anspriiche aus den §§ 14 ff. unmittelbar zu; § 24 findet in diesen
Fillen keine Anwendung. Aus Absatz 2 ergibt sich ebenso wie aus verschiedenen anderen
Vorschriften des neuen Markengesetzes in besonders deutlicher Weise, dap die Marke
kinftig nicht nur in ihrer Herkunftsfunktion, sondern auch in ihrer Qualitdtsfunktion
markenrechtlichen Schutz geniepen soll.

Nach Absatz 3 kann ein Lizenznehmer Verletzungsklage nur mit Zustimmung des Marken-
inhabers erheben. Der Lizenzvertrag oder eine sonstige Vereinbarung zwischen Marken-
inhaber und Lizenznehmer kénnen dies aber abweichend regeln. Absatz 3 gilt auch fiir
den Inhaber einer ausschlieflichen Lizenz,

Nach Absatz 4 kann der Lizenznehmer einer vom Markeninhaber erhobenen Verletzungs-
klage beitreten, um seinen eigenen Schaden geitend zu machen. 0b dem Lizenznehmer ein
eigener Schadensersatzanspruch zusteht, ist nicht Gegenstand der Regelung. Dies wird
von den Umstanden der Fallgestaltung abhdngen, wobei jedenfalls davon auszugehen ist,
dap dem Inhaber einer ausschlieflichen Lizenz ein solcher eigener Schadensersatzan-
spruch zukommt. Ob und unter welchen Voraussetzungen dies auch in anderen Fallen der
Lizenzgewdhrung gilt, wird sich nicht abstrakt is vorhinein festlegen lassen, so dap
die Zuerkennung eines eigenen Schadensersatzanspruches wie schon im geltenden Recht
der Rechtsprechung Uberlassen bleiben soll. Auch im Patentrecht ist die Frage des ei-

genen Schadensersatzanspruches eines Lizenznehmers nicht Gegenstand der gesetzlichen
Regelung.

Absatz 5 stellt klar, dap eine Obertragung der Marke oder die Erteilung einer weite-
ren Lizenz nicht die Rechte eines frilheren Lizenznehmers beriihrt. Diese Vorschrift
entspricht der Regelung in § 15 Abs. 3 des Patentgesetzes und schiitzt den Lizenz-
nehmer vor dem Verlust seiner Benutzungsberechtigung infolge der Obertragung des
Markenrechts oder der Gewdhrung einer ausschlieflichen Lizenz an einen Dritten.

Die Vorschriften des birgerlichen Rechts Tber den Schuldnerschutz im Falle der
Abtretung von Rechten (§§ 404 ff. BGB), etwa in Fallen der Zahlung von Lizenzgebiihren
an den urspriinglichen Markeninhaber, wenn der Lizenznehmer von der Ubertragung keine
Kenntnis hatte, bleiben von Absatz 5 unberdhrt.

Iu § 31 - Angemeldete Marken

Nach § 31 gelten die §§ 27 bis 30 fir Markenanmeldungen entsprechend. Soweit es sich
um Rechtsvorgange handelt, die bei eingetragenen Marken in das Register eingetragen
werden konnen, wird an die Stelle der Eintragung ein entsprechender Vermerk in den
Akten der Anmeldung treten, der dann im Falie der spiteren Eintragung zum Bestandteil
des Registers wird. Die Einzelheiten sollen, soweit sich dies als erforderlich er-
weist, in den nach § 65 zu erlassenden Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden.

3. Téil 3 - Verfahren in Markenangelegenheiten

Teil 3 (§§ 32 bis 96) enthdlt, gegliedert in sieben Abschnitte, die Vorschriften Gber
die Verfahren in Markenangelegenheiten.

Die ersten drei Abschnitte haben die verschiedenen Verfahren in Markenangelegenheiten
2um @egenstand: As Anfang stehen die Bestimmungen iiber das Eintragungsverfahren (Ab-
schnitt 1). In Abschnitt 2 werden neben der Berichtigung fehlerhafter Register-
eintragungen oder Verdffentlichungen und der Teilung einer Eintragung die Dauer des
Schu;zes der eingetragenen Marke und die Veridngerung der Schutzdauer geregelt. Ab-
schnitt 3 befapt sich mit der Loschung der Marke: Neben den Loschungsgriinden



w-  Drucksache 795/93

(Verzicht, Verfall, Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse oder Bestehens il-

terer Rechte) werden auch die Loschungsverfahren (vor dea Patentamt oder den ordent-
lichen Gerichten) geregelt.

Die {ibrigen vier Abschnitte enthalten allgemeine Verfahrensvorschriften. Abschnitt 4
usfapt die allgemeinen Vorschriften fir das Verfahren vor dem Patentast, Abschnitt 5
diejenigen flir das Verfahren vor dem Patentgericht und Abschnitt 6 die im Rechts-
beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof geltenden Vorschriften. Abschnitt 7
enthdlt “Gemeinsame Vorschriften", die sowohl fir das Patentamt als auch fir das
Patentgericht gelten.

Hinzuweisen ist darauf, dap sich auch auperhalb von Teil 3 im Gesetz Verfahrens-
vorschriften finden, die fiir den Schutz der eingetragenen Marke von Bedeutung sind.
Zu nennen sind hier vor allem die Vorschriften 0ber die internationalen
Registrierungen in Teil & (§§ 107 bis 125), Uber das Verfahren in Kennzeichenstreit-
sachen in Teil 7 (8§ 140 bis 142) und dber die Beschlagnahme in Teil 8 (Abschnitt 3,

§§ 146 bis 151), Teil 3 bildet jedoch in verfahrensrechtlicher Hinsicht den
Schwerpunkt des neuen Gesetzes.

Die Markenrechtsrichtlinie enthdlt keine verfahrensrechtlichen Vorgaben. Im geltenden
Recht sind die verschiedenen Verfahren nur unvollstdndig geregelt. Soweit keine be-
sondere Regelung getroffen ist, finden nach der g¢lobalen Verweisung in § 12
Abs. 1 WZG die entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes Uber die Verfahren in
Patentangelegenheiten Anwendung. Auch das Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren
ist im wesentlichen durch eine Verweisung auf die entsprechenden Vorschriften des
Patentgesetzes geregelt. Im neuen Markengesetz soll demgegeniiber auf Verweisungen auf
die Yerfahrensvorschriften des Patentgesetzes durchweg verzichtet werden.

a) 2u Abschnitt 1 - Eintragungsverfahren

Abschnitt 1 (8§ 32 bis 44) enthdlt die Vorschriften {iber das Verfahren der Eintragung
und des Widerspruchs,

Un dem Bedirfnis der Praxis nach moglichst rascher Erlangung des Markenschutzes Rech-
nung zu tragen, ist der Ablauf des Verfahrens der Eintragung und des Widerspruchs
grundlegend neugestaltet worden: An die Stelle der Bekanntmachung der Anmeldung und
des sich anschliepfenden Widerspruchsverfahrens soll jetzt die Fintragung der Marke
bereits nach Abschlup der Priifung auf formelle und absolute Schutzvoraussetzungen
treten (§ 41). Das Widerspruchsverfahren schliept sich erst an die Eintragung an und
fihrt im Falle des Erfolgs des Widersprechenden zur Ldoschung der Eintragung
(S 43 Abs. 2). Die Loschung hat dieselbe Wirkung wie die LOschung im Nichtigkeits-
verfahren (ex tunc - § 43 Abs. 4). Neben der “normalen® Prifung soll es aber auch

kinftig eine “beschleunigte® Prifung gegen Zahlung einer zusidtzlichen Gebiihr geben
(§ 33).

Diese Neugestaltung des Verfahrens bietet des Anmelder einer Marke den Vorteil, dap

er in vielen Fallen wesentlich ziigiger als nach geltendem Recht, n3mlich bereits nach

Abschlup der Priifung auf formelle und absolute Schutzhindernisse, den vollen Schutz

der eingetragenen Marke, insbesondere den Unterlassungsanspruch, erlangen kann. Zwar

tragt er das Risiko, dap das Zeichen als Ergebnis eines nachfolgenden Widerspruchs- -
verfahrens riickwirkend geldscht wird. Dafir kann die Entstehung der vollen Schutz-

wirkungen nicht mehr, wie nach dem geltenden Recht, durch einen Widerspruch lange

verzogert werden. Dies bedeutet besonders bei Marken, die kurzfristig entwickelt und

eingeflihrt werden, einen betrachtlichen Vorteil. Der Anmelder wird weiterhin vor

*Nachbeanstandungen" seiner Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse bewahrt, die
sich flr ihn besonders in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, in dem er

vielleicht bereits unter finanziellea Aufwand mit bestimmten Widersprechenden
Abgrenzungsvereinbarungen getroffen hat, als miplich erweisen konnen.
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Schlieplich beseitigt die generelle “Nachschaltung® des Widerspruchs mdgliche Nach-
teile deutscher Anmelder im Verhdltnis zu den Inhabern international registrierter
Marken und bewirkt eine Verfahrensvereinheitlichung, da der Ablauf des Verfahrens
kinftig, anders als im geltenden Recht, im “normalen” und im “beschleunigten®
Eintragungsverfahren der gleiche ist. .

Gegenwdrtig werden von den jihrlich etwa 45,000 Markenanseldungen etwa 25% mit Wider-
spruch angegriffen. Dies bedeutet, dap die vorgeschlagene Ungestaltung des
Widerspruchsverfahrens fir die grope Mehrheit der Anmeldungen dazu fihrt, dap kinftig
der Schutz mit der Eintragung nach Abschlup der Prdfung von Amts wegen und nicht erst
nach Ablauf der Widerspruchsfrist eintritt. Neben dem Zeitgewinn von mehr als drei
Monaten ergibt sich auperdem der Wegfall der bisher in diesen Fdllen erforderlichen
weiten Verdffentlichung. Dies bringt eine wesentliche Arbeitserleichterung fir das
Patentamt mit sich und fihrt auperdem zu erheblichen Einsparungen (ca. 1,3 Mio DM i
Jahr). Fir die eingetragenen Marken, die mit Widersprichen angegriffen werden, ergibt
sich im Vergleich zum geltenden Recht im wesentlichen nur die "formale® Anderung, dap
der erfolgreiche Widerspruch nun nicht mehr zur Zurickweisung der Anmeldung, sondern
zur L&schung der Eintragung fahrt.

Tu § 32 - Erfordernisse der Anmeldung
§ 32 betrifft die fir Anmeldungen von Marken geltenden formellen Erfordernisse.

Nach Absatz 1 ist die Anmeldung beim Patentamt einzureichen.'Die Fora der Anmeldung -
schriftlich oder durch elektronische Dateniibermittlung - oder auch die Verwendung
von Formblittern sollen in den Durchfiihrungsbestimmungen (§ 65) geregelt werden.

Nach Absatz 2 mup die Anmeldung, um einen Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) zu erhalten, Anga-
ben zum Anmelder (Absatz 1 Nr. 1), eine Wiedergabe der Marke (Absatz 2 Nr. 2) und ein
Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten, fir die die Eintragung bean-
tragt wird (Absatz 2 Nr. 3).

Durch Absatz 3 wird klargestelit, dap die Anmeldung auch den weiteren Anaeldungs-
erfordernissen genfigen muf, die sich aus den gemdp § 65 Abs. 1 Nr. 2 erlassenen
Durchfiihrungsbestimmungen ergeben. Auch diese Anmeldungserfordernisse missen erfillt
sein, us einen Anspruch auf Eintragung gemap § 33 Abs. 2 zu begrinden.

Nach Absatz 4 Satz 1 ist fir die Anmeldung und Eintragung der Marke eine einheitliche
Gebihr zu  zahlen. Die Geblihr deckt gleichzeitig drei Waren- oder
Dienstleistungsklassen ab. Erst von der vierten Klasse an ist nach Absatz 4 Satz 2
eine Klassengeblihr zu zahlen. Im geltenden Recht fallt hingegen bereits fir die erste
Klasse eine Klassengebiihr an. Von der neuen Regelung der &rund- und der Klassen-
gedlihren ist eine erhebliche Verfahrensvereinfachung zu erwarten, weil sich erfah-
rungsges3p nur eine geringe Anzahl von Markenanmetdungen auf mehr als drei Klassen
bezieht. In der gropen Mehrzahl der Verfahren braucht damit kinftig keine gesonderte
Klassengebiihr mehr bezahlt zu werden. Zugleich wird eine Angleichung an entsprechende
Regelungen bei international registrierten Marken {vgl. Artikel 8 Abs, 2 Buchstabe b

des Madrider Markenabkommens und Artikel 8 Abs. 2 Nr. ii des Protokolls 2um Madrider
Markenabkommen) erreicht.

Die Klasseneinteilung selbst 5011 - anders als im geltenden Recht, in dem sie als An-
lage zum Warenzeichengesetz ausgestaltet ist (§ 2 Abs. 3 Satz 1 WIG) - kinftig in den’
nach § 65 zu erlassenden Durchfihrungsbestismungen geregelt werden.
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utdl- Anneldetaé; Anspruch auf Eintragung

Nach Absatz 1 ist der Anmeldetag einer Marke der Tag, an dem dem Patentamt die Unter-
lagen mit den nach § 32 Abs. 2 erforderlichen Angaben zugegangen sind. Die Frage, wie
sich etwaige Mingel dieser Angaben auf den Anmeldetag auswirken, wird ergdnzend durch
§ 36 Abs. 2 geregelt. Die Zahlung der Anmeldungsgeblhr ist nach § 33 Abs. 1 keine
Voraussetzung, um einen Anmeldetag 2zu erhalten; hierzu enthilt § 36 Abs, 3 eine
besondere Regelung. Wird keine Prioritdt nach § 34 oder § 35 in Anspruch genommen, $o

entscheidet der Anmeldetag is Kollisionsfall dber den Zeitrang von Rechten (§ 6
Abs. 2).

Rach Absatz 2 begriindet dié Anieldung-éiner Marke, deren Anmeldetag feststeht, einen
Anspruch auf -Eintragung. Dem ordnungsgemdp gestellten Antrag ist stattzugeben, soweit
nicht formelle oder absolute Eintragungshindernisse bestehen.

Zu § 34 - Auslindische Prioritit

Das geltende Warenzeichengesetz enthdlt keine Yorschrift iUber das Prioritdtsrecht
selbst. Auch § 41 des Patentgesetzes, der Uber § 12 WZG Anwendung findet, enthdlt in
seiner geltenden Fassung nur Verfahrensbestimmungen. Das Prioritatsrecht ergibt sich
vielmehr unmittelbar aus den anzuwendenden Staatsvertrdgen, insbesondere den
verschiedenen Fassungen der Pariser Verbandsibereinkunft. In § 35 Abs. 4 WZG findet
sich eine Bestimmung dber die Anerkennung der Prioritat bei der Anmeldung von
Dienstleistungsmarken auf der Basis der Gegenseitigkeit. Diese Regelung wurde
getroffen, weil das Prioritdtsrecht nach der Pariser Verbandsiibereinkunft fir
Dienstleistungsmarken nicht unmittelbar gilt.

Flir das neue Markengesetz st in % 34 eine eigenstandige Regelung des
Prioritdtsrechts vorgesehen, die von dem geltenden Recht in einigen Punkten abweicht
und es ergdnzt.

Absatz 1 bestimmt, dap sich die Inanspruchnahme der Prioritdt einer friheren
Anweldung nach den entsprechenden Staatsvertragen richtet. Ober das geltende Recht
-hinaus so011 allerdings kinftig die Inanspruchnahme der Prioritdt nach der Pariser
Verbandsiibereinkunft flir Dienstleistungen unmittelbar wdglich sein, ohne daP es
insoweit auf die Gegenseitigkeit ankommen soll. Das neue Markengesetz enthalt daher
nicht mehr eine dem § 35 Abs. 4 WIG entsprechende Vorschrift.

Mach Absatz 2 kann, ebenfalls iber das geltende Recht hinaus, auch die Prioritdt
einer friiheren Anmeldung in einem Staat in Anspruch genosmsen werden, mit dem keine
staatsvertraglichen Beziehungen Gber die Anerkennung der Prioritat bestehen, soweit
dieser Staat nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundes-
gesetzblatt beim Patentamt eingereichten Anmeldungen ein dem Prioritdtsrecht nach der
Pariser Verbandsiibereinkunft vergleichbares Prioritdtsrecht gewahrt. Damit werden die
Voraussetzungen dafir geschaffen, dap in solchen Staaten, die der Pariser Verbands-
lbereinkunft nicht angehdren und auch sonst nicht staatsvertraglich zur Prioritats-
gewdhrung verpflichtet sind, die aber auf der Basis der Gegenseitigkeit die Prioritat
einer deutschen Voranmeldung anerkennen, die Inanspruchnahme der Prioritdt auf der
Basis einer deutschen Anmeldung ermdglicht wird. Sollte der andere Staat nur einge-
schrankt 2ur Prioritdtsgewdhrung bereit sein, z.B. nur fiir Anmeldungen deutscher
Staatsangehdriger, wiirde die vorgesehene Gegenseitigkeitsbekanntmachung eine eben-
solche Einschrinkung fir Anmeldungen enthalten, die die Prioritdt einer Voranmeldung
in diesem Staat in Anspruch nehmen. Die Basis hierfir ergibt sich aus dem “soweit”-

Satz. Gleiches wirde z.B. geliten, wenn der andere Staat die Prioritdt fir Dienstlei-
stungen nicht anerkennt.
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Besonders hinzuweisen ist darauf, dap Artikel 13 eine Anderung des Patentgesetzes und
des Geschmacksmustergesetzes vorsieht, durch die eine § 34 Abs. 2 des Markengesetzes
entsprechende Regelung in diese Gesetze eingefigt wird.

Absatz 3 enthdlt Verfahrensregelungen, die denen des § 41 des Patentgesetzes {(kinftig
§ 41 Abs. 1 des Patentgesetzes) entsprechen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang weiter, dap § 91 Abs, 1 Satz 2 nur noch die
Frist zur Erhebung des Widerspruchs und 2ur Zahlung der Widerspruchsgebdhr von der
Wiedereinsetzung ausnimmt. Dies bedeutet, dap, anders als im geltenden Recht (§ 123
Abs. 1 Satz 2 PatG) vorgesehen, kinftig auch die Wiedereinsetzung in die Frist zur
Einreichung von Anmeldungen, flir die eine Prioritat in Anspruch genommen werden kann,
wdglich ist.

Das Prioritatsrecht hat die Wirkung, dap fir die Bestimmung des Zeitrangs nicht der
Anmeldetag im Sinne des § 33 Abs. 1, sondern der Prioritdtstag mapgeblich ist (§ 6
Abs. 2).

Tu § 35 - Ausstellungsprioritdt

Nach § 35 soll aufer einer ausldndischen Prioritdt auch die Prioritdt einer Zur-
schaustellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer internationalen Ausstellung
(Absatz 1 Nr. 1) oder auf einer im Einzelfall bestiamten sonstigen inlandischen oder
auslandischen Ausstellung (Absatz 1 Nr. 2) ein Prioritdtsrecht im Sinne des § 34
begriinden. Die internationalen Aussteliungen im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 sollen vom
Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht werden. Dies ent-
spricht der Regelung in § 3 Abs. 4 Satz J des Patentgesetzes. Die unter Absatz 1
Nr. 2 fallenden Ausstellungen werden jm Einzelfall in Bekanntmachungen des Bundes-
ginisteriugs der Justiz bestimmt.

Fiir das weitere Verfahren sieht Absatz 4 eine Regelung vor, die derjenigen in § 34
Abs. 3 entspricht.

In geitenden Recht ergibt sich der sogenannte “Ausstellungsschutz“ aus dem Aus-
stellungsschutzgesetz von 1904 (Gesetz dber den Schutz von Mustern und Warenzeichen
auf Ausstellungen vom 18. Marz 1904, BGBI. III, Gliederungsnr. 424-2-1, gedndert
durch Gesetz vom 21. Juni 1976, BGBi. 1976 II S. 649). Dieses Gesetz soll, soweit es
Marken betrifft, durch § 35 abgeldst werden. Die entsprechenden Anderungen des Aus-
stellungsschutzgesetzes ergeben sich aus Artikel 17 des vorliegenden Gesetzes.

Zu § 36 - Prifung der Anmeldungserfordernisse
§ 36 enthdlt die Vorschriften {ber die Priifung der Anmeldungserfordernisse.

Nach Absatz 1 hat das Patentast Anmeldungen auf die fir die Zuerkennung eines An-
meldetages notwendigen Erfordernisse (Nummer 1), die weiteren, sich insbesondere aus
den nach § 65 erlassenen Durchfihrungsbestisaungen ergebenden Anmeldungserfordernisse
(Nummer 2) und die Bezahlung der Gebdhren (Nummer 3) z2u priifen. Zu der Formalprifung

soll auch gehbren, ob der Anmelder gemdp § 7 Inhaber einer Marke sein kann
{Nummer 4).

Die Absitze 2 bis 5 regeln ndher, wie sich Mingel dieser verschiedenen Anmeldungs-
erfordernisse auswirken. -

Kach Absatz 2 konnen Mdngel, die die Erfordernisse fir die Zuerkennung des Anmelde-
tages nach § 33 Abs. 1 betreffen, innerhalb einer vos Patentamt zu bestimmenden Frist
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nur unter Verlust des Anmeldetages beseitigt werden - die Mangelbeseitigung flinrt zu
der Zuerkennung eines spiteren Anmeldetages.

Nach Absatz 3 geht der Anmeldetag hingegen nicht verloren, wenn der Anmelder ver-
siumt, bei der Anmeldung die erforderlichen Gebllhren zu zahlen. In diesem Fall dber-
sendet ihm das Patentamt zundchst eine Mitteilung, die den Anmelder darauf hinweist,
dap seine Anmeldung als zurlickgenommen gilt, wenn er nicht binnen eines Monats nach
- Zustellung der Mitteilung die Gebihren mit einesm Zuschlag entrichtet. Der Anmelder
kann den Zeitrang der von iha angemeldeten Marke also durch eine nachtragliche, je-
doch um den Zuschlag erhdhte Gebthrenzahlung wahren. Absatz 3 Satz 2 und 3 enthalten
eine spezielle Regelung der Fille, in denen zwar die Grundgebihr und der Zuschlag,
nicht aber anfallende Klassengeblhren bezahlt werden. Die vom Patentamt iblicherweise
bestimmte Leitklasse bildet den Schwerpunkt der mit der Anmeldung beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen. Absatz 3 Satz 3 sieht vor, dap im Iweifel zundchst diese Leit-

klasse berlicksichtigt werden soll, damit wenigstens der Schwerpunkt der Anmeldung
erhalten bieiben kann.

Nach Absatz 4 konnen Mingel sonstiger Anmeldungserfordernisse ebenfalls ohne Verlust
des Anmeldetages behoben werden. Auch hier setzt das Patentamt dem Anmelder zundchst
eine Frist fir die Beseitigung des Mangels. Erst wenn diese Frist vom Anmelder nicht
genutzt wird, wird die Anmeldung zuriickgewiesen.

Besitzt der Anmelder gemdp § 7 nicht die Fihigkeit, Inhaber einer Marke zu sein, so
wird seine Anmeldung vom Patentamt nach § 36 Abs. 5 zurlickgewiesen. Eine Zuriick-
weisung wird insbesondere dann in Betracht kosmen, wenn der Anmelder keine natirliche

oder juristische Person ist, z.B. wenn die Marke von einer Gesellschaft birgerlichen
Rechts angemeldet worden ist.

u § 37 - Prifung auf absolute Schutzhindernisse

§ 37 regelt die Prifung auf von Aats wegen zu beriicksichtigende Eintragungs-
_ hindernisse.

Nach Absatz 1 werden alle angemeldeten Marken vom Patentamt auf ihre Schutzfdhigkeit
im Sinne des § 3, auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne des § 8 und
auf das Bestehen dlterer notorisch bekannter Marken im Sinne des § 10 geprift.

Das Eintragungshindernis sup im Zeitpunkt der Eintragung gegeben sein. Fallt es zwi-
schen Anmeldung und Eintragung fort, so ist die Marke eintragbar. Fallt das Schutz-
hindernis beispielsweise erst nach der (die Anmeldung zurlickweisenden)} Entscheidung
des Patentamtes wihrend eines Rechtsmittelverfahrens fort, so entfdllt damit der
Grund fdr die Zurlickweisung, und die Marke wird mit dem urspriinglichen Anmeldetag
eingetragen. Dies entspricht auch dem geltenden Recht, soweit es die aus Grinden des
Gffentlichen Interesses zu berlcksichtigenden Eintragungserfordernisse betrifft.

Der Grundsatz, dap es fir die Beurteilung der Schutzhindernisse nur auf den Zeitpunkt
der Eintragung ankosmt, gilt aber nicht fiir die Fille des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3. Wie
§ 8 Abs, 3 zu entnehmen ist, soll das Eintragungshindernis auch in diesen Fallen -
fehlende Unterscheidungskraft im Sinne von'§ 8 Abs. 2 Nr. 1, Freihaltebedurfnis im
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Ublich gewordene_Zeichen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3
- dadurch ausgerdumt werden, dap sich das Zeichen vor der Entscheidung Uber die Ein-

tragung im Verkehr als Marke durchsetzt. Dies soll aber dann nur eingeschrinkt gel-
ten, wenn die Verkehrsdurchsetzung erst nach der Anmeldung erfolgt. Ergibt die Pri-
fung des Patentamtes nach § 37 Abs. 1 in Sachverhalten dieser Art, dap zwar am An-
meldetag eines der genannten Schutzhindernisse gegeben war, dap dieses aber nach der
Anmeidung infolge einer Durchsetzung der Marke iam Verkehr weggefallen ist, so kann
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der Anmelder gemdp § 37 Abs. 2 nur erreichen, dap der Narke der Tag als fir die Be-
stimaung des Zeitrdngs mapgeblicher Tag zuerkannt wird, an dem das Schutzhindernis
weggefallen ist. Mit einer solchen “Verschiebung“ des Zeitrangs ap er sich einver-
standen erkliren. Erteilt er sein Einverstandnis mit der *Verschiebung® nicht, so
wird die Anmeldung zurlickgewiesen. Absatz 2 gilt auch in den Verfahren vor dem
Patentgericht, nicht aber vor dem Bundesgerichtshof, da im Rechtsbeschwerdeverfahren
neues tatsichliches Vorbringen nicht zuldssig ist. Diese *Verschiebung" des Zeitrangs
ist erforderlich, weil anderenfalls Ausschluprechte zu einem Zeitpunkt begrindet wer-
den wiirden, zu dem eine “Marke* noch nicht vorlag. Damit sich diese Regelung nicht
sum Nachteil von Anmeldern im Verkehr durchgesetzter Marken erweist, sol] das Patent-
amt davon nur in den Fillen Gebrauch machen, in denen es sich - trotz nachgewiesener
Verkehrsdurchsetzung - zweifelsfrei ergibt, dap die Verkehrsdurchsetzung am Anmelde-
tag noch nicht gegeben war. Weitere Einzelheiten sollen in den nach § 65 zu erlassen-
den Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden.

Insgesant soll mit dieser Regelung fir die Fille des § B Abs. 2 Nr. 1 bis 3 sowohl
den Interessen der Anmelder - sie brauchen keine neue Anweldung einzureichen - als
auch der Allgemeinheit und der Mitbewerber - der fiir den Vorrang von Rechten mapgeb-
liche Zeitpunkt wird auf einen spiteren Zeitpunkt verschoben, in der Iwischenzeit
erworbene Rechte bleiben vorrangig - Rechnung getragen werden.

In diesem Zusamaenhang ist weiter darauf hinzuweisen, dap nach § 50 Abs. 2 eine Lo~
schung nicht in Betracht komat, wenn die Eintragung an sich nicht hitte gewahrt wer-
den dirfen, die Verkehrsdurchsetzung aber nach der Eintragung erreicht worden ist.
Allerdings findet in diesen Konstellationen keine Priorititsverschiebung statt, die
zu einem Vorrang von “Iwischenrechten” fihren wirde. Die *Iwischenrechte" kdnnen aber
ihrerseits nicht geldscht werden (§ 51 Abs. 4 Nr. 2); ihre Benutzung kann nicht un-
tersagt werden (§ 22 Abs. 1 Nr. 2).

Eine weitere Einschrinkung der Prifung auf absolute Schutzhindernisse ergibt sich aus
Absatz 3. Danach ist das Patentamt nur dann berechtigt, eine Marke auf Grund von § 8
 Abs. 2 Nr. 4 zurlickzuweisen, wenn die Eignung zur Tauschung ersichtlich ist. Die ent-
sprechende Regelung des geltenden Rechts (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 WZG) hat sich in der Pra-
xis sehr bewihrt. Sie soll allerdings nicht fiir das Ldschungsverfahren gelten, da in-
soweit nach der Markenrechtsrichtlinie eine Einschrinkung auf *ersichtliche" Fidlle
nicht vorgesehen ist und die Mitgliedstaaten daher, wenn schon nicht ia Eintragungs-
verfahren, so doch im Ldschungsverfahren eine volle Prifung vorsehen missen. Eine
Beeintrachtigung der Interessen der Allgemeinheit ist damit nicht verbunden, da die
Benutzung irrefihrender Marken stets aufgrund von § 3 UNG untersagt werden kann. Fir
Marken, die gegen ein Benutzungsverbot im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 verstofen,
ergibt sich der gleiche Prifungsmapstab (der “Ersichtlichkeit®) bereits aus der
Formulierung dieser Bestimmung selbst. Da die Markenrechtsrichtlinie insoweit keine
Vorgaben enthilt, gilt dieser Mapstab damit auch fir das Loschungsverfahren.

Nach Absatz 4 kann eine angemeldete Marke aufgrund einer notorisch bekannten ilteren
Marke nur zuriickgewiesen werden, wenn die Notorietdt amtsbekannt ist.

Zu § 38 - Beschieunigte Prifung

7war werden nach dem neuen Markengesetz alle Anmeldungen nach dem Verfahrensablauf,
den es bisher nur im Rahmen -des § 6a W26 gab (d.h. “Nachschaltung” des
Viderspruchsverfahrens nach vorheriger Eintragung), rasch der Entscheidung dber die
Eintragung zugeflhrt. Dennoch besteht weiterhin, besonders im Hinblick auf die
sechsmaonatige Priorititsfrist der Pariser Verbandsibereinkunft, die in der Praxis vor
allem flr internationale Registrierungen nach dem Madrider WNarkenabkommen von
Bedeutung ist, ein Beddrfnis, eine - im Vergleich zur durchschnittlichen
Verfahrensdauer - beschleunigte Priifung einer Anmeldung erreichen zu kdnnen.
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Ahnlich wie das geltende Recht {§ 62 W2G) sieht daher auch das neue Markengesetz in
§ 38 gin beschleunigtes Eintragungsverfahren vor. Seine Durchfihrung st lediglich
von einem entsprechenden Antrag und der Zahlung einer zusdtzlichen Gebdhr, nicht aber

- wie 1a geltenden Recht - von einem besonderen Interesse an dem beschleunigten
Verfahren abhdngig.

lu § 39 - Zurlcknahme, Einschrinkung und Berichtigung der Anmeldung

§ 39 regeit die volistdndige oder teilweise Zurficknahme der Anmeldung sowie die
Korrektur von in der Anmeldung enthaltenen Fehlern.

Nach Absatz 1 hat der Anmelder die MN3glichkeit, die Anmeldung jederzeit
2urlckzunehmen oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzuschrinken.

Mit Absatz 2, der im geltenden Recht keine ausdrlckliche Entsprechung hat, soll eine
eindeutige Rechtsgrundliage zur Korrektur von Fehlern geschaffen werden, die in der
Anmeldung enthalten sind. Solche Korrekturen sollen nur zuldssig sein, um sprachliche
Fehler, Schreibfehler oder sonstige offensichtliche Unrichtigkeiten zu beseitigen.

WS 40 - Teilung der Anmeldung

Das geltende Recht gestattet zwar die teilweise Zurlicknahme der Anmeidung durch die
Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, nicht aber die Tei-
Tung der Anmeldung. Hierflr besteht aber ein érhebliches praktisches Beddrfnis. Hiu-
fig werden Marken aus absoluten Grindem nur fir einen Teil der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen beanstandet. In diesen F&llen mup der Anmelder nach dem gelten-
den Recht bis zum Abschlup des Verfahrens warten, bis die Marke dann (ganz oder teil-
weise) eingetragen wird, obwohl fir die nicht beanstandeten Waren oder Dienstieistun-
gen zweifelsfrei kein Schutzhindernis besteht. Um in diesen F&llen oder auch in son-
stigen Fdllen, in demen der Anmelder eine Teilung fir zweckmdpig hdlt, die
*Aufspaltung” der Markenanmeldung zu ermdglichen, sieht § 40 ein Teilungsrecht vor.

Nach Absatz 1 Satz 1 bedarf es daflir einer Teilungserkldrung des Anmelders. Fir jede
der resultierenden Teilanmeldungen bleibt der urspringliche Zeitrang gewahrt.

Absatz 2 regelt das Teilungsverfahren in seinen Grundzligen. Danach milssen innerhalb
von dref Monaten neue Anmeldungsunterlagen fiir die abgetrennte Anmeldung eingereicht
und eine Geblhr gezahlt werden (Absatz 2 Satz 1 und 2). Reicht der Anmelder nicht die
flir die Teilung erforderiichen Unterlagen ein oder zahit er nicht die hierfir anfal-
lende Gebiihr, so soll dies nach Absatz 2 Satz 3 als Riicknahme des abgetrennten Teils
der Anmeldung gelten. Die Vorschrift weicht von der entsprechenden Regelung des
§ 39 Abs. 3 PatG ab, nach der die Teilungserklarung, wenn die erforderlichen Unterla-
gen nicht innerhalb von drei Monaten eingereicht oder die Teilungsgebiihr in dieser
Frist nicht bezahlt wird, lediglich als nicht abgegeben gilt. Die Erfahrungen im
Patentbereich haben jedoch gezeigt, dap diese Regelung die Gefahr von Verfahrens-
verzdgerungen mit sich bringt,- weil bei jeder - auch wiederhott wmdglichen -
Teilungserklarung abgewartet werden mup, ob die Voraussetzungen fiir eine endgiltig
wirksame Teilung innerhalb der Oreimonatsfrist geschaffen werden oder ob die
Teilungserkldrung schiieflich als nicht abgegeben gilt und der abgetrennte Teil in
die Stammanmeldung zuriickfallt. Us dhnliche Verzogerungen des Verfahrens vor dem Pa-
tentant oder dem Patentgericht bei der Teilung von Markenanmeldungen zu verseiden,
sieht Absatz 2 Satz 3 vor, dap der abgetrennte Teil der Anmeldung als zurfickgenommen
gilt, wenn der Anmelder zwar die Teilung erkldrt, aber nicht die fUr ihre Wirksamkeit
erforderlichen Verfahrenshandlungen vornimmt. Diese Konsequenz, die fiir den Anmelder
Zwar ungiinstiger als die in § 39 Abs. 3 PatG vorgesehene Rechtsfolge sein mag, ist
fur ihn gleichwohl zumutbar, weil er das Schicksal des abgetrennten Teils der
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Anpeldung selbst in der Hand hat. Da die Teilung eine endgltige LosiSsung des
abgetrennten Teils von der Stammanmeldung zur Folge haben soil, 1ist in Absatz 2
Satz 4 ferner vorgesehen, dap die Teilung nicht mehr rickgangig gesacht werden kann.
Der Widerruf der Teilungserklarung wird deshalb ausdriicklich ausgeschlossen. Weitere
Einzelheiten des Teilungsverfahrens kdnnen, soweit erforderlich, in der
Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden, ‘

lu § 41 - Eintragung

Wenn die Prifung der Anmeldungserfordernisse (§ 36) und der absoluten
Schutzhindernisse (§ 37) keinen Grund fiir eine lurickweisung der Anmeldung ergeben
hat, wird die Marke nach § 41 in das vom Patentamt geflhrte Register (im geltenden
Recht “Zeichenrolle®) eingetragen (Satz 1). Die Eintragung ist zu verdffentlichen
(Satz 2). Die Einzelheiten dber den Inhalt des Registers und die Verdffent!lichung
sollen in der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden.

Zu § 42 - Widerspruch

Wie auch die Reihenfolge der Vorschriften im Gesetz verdeutlicht, folgt im neuen
Recht das in § 42 geregeite Widerspruchsverfahren, auch wenn es noch 2um
Eintragungsverfahren gehdrt, der Eintragung stets nach. Gemd§ Absatz 1 betrigt die
Frist zur Erhebung des Widerspruchs ebenso wie im geltenden Recht drei Monate. Die
Dreimonatsfrist (in die nach § 91 Abs, 1 Satz 2 Niedereinsetzung nicht mdglich ist)
Lbeginnt it der Verdffentlichung der Eintragung nach § 41 Satz 2.

Nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 kann der Widerspruch nur auf angeneldete oder eingetragene
Marken mit dlterem Zeitrang, auf Zltere notorisch bekannte Marken i Sinne des § 10
und auf bestehende Marken im Falle der Anmeldung einer Marke durch einen Agenten oder
Vertreter gestdtzt werden. Fir 31tere angeseldete und eingetragene Marken und fiir no-
torisch bekannte Marken kénnen zudem als Widerspruchsgrund nur die in § 9 Abs. 1
Nr. 1 und 2 aufgeflhrten Fille, also Identitdt oder Verwechsiungsgefahr, nicht hin-
gegen der Eingriff in eine ditere bekannte Marke im Sinne von § 9 Abs. ] Nr. 3 gel-
tend gemacht werden. Diese Beschrinkung der Widerspruchsgrinde folgt ebenso wie ia
geltenden Recht daraus, dap es sich beim Widerspruchsverfahren ua ein sumnsarisches,
auf die Erledigung einer gropen 2ahl von Fillen zugeschnittenes Verfahren handelt,
das sich nicht dafiir efgnet, komplizierte Sachverhalte zu kliren. Eine unzusutbare
- Beeintrichtigung der Rechte der Inhaber &1terer Marken ist damit nicht verbunden,
weil jhnen die MBglichkeit bleibt, dfe LBschung einer eingetragenen Marke herbeizu-
fuhren. Ein mdglicherweise erfolgloses Widerspruchsverfahren steht im dbrigen einer
spateren Ldschungsklage nicht entgegen. ’
Nach Absatz 3 ist innerhalb der Widerspruchsfrist auch die Widerspruchsgebdhr zu zah-

len. Versdumt der Widersprechende die fristgemdpe Entrichtung der Gebihr, so gilt
sein Widerspruch als nicht erhoben.

Un die gebotene Transparenz zu gewdhrleisten und fir eine unfassende Unterrichtung zu
- sorgen, ist vorgesehen, dap sowohl die Tatsache, dap kein Widerspruch eingelegt wor-

den ist, als auch der Abschlup etwaiger Widerspruchsverfahren mit den sich daraus er-
gebenden Konsequenzen fur die eingetragene Marke (z.8. Teilldschung) nicht nur in das
Register efngetragen, sondern auch verdffentlicht werden, In den Fdllen, in denen
sich das Verzeichnis der Maren oder Dienstleistungen im Niderspruchsverfahren geln-
dert hat, soll die Marke - solange im Markenbereich noch keine EDV-Anlage in Betrieb
genomsen ist - nach Abschlup des Verfahrens noch einmal vollstindig verdffedtlicht
werden. Die Einzelheiten sollen aber nicht ia Gesetz selbst, sondern in den Durch-
fuhrungsbestimmungen (§ 65 Abs. 1 Nr. 6) geregelt werden.
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{u § 43 - Einrede mangeinder Benutzung; Entscheidung Ober den Widerspruch

§ 43 Abs. 1 regelt die Geltendmachung der mangelnden Benutzung im Widerspruchs-
verfahren, Danach hat der Widersprechende auf Verlangen des Inhabers der angegriffe-
nen Marke glaubhaft zu machen, dap er die eingetragene Marke, auf der sein Wider-
spruch beruht, innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Verdffentlichung der Eintra-
gung der angegriffenen Marke gemdp § 26 benutzt hat. Diese Regelung ist auf Artikel
11 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie gestitzt. Im geltenden Recht entspricht ihr § 5
Abs. 7 WIG. Die Vorschrift geht Gber § 5 Abs. 7 WIG allerdings insoweit hinaus, als

der Widersprechende auch berechtigte Griinde fir die Kichtbenutzung bereits ia Wider-
spruchsverfahren vorbringen kann,

Eine im Vergleich 2um geltenden Recht neue Regelung enthdit Absatz 1 Satz 2 fir die
Fille, in denen der Zeitraum von flnf Jahren der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke
erst nach der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also wihrend
der Widerspruchsfrist oder im Verlauf des Widerspruchsverfahrens, ablduft. Bisher war
der Anmelder einer angegriffenen Marke in diesem Fall auf die Erhebung der Ein-
tragungsbewilligungsklage (§ 6 Abs. 2 WIG) oder der Loschungsklage wegen mangelnder
Benutzung verwiesen. Flr das neue Markengesetz ist vorgesehen, dap der Inhaber des
angegriffenen Zeichens den Widerspruch auch dann abwehren kann, wenn der finfjihrige
Zeitraum der Nichtbenutzung nach der Verdoffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke ablduft. Die Regelung entspricht der fir das Verletzungsverfahren
vorgesehenen Vorschrift (§ 25 Abs. 2), so dap auf die dortige Begrindung Bezug genom-

~ men werden kann. Eine vergleichbare Regelung g¢ilt auch fir das Ldschungsverfahren
(§ 55 Abs. 3).

Zu berdicksichtigen ist, dap fur die fiinfjihrige “Benutzungsschonfrist® ab Eintragung
eine besondere Regelung fiir die Fdlle gilt, in denen die dltere Marke mit Widerspruch
angegriffen worden war, In diesen Fdllen soll, wie sich aus § 26 Abs. 5 ergibt, die

Benutzungsschonfrist erst ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens
zu laufen beginnen.

Ist der Widerspruch erfolgreich, so wird die angegriffene Marke gemdp Absatz 2 Satz )
geldscht. Im geltenden Recht hat diese Bestimmung eine Entsprechung in § 6a Abs. 4
Satz 2 WIG. Der erfolglose Widerspruch wird gemdp Absatz 2 Satz 2 zuriickgewiesen.

Nach Absatz 3 soll das Patentamt ebenso wie nach dem geltenden Recht (§ & Abs. 3 WIG)
die .Entscheidung iber weitere Widerspriiche aussetzen konnen, wenn es bereits einem
Widerspruch oder mehreren Widerspriichen stattgegeben hat. Die Regelung bedeutet
nicht, dap nur in den in Absatz 3 aufgefiihrten Fdllen eine Aussetzung miglich wire.
Eine Aussetzung koamt insbesondere auch dann in Betracht, wenn gegen die Wider-
spruchsmarke ein L8schungsverfahren anhdngig ist. Auch dann, wenn einem auf eine
angemeldete Marke gestdtzten Widerspruch stattzugeben wire, wird auszusetzen sein.
Dies ergibt sich aus § 9 Abs. 2. Soweit erforderlich, konnten weitere Fille sowie

Einzelheiten des Aussetzungsverfahrens in den Durchfihrungsbestimmungen nach § 65 ge-
regelt werden.

Die Ldschung nach Absatz 2 Satz 1 wirkt auf den Zeitpunkt der Eintragung 2urlick. Dies
ergibt sich aus der Verweisung des Absatzes 4 auf § 52 Abs. 2. Es ist sachgerecht,
dap eine Ldschung infolge eines Widerspruches die gleiche Rechtsfolge hat wie die L&-
schung einer Marke infolge einer Loschungsklage, mit der erfolgreich die Nichtigkeit
der Marke geltend gemacht worden ist. § 43 Abs. 4 bezieht durch die Verweisung auf
§ 52 Abs. 3 auch die dort geregelten Einschrankungen der Riickwirkung in die Rechts-
folgen einer Ldschung infolge des Widerspruchsverfahrens ein.
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u § 44 - Eintragungsbewilligungskiage

§ 44 regelt die sogenannte Eintragungsbewilligungsklage sachlich in gleicher Weise
wie das geltende Recht (§ 6 Abs. 2 Satz 2 bis 4 WIG). Abweichend vom geltenden Recht
ist fir die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage eine FPist von sechs Monaten -
statt einem Jahr - vorgesehen (% 44 Abs, 2). Diese Frist efscheint 2ur Bericksich-
tigung der Interessen des inm ¥iderspruchsverfihren unteriegenen Anmeiders und der er-
folgreichen Widersprechenden ausreichend und - verringert fdr. Dritte das Risiko, dap
infolge einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage Markenrechte pit weit
urickliegender Prioritt entstehen, deren Bestand vor dem Abschlup des Verfahrens

ber die Eintragungsbewilligungsklage durch Recherchen in aller Regel nicht zu
ersitteln sein wird.

b} Zu Abschnitt 2 - Berichtigung; Teilung; Schutzdauer und Verilngerung

lu § 45 - Berichtigung des Registers und von YerGffent]ichungen

Nach dem Grundsatz der Unverdnderlichkeit einer Marke kann eine Eintragung im Regi-
ster nachtragiich grundsitzlich nicht wehr gedndert werden. Soweit Waren oder Dienst-
leistungen aus dem Verzeichnis herausgenommen werden sollen, bedarf es dafiir efnes
Teilverzichts (§ 48). Allerdings soll die Berichtigung der Eintragung der Marke nach
Absatz 1 in gleicher Weise mdglich sein, wie dies bei angemeldeten Marken der Fall
ist (§ 39 Abs. 2). Auch hier soll die Berichtigung nur zuldssig sein, wemn sprachli-
che Fehler, Schreibfehler oder sonstige offénsichtliche Unrichtigkeiten vorliegen.
Nach Absatz 2 soll dies entsprechend gelten, wenn die Verdffentiichung einer Eintra-
gung solche Fehler aufweist, .

1u § 46 - Teilung der Eintragung

Nach § 46 sollen kinftig auch eingetragene Marken ebenso wie Markenanseldungen, deren
Teilung in § 40 geregelt ist, jederzeit geteilt werden kdmnen. Der Grundsatz der
Teilbarkeit ergibt sich aus Absatz 1.

Nach Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist erklirt
- werden, Die Erkl3rung ist gemdp Absatz 2 Satz 2 nur 2uldssig, wenn die Teilung dazu

fihrt, dap ein Widerspruchs- oder Loschungsverfahren, das im Zeitpunkt der
Teilungserkldrung anhingig ist, sich nur noch gegen einen der Tefle der
urspriinglichen Eintragung richtet. Diese - geringfigigen - Einschrankungen des freien
Teilungsrechtes sind geboten, us den Interessen des Widersprechenden oder
Ldschungskidgers Rechnung zu tragen.

Nach Absatz 3 Satz 1 und 2 sind die erforderlichen Unterlagen einzureichen und auper-
dem die GebGhr fiir die Teilung zu zahlen. Geschieht dies nicht innerhald von dref Mo-
naten, soll dies als Verzicht auf den abgeteilten Teil der Eintragung gelten
(Absatz 3 Satz 3). Nie bei der Teilung von Markenanmeldungen ist auch hier eine

Verbindung von Teilen, die einmal wirksam abgetrennt worden sind, ausgeschlossen
{Absatz 3 Satz 4).

Weitere' EinZelheiten, wie 2.B. die Eintragungsnumser der abgetrennten Eintragung,
sollen in der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden.
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Iu § 47 - Schutzdauer und Verlingerung

§ 47 enthdlt - wie bisher § 9 WZG ~ sowohl die Regelungen Uber die Dauer des Schutzes
(Absatz 1) als auch dber die Verlingerung der Schutzdauer (Absitze 2 bis 6). In we-

sentlichen Punkten folgt die Bestimaung dem geltenden Recht: sie enthdlt aber auch
einige Neuerungen.

Nach Absatz 1 soll der Schutz eingetragener Marken wie im geltenden Recht (§ 9
Abs. 1 WIG) zehn Jahre betragen. Die Schutzdauer soll allerdings anders als im gel-
tenden Recht stets nach Ablauf von zehn Jahren nach dem letzten Tag des Monats enden,
in den der Anmeldetag fallt. Hierdurch wird die Fristberechnung vereinfacht, weil der

Zeitpunkt, 1n dem die Verlingerungsgeblhren filiig werden, jetzt auf den letzten Tag
der Schutzdauer fdllt (Absatz 3 Satz 2).

Nach Absatz 2 ist die Verlangerung der Schutzdauer um jeweils zehn Jahre sdglich. Die
Bestimmung entspricht § 9 Abs. 2 Satz 1 WZG.

Absatz 3 regelt die Einzelheiten der Verlingerung in dem geltenden Recht vergleichba-
rer Neise. In Interesse der Vereinfachung des Verfahrens weicht die Vorschrift aber
in einigen Punkten vom geltenden Recht ab. Nach Satz 1 wird die Verlingerung wie bis-
her durch Zahlung der Verldngerungsgeblhr bewirkt. Die Grundgeblhr fiir die Verlinge-
rung umfapt - ebenso wie die Anmeldegeblhr - zugleich die Gebihr fir drei Klassen.
Eine Klassengeblhr soll kinftig ab der vierten Klasse fi1lig werden. Die Verldnge-
rungsgebiihren, die am letzten Tag der Schutzdauer fillig sind (Satz 2), kdnnen aller-
dings wie bisher innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor Filligkeit gezahlt
werden (Satz 3). Werden die Geblhren nicht bis zum Zeitpunkt der Filligkeit entrich-
tet, so wird die Marke - wie im geltenden Recht - erst nach einem vorherigen
Loschungsvorbescheid des Patentamtes geldscht (Satz 4). Nach Zustellung des
Loschungsvorbescheides stehen dem Markeninhaber weitere sechs Monate zur Verfigung,
um die Geblihren zu bezahlen. Um die Veridngerung der Schutzdauer zu erwirken, mup er
allerdings einen Zuschlag nach dem Tarif entrichten, Dieser Zuschlag mup immer dann
gezahlt werden, wenn die Gebiihren erst nach Filligkeit entrichtet werden. Die Zu-
stellung des Ldschungsvorbescheides ist dafir nicht erforderlich. Dies ergibt sich,
auch wenn das Gesetz es nicht ausdriicklich hinzufigt, aus den Vorschriften des Absat-
zes 3 Satz 3 und 4 (und dem Fehlen einer Bestimmung (ber eine “zuschlagsfreie Mach-
frist", wie sie das geltende Recht in § 9 Abs. 2 Satz 4 WIG enthdlt).

Nach Absatz 4 Satz 1 ist auch eine teilweise Verlangerung mdglich. Absatz 4 enthilt
in den Sdtzen 2 bis 4 eine Regelung fiir den Fall, in dem der Markeninhaber nur eine
Teilzahlung leistet, aber dem Patentamt nicht mitteilt, auf welchen Teil der Waren
oder Dienstleistungen, fir die die Marke eingetragen ist, sich seine Teilzahlung
bezieht. Zahlt der Markeninhaber bis zum Filligkeitszeitpunkt nur einen Teilbetrag,
ohne den Zweck seiner Zahlung ndher zu bestimmen, so kann das Patentamt die Veridnge-
rung der Schutzdauer nicht in das Register eintragen, weil nicht eindeutig ist, fiir
welche Waren oder Dienstleistungen die Verlingerung eintreten soll. Haufig wird fir
das Patentamt nicht einmal erkennbar sein, ob nicht vielleicht nur versehentlich eine
unvolistindige Zahlung geleistet wurde, Es mup dem Markeninhaber daher einen
Loschungsvorbescheid gemdp Absatz 3 Satz 4 Gbermitteln. Dies hat zur Folge, dap der
Rarkeninhaber, der die Geblihren ohne eindeutige Iweckbestimmung gemip Absatz 4 Satz 1
unvollstindig entrichtet hat, nunmehr fir den Gesamtbetrag der Verlingerungsgebihr
die ganze Zuschlaggebiihr zahlen mu. Dies ist nach der Rechtsprechung auch im gelten-
den Recht nicht anders. Der Markeninhaber kann seine Nachzahlung innerhalb der Sechs-
ponatsfrist nach dem LSschungsvorbescheid mit einer eindeutigen Erklarung verbinden,
fir welche Waren oder Dienstleistungen eine partielle Verlingerung eintreten soll.
Verzichtet er auf eine solche Erkldrung, so wird - sofern das Patentamt fir den
Schwerpunkt der Anmeldung eine Leitklasse bestimmt hat - nach Absatz 4 Satz 3
2undchst die Leitklasse beriicksichtigt. Im dbrigen werden die Klassen in der Reihen-
. folge der Klasseneinteilung beriicksichtigt (Satz 4).
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Nach Absatz 5 wird die Verlingerung der Schutzdauer, die am Tag nach dem Ablauf der
Schutzdauer wirksam wird, in das Register eingetragen und verdffent)icht.

Wird die Schutzdauer nicht verlingert, so wird die Eintragqu der Karke nach Absatz 6
im Register geldscht. Die LGschung der Eintragung erfolgt f!1t ¥irkung ab dem Ablauf

der Schutzdauer.® Es ist also unerheblich, zu welchea Ze1ipunkt die Ldschung im
Register vermerkt wird.

Die im geltenden Recht in § 9 Abs. 3 bis 5 W2G vorgesehene Regelung lber bestimmte
. Vergiinstigungen bei der Zahlung der Verldngerungsgeblhr hat in der Praxis keine Be-
deutung. Ihrer Ubernahse in das neue Markengesetz bedarf es nicht.

¢) Iu Abschnitt 3 - Verzicht, Verfall und Kichtipkeit; LOschungsverfahren

Iu § 48 - Verzicht

Nach § 48 Abs. 1 kann der Inhaber einer eingetragenen Marke jederzeit auf die Eintra-
gung insgesamt oder auf einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ver-
zichten. Hierzu bedarf es eines Antrags, der gebihrenfrei ist. Wird eine
Verzichtserkldrung 1in einem anhingigen Kiderspruchs- oder Loschungsverfahren
abgegeben, soll die Erklirung im Einklang mit der gegenwirtigen Praxis in Verfahren,
die nach § 6a NZG beschleunigt eingetragene Marken betreffen, unsittelbar wirksam
werden. Einzelheiten des Verfahrems bei Yerzichtserkldrungen kbnnen, soweit sich dies

als erforderlich erweist, in den nach § 65 zu erlassenden Durchfihrungsbestimaungen
geregelt werden.

Die Eintragung eines Verzichts setzt die Zustimaung von im Register eingetragenen
Inhabern von Rechten an der Marke voraus (Absatz 2).

u§ 49 - Verfall

§ 49 regelt die nach der Eintragung eintretenden Grinde fir den Verlust des Marken-
rechts - “Verfall® genannt - in Obereinstimmung mit den bindenden Vorgaben des
Artikels 12 der Markenrechtsrichtlinie.

Nach Absatz 1 kann eine Marke auf Antrag wegen Verfalls geldscht werden, wean sie in-
nerhalb von finf Jahren seit ihrer Eintragung nicht gem3f § 26 benutzt worden ist.
Fir den Beginn des Zeitraums von finf Jahren st auf die Vorschrift des § 26 Abs. 5
hinzuweisen: War die Eintragung der Marke wit eines Widerspruch angegriffen worden,
$0 beginnt der finfjdhrige Zeitragm erst mit dea Abschlup des Widerspruchsverfahrens.
Dies fst eine Konsequenz der im Vergleich zua geltenden Recht neuen *Nachschaltung®
des Widerspruchs (vg). dazu oben Begrindung unter A, III. 6. und vor § 32).

Allerdings kann eine einmal eingetretene Loschungsreife durch Aufnahme oder Wieder-
aufnahme der Benutzung vor der Stellung des LOschungsantrags geheilt werden (Absatz 1
Satz 2). Eine Benutzung, die inmerhald von drei Nonaten vor der Stellung des
Ldschungsantrags aufgenommen worden ist, bleibt aber unberiicksichtigt - fihrt also
nicht zur Heilung der Loschungsreife -, wenn die Vorbereitungen fir die Aufnahae der

8enutzung erst stattgefunden haben, nachden der Markeninhaber von einea ndglichen
Loschungsantrag Kenntnis erhalten hat (Absatz 1 Satz 3).

- Die Regelung entspricht nahezu wirtlich den Vorgaben von Artikel 12 Abs. 1 der

Harkenrechtsrichtlinie. Sie ersetzt die Regelung in § 11 Abs. 5 Nr. 1 WIS, nach der
es auf die Androhung des Ldschungsantrags ankoamt (und nicht auf die Kenntnis von
einem mdglichen L8schungsantrag). Das geltende Recht enthdlt auperdem in § 11 Abs. 5
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Nr. 2 WZG eine gomp]izierte Regelung Ober die LOschung aufgrund von Marken, die iw
Zeitpunkt der LOschungsreife einer @lteren Marke bekanntgemacht worden sind. Eine

entsprechende Regelung enthdlt das neue Markengesetz im Einklang mit den Vorgaben der
Markenrechtsrichtlinie nichti

Absatz 1 Satz 4 enthélt eine ergdnzende Regelung, die im Hinblick darauf vorgesehen
ist, dap der Ldschungsantrag nach § 53 zundchst beim Patentamt gestellt werden kann.
Widerspricht der Inhaber der Marke der Ldschung, so teilt das Patentamt dies dem An-
tragstelter mit und unterrichtet ihn dariber, dap er sein Ldschungsbegehren durch
Kiage vor den ordentlichen Gerichten geltend machen mup (§ 53 Abs. 4). Erhebt der An-
tragsteller die Ldschungsklage innerhald von drei Monaten nach der Zustellung dieser
Kitteilung des Patentamtes, so bleibt gemdp § 49 Abs. 1 Satz 4 fir die Berechnung der
Frist von drei Monaten nach Satz 3 dieser Bestimmung der Antrag beim Patentamt
mapgeblich. Es bleibt also (sofern die weiteren Voraussetzungen des Satzes 3 vorlie-
gen) bei der Unerheblichkeit von Benutzungshandlungen, die erst in den letzten drei
Monaten vor dem Lbschungsantrag beim Patentamt (oder nach diesea Antrag) vorgenommen
worden sind. Mit dieser Regelung wird erreicht, dap kinftig nicht dariiber gestritten
zu werden braucht, ob bestimmte Fristen fir die Klageerhebung gelten.

Nach Absatz 2 Nr. 1, der wirtlich der bindenden Vorschrift in Artikel 12 Abs. 2 Buch-
stabe a der Markenrechtsrichtlinie entspricht, kann eine Marke ferner auf Antrag we-
gen Verfalls geldscht werden, wenn sie sich nach ihrer Eintragung zur Gattungs-
bezeichnung entwickelt hat. Diese Entwickiung mup sich aufgrund des Verhaltens oder
der Untdtigkeit des Markeninhabers ergeben haben, ohne daf es daflr auf ein
“Verschulden" ankomat. Das geltende Recht enthdlt keine entsprechende Regelung. Die

Entwicklung zur Gattungsbezeichnung ist aber von der Rechtsprechung als Ldschungs-
grund anerkannt worden.

Nach Absatz 2 Nr, 2 soll eine eingetragene Marke auPerdem auf Antrag wegen Verfalls
geldscht werden kénnen, wenn sie sich nach ihrer Eintragung zu einer inhaltliich tau-
schenden Marke entwickelt hat. Die Tauschung mup sich aus der Benutzung der Marke
durch ihren Inhaber oder mit seiner Zustimmung - 2.8. durch Lizenznehmer - ergeben.
Hit Absatz 2 Nr. 2 wird die ebenfalls bindende Vorschrift des Artikels 12 Abs, 2
Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie nahezu wortgleich in das neue Markengesetz
dbernommen. Allerdings wird anstelle des in der Markenrechtsrichtlinie gewdhlten Be-
griffs der “Irreflhrung" der auch in §8 Abs. 2 Nr. 4 enthaltene Begriff der
"Tduschung" verwendet, chne dap damit eine inhaltliche Anderung verbunden wire. Das

geltende Recht enthdlt einen entsprechenden Loschungstatbestand in & 11 Abs. 1 Nr. 3
WiG,

Nach Absatz 2 Nr. 3 kann eine eingetragene Marke auf Antrag wegen Verfalls schliep-
Tich auch dann geldscht werden, wenn der Inhaber nicht wehr die in § 7 geforderten
Yoraussetzungen erfillt, z.B. wenn im Falle der Eintragung fiir eine juristische Per-
son diese ihre Rechtsfdhigkeit verloren hat. Diese Fdlle werden auferordentlich sel-
ten sein, zumal das neue Markengesetz die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit nicht
mehr enthdlt. Die Markenrechtsrichtlinie enthdlt keine entsprechende Regelung.

Absatz 3 stellt klar, dap auch eine teilweise Ldschung einer eingetragenen Marke we-
gen Verfalls mdglich ist.

u§50 - Nicht1gke1t wegen absoluter Schutzhindernisse

Die Vorschrift des § 50, die die Loschung einer eingetragenen Marke infolge absoluter
Schutzhindernisse betrifft, hat in der Markenrechtsrichtlinie keine Entsprechung, da

die verfahrensrechtliche Ausgestaltung des Markenschutzes nicht Gegenstand der -
Richtlinie ist,
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Gemip Absatz 1 Nr. 1 bis 3 kann eine Marke auf Antrag geldscht werden, wenn sie ent-
gegen den §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist. Insoweit wird auf die Begrindung 2u
diesen Yorschriften Sezug genommen.

Nach Absatz 1 Nr. 4 besteht ein Nichtigkeitsgrund ferner dann, wenn der Anmelder bei
der Anmeldung bdsglaubig war. ODieser Nichtigkeitsgrund kann nur mit einen
L&schungsantrag geltend gemacht werden. Er ist daher auch nicht in die *absoluten®
Schutzhindernisse im Sinne des § 8 aufgenomsen worden. Mit dieser Regelung wird von
der Option in Artikel 3 Abs. 2 Buchstabe d der Markenrechtsrichtiinie Gebrauch ge-
sacht. Aus diesem Grund ist auch auf die wah! eines anderen Begriffs, wie 2.B. der
wsittenwidrigen” oder “rechtsmifbrauchlichen® Anseldung, verzichtet worden, weil auf
diese Weise die Verknipfung mit der Karkenrechtsrichtlinie gewahrt wird. Hinsichtlich
der Auslegung dieses Begriffs wird auch auf die Begrindung zu § 21 Abs. 1 Bezug
genommen. Mit diesem Nichtigkeitsgrund steht ein markenrechtlicher Anspruch zur
Verfligung, um 2.B. rechtsmifbrauchiiche oder sittenwidrige Markemeintragungen zur

" LBschung zu bringen. Dieser Anspruch stellt damit auch ein geeignetes Korrektiv zum

wegfall des Erfordernisses eines Geschaftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung dar.
Teilweise konnen damit auch Fdlle der Markenpiraterie geldst werden.

Nach Absatz 2 soll eine Marke nicht smehr geldscht werden kdnnen, wenn das Schutz-
hindernis vor der Entscheidung {ber den Antrag auf Loschung weggefallen ist. Dies
gilt nicht nur fir die nachtrigiiche Verkehrsdurchsetzung, sondern flr alle absoluten
Schutzhindernisse des § 8. Weéiterhin kann eine Ldschung unter Berufung auf § 8 Abs. 2
Nr. 1 (fehlende Unterscheidungskraft), Nr. 2 (Freiha)tebedirfnis) oder Nr. 3 (Ublich
gewordene Bezeichnung) nur innerhalb von zehn Jahren nach dem Zeitpunkt der Eintra-
gung beantragt werden. Damit wird neben der Verwirkung gegeniiber &lteren Rechten zu-
sitzlich eine Unanfechtbarkeit aus absoluten Grinden eingeflhrt. Die zeitliche Be-
schrinkung der Loschung eines Zeichens gendp Absatz 2 Satz 2 erscheint auch im Hin-
blick auf die neuere Rechtsprechung angemessen, nach der nur aufgrund konkreter Fest-
stellungen Ober die Auffassung des Verkehrs, Gber Herstellungs- und Werbegewohnheiten
usw. der Schlup auf eine fehlende Unterscheidungskraft gezogen werden darf und nach
der zudem nachpriifbare Tatsachen voriiegen mussen, um ein relevantes Freihalte-
bedirfnis annehmen zu kdnnen. Derartige Feststellungen konnen in den meisten Fallen
nach einem Zeitraum von zehn Jahren nicht mehr zuverlissig auf die Vergangenheit be-
zogen getroffen werden, Nachdes aus diesen Erwigungen heraus ein auf die Loschung ei-
ner seit lingerer Zeit eingetragenen Marke gerichtetes Begehren ohnehin kaum Erfolgs-
aussichten hat, erscheint es im Interesse der Rechtssicherheit und zur Vermeidung
unnBtigen Verwaltungsaufwands sachgerecht, die Naglichkeit entsprechender Ldschungs-
verfahren zeitlich zu begrenzen. Als Korrektiv steht im Gbrigen die Regelung zur Ver-
fligung, nach der eine eingetragene Marke aufgrund einer 31teren Marke nicht geldscht
werden kann, wenn die dltere Marke im Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung

der jlngeren Marke aus absoluten Grinden hitte geléscht werden kdnnen (§ 51 Abs. 4
Nr, 2).

Auper der LOschung auf Antrag (Absatz 1) soll nach Absatz 3 auch eine Ldschung von
Ants wegen moglich sein, wenn eine Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9, also unter
Auperachtlassung von Eintragungshindernissen eingetragen worden ist, die mit der 8f-
fentlichen Ordnung zusamsenhingen. Damit wird das Patentamt in den Stand versetat,
ersichtliche Fehleintragungen zu korrigieren, deren Bestand aus Grinden des offentli-
chen Interesses nicht hingepommen werden kann. Dieses LOschungsverfahren von Asts we-
gen soll aber nur innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Eintragung zuldssig sein
(Absatz 3 Nr. 1) und nur dann zur Ldschung flhren, wenn die Eintragung ersichtlich
entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 vorgenomsen worden ist {Absatz 3 Nr. 3). Schlieplich
soll auch hier gelten, dap ein Wegfall des Schutzhindernisses vor der Entscheidung
fber Aie Loschung bewirkt, dap die Marke nicht geldscht werden kanm (Absatz 3 Nr. 2.

Das geltende Recht sieht Amtsldschungsverfahren ohne jede imhaltliche oder zeitliche
Begrenzung vor.
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~ Nach Absatz 4 ist auch eine Teil1dschung mbglich, wenn der Nichtigkeitsgrund nur ei-
nen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen betrifft.

2u § 51 - Nichtigkeit wegen des Bestehens ¥l1terer Rechte

§ 51 enthilt die sogenannten “relativen* Nichtigkeitsgrinde, also die L&schungs-
griinde, die sich aus dem Bestehen #iterer Rechte ergeben und die (nur) durch Klage
geltend gemacht werden kbnnen. Nach Absatz 1 kann Klage auf Ldschung einer eingetra-
genen Marke erhoben werden, wenn der Marke eines der in den 8§ 9 bis 13 aufgefiihrten
Rechte mit lterem Zeitrang entgegensteht. Die Absitze 2 bis 4 enthalten eine Reihe
von Einschrinkungen dieses Grundtatbestandes. Absatz 5 betrifft die Teilnichtigkeit.

Nach Absatz 2 Satz 1 ist die Ldschung aufgrund einer eingetragenen Marke mit dlteres
Zeitrang ausgeschlossen, wenn der Inhaber der dlteren Narke die Benutzung der junge-
ren Marke finf Jahre lang geduldet hat. In diesen Fdllen tritt die sogenannte
“yerwirkung” ein. Damit wird die bindende Vorschrift des Artikels 9 Abs. 1 der
Narkenrechtsrichtlinie in das neue Markengesetz {bernommen. Hinsichtlich der einzel-
nen Elemente dieser Regelung wird auf die Begrindung zu § 21 Abs. 1 Bezug genommen.

Nach Absatz 2 Satz 2 gilt die “Verwirkung® entsprechend fir Inhaber von durch Benut-
zung erworbenen Marken im Sinne des § 4 Nr. 2, von notorisch bekannten Karken im
Sinne des § 4 Nr. 3, von geschiftlichen Bezeichnungen im Sinne des § 5 oder von
Sortenbezeichnungen im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4, die einen dlteren leitrang als
die angegriffene Marke haben. Diese Einbeziehung ist erforderlich, weil sich sonst
ergeben konnte, dap eine Marke aus einem sonstigen dlteren Recht geldscht werden
kann, obwoh} sie im Verhiltnis zu einer damit Gbereinstimmenden eingetragenen Marke
wegen der langjihrigen Duldung unanfechtbar geworden ist. Mit Absatz 2 Satz 2 wird

yon der nach Artikel 9 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie eingerdusten Mdglichkeit Ge-
brauch gemacht.

Schiieplich ist nach Absatz 2 Satz 3 die Ldschung ausgeschlossen, wenn der Inhaber
des Rechts mit dlterem Zeitrang der Eintragung zugestimmt hat.

Eine weitere Einschrinkung des Ldschungsrechts ergibt sich aus Absatz 3. Danach kann
eine jiingere Marke auf Grund einer bekannten dlteren Narke oder einer bekannten dlte-
ren geschiftlichen Bezeichnung dann nicht geldscht werden, wenn zu dem fir den Zeit-
rang der angegriffenen Eintragung mapgeblichen Tag das &ltere Kennzeichenrecht noch
nicht die nach § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder § 15 Abs, 3 fUr den erweiter-
ten Schutz erforderliche Bekanntheit besap. Diese Einschrinkung beruht darauf, dap
der Inhaber des dlteren Kennzeichenrechts zu diesem Zeitpunkt, der fir die Bestimmung
des Vorrangs entscheidend ist, noch keine Rechte iber den Bereich des “normalen®
Schutzumfangs hinaus geltend machen konnte. Ein erst nach Begrindung des konkur-
rierenden jingeren Rechts entstandener "Rechtszuwachs” soll sich nicht zum Nachteil
eines rechtadfig begrindeten Markenrechts auswirken. Auch wenn dieses Ergebnis sich
auch ohne gesetzliche Regelung aus einer “verndnftigen® Auslegung des Prioritats-
grundsatzes ergeben hitte, erscheint es zweckmdpig, diese Fallkonstellation so ein-

deutig zu regeln, dap hierliber spiter keine - unndtigen - Prozesse geflhrt zu werden
brauchen,

Nach Absatz 4 Nr. 1 scheidet eine Ldschung einer jiingeren Marke auperdes aus, wenn am
Tag der Verdffentlichung der Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang die dltere
Marke selbst wegen Verfalls ldschungsreif war. Absatz 4 Nr. 1 erfapt insbesondere
auch die Loschungsreife wegen mangelnder Benutzung (§ 49 Abs. 1) und entspricht damit
insoweit der bindenden Vorgabe des Artikels 11 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie.
Verfahrensrechtlich ist die Ldschungsreife wegen mangelnder Benutzung ebenso wie ia
Verletzungsprozep (§ 25 Abs. 2} als Einrede ausgestaltet (§ 55 Abs. 3 Satz 3).
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Gemdf Absatz 4 Nr. 2 komat eime Loschung aufgrund einer 3taren Marke schlieplich
dann nicht in Betracht, wenn die dltere Marke in ieitppntt der Verdffentlichung der
Eintragung der Marke wit jingerem Zeitrang selbst wegen des Bestehens absoluter
Schutzhindernisse nach § 50 hitte geldscht werden kdnnen. Mit dieser Vorschrift wird
ein Korrektiv dafir geschaffen, dap eine Marke nur eingeschrinkt aus absoluten Griin-
den geldscht werden kann.

Nach Absatz 5 kommt eine Teilléschung in Betracnt, uenn_&;r.Lﬁséhunusurund nur fOr
einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen gegeben ist.

1u § 52 - Wirkungen der L8schung wegen Verfalls oder Nichtigkeit
§ 52 regelt die Wirkungen der Ldschung einer eingetragenen Marke.

Nach Absatz 1 sollen in den Fillen, in denen eine Marke wegen Verfalls geldscht wird,
also wegen erst nach der Eintragung eingetretener Umstinde, die Wirkungen der Eintra-
gung vom Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf L3schung an entfallen. Allerdings
sol1 nach Absatz 1 Satz 2 auf Antrag einer Partei auch ein friherer Zeitpunkt, 2u dem

einer der Verfallsgrinde vorgelegen hat, in der Entscheidung festgesetzt werden kdn-
nen, '

Nach Absatz 2 wirkt eine Nichtigkeitsentscheidung, also eine Entscheidung, die auf
“absolute® oder “relative” Schutzhindernisse gestdtzt ist, auf den Zeitpunkt der Ein-
tragung zuriick,

Absatz 3 -enthdlt Vorschriften, die erforderlich sind, ua die "Rickwirkung® von
Loschungsentscheidungen zu wildern. Danach werden - vorbehaltlich von Schadensersatz-
anspriichen oder Anspriichen wegen ungerechtfertiger Bereicherung - rechtskraftig abge-
schlossene Verletzungsverfahren (Absatz 3 Nr. 1) und erflllte Vertrige (Absatz 3
Nr. 2) grundsdtziich nicht berihrt.

2u § 53 - L8schung durch das Patentamt wegen Verfalls

Nach § 53 soll die Mdglichkeit bestehen, unbeschadet der Noglichkeit, jederzeit Klage
auf Loschung zu erheben (§ 55), den Antrag auf Ldschung wegen Verfalls auch beim Pa-
- tentant zu stellen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht, soweit es den Ldschungs-

grund der mangelnden Benutzung betrifft, § 11 Abs. 4 WZ6. In Erginzung dazu sind auch

die dbrigen Verfallsgrinde efnbezogen, die in der Praxis nur eine sehr geringe Rolle
spielen werden.

Wird ein solcher Ldschungsantrag nach Absatz 1 wegen Verfalls beim Patentamt ge-
stellt, so unterrichtet dieses gemip Absatz 2 den Inhaber der eingetragenen Marke.
Die Eintragung der Marke wird nur dann geldscht, wenn der Markeninhaber nicht inner-
halb von 2wei Nonaten, nachdes fhe die Mitteilung des Patentamts zugestellt worden
ist, der Ldschung widerspricht (Absatz 3). Dies entspricht § 11 Abs. 4 Satz 3 WZ6, wo
allerdings eine Frist von nur einem Monat vorgesehen ist. Widerspricht der Marken-
inhaber der Ldschung, bleibt der Antragsteller darauf verwiesen, die Ldschungsklage
vor den ordentlichen Gerichten zu erheben. Hierauf weist. ihn das Patentamt hin
(Absatz 4). Im Hinblick auf eine erstmalige oder erngute fnahwe der Benut2ung der
angegriffenen Marke kurz vor oder nach dea Loschungsantrag hat der Antragsteller, wie
sich aus § 49 Abs. 1 Satz 4 ergibt, keinen Nachteil, wenn er die Loschungskiage bin-

Eegtdrei Nonaten nach der Zustellung der Mitteilung des Patentasmts nach Absatz 4 er-
ebt.
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Zu § 54 - L3schungsverfahren vor des Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 54 regelt die (8schungsverfahren vor dem Patentast wegen absoluter Schutz-
hindernisse. Antragsbefugt ist jeder Oritte {(Absatz 1 Satz 2).

Nach Absatz 2 ist mit dem Antrag eine Geblhr nach dem Tarif zu bezahlen. Ohne Zahlung
der Gebilhr gilt der Antrag als nicht gestellt,

Absatz 3 regelt weitere Einzelheiten des Loschungsverfahrens dhnlich wie das geltende
Recht (§ 10 Abs. 3 Satz 1 bis 3 WZG). Abweichend von der bisherigen Regelung wird dem
Markeninhaber fir den Widerspruch gegen die Ldschung jedoch eine Frist von zwei Mo-
naten eingerdumt, da sich gezeigt hat, dap nach der bisherigen einmonatigen Frist der
dem Empfanger zur Erhebung des Widerspruchs tatsdchlich verbleibende Zeitraum hiufig
nicht ausreicht. Aus der Sicht des LOschungsantragstellers erscheint ein Zuwarten von
zwei Monaten vertretbar.

U 0§55 - Laschunﬁsverfahren vor gden ordentlichen Gerichten

Gemap § 55 Abs. 1 sind die ordentlichen Gerichte fir die Entscheidung Uber Klagen auf
Laschung wegen Verfalls (§ 49) und wegen des Bestehens alterer Rechte (§ 51), also
wegen “relativer® Schutzhindernisse, zustindig.

Nach Absatz 2 Nr. 1 handelt es sich bei der Klage auf LOschung wegen Verfalls um eine
Popularklage. Zur Erhebung der Klage ist jede Person befugt. Nach Absatz 2 Nr. 2 sind
in den Fallen der auf dltere Rechte gestiitzten Ldschungsklage die jeweiligen Inhaber
der dlteren Rechte kiagebefugt. Einer ausdrlckiichen Regelung dazu, dap auch
Lizenznehmer oder andere Personen klagebefugt sein konnen, die vom origindr Klage-
berechtigten hierzu ausdricklich ermdchtigt worden sind, bedarf es nicht. Eine
Loschungsklage nach Absatz 1 kann schlieplich auch auf das Bestehen einer dlteren
geographischen Herkunftsangabe gestiitzt werden. Da es bei geographischen Herkunftsan-
gaben keinen Rechtsinhaber gibt, bedarf es fir die Klagebefugnis einer von der im ib-
rigen fur dltere Rechte geltenden Regelung (Absatz 2 Nr. 2) abweichenden Aus-
- gestaltung. Daher sieht Absatz 2 Mr. 3 insoweit vor, dap die Klagebefugnis in diesen
Fdllen den Personen zustehen soll, die nach § 13 Abs. 2 UNG klagebefugt sind. Diese
Regelung entspricht auch der in § 128 Abs. 1 fir die Geitendmachung von
Unterltassungsanspriichen vorgesehenen Regelung.

Nach Absatz 3 mub der Inhaber einer eingetragenen Marke, der unter Berufung auf diese
Marke Ldschungsklage erhoben hat, auf Einrede des Beklagten den Nachweis erbringen,
dap er die Marke gemdd § 26 benutzt hat. Dies ist nach Satz 1 fir den Zeitraum von
finf Jahren vor der Erhebung der Loschungsklage und, wenn die Zeitspanne von finf
Jahren der Nichtbenutzung erst nach diesem Zeitpunkt endet, nach Satz 2 fir die
letzten finf Jahre vor dem Schlup der miindlichen Verhandlung nachzuweisen. War die
dltere Marke am Tag der Verdffentlichung der Eintragung der jingeren Marke bereits
mindestens finf Jahre eingetragen, so hat der Kliger auf Einrede auch nachzuweisen,
dap die Marke zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke nicht wegen wmangelnder Benutzung nach § 49 hdtte geldscht werden kdnnen
(Satz 3). Die Regelung entspricht der fir die Einrede mangelnder Benutzung im
Verietzungsprozep geltenden Regelung (§ 25 Abs. 2).

Absatz 4 - Wirkung des Ldschungsurteils gegen Rechtsnachfolger - entspricht der Rege-
lung im geltenden Recht (§ 11 Abs. 3 WIG).
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d) 2u Abschnitt 4 - Allgemeine Vorschriften flr das Verfahren vor dem Patentamt

Abschnitt 4 (8§ 56 bis 65) enthdlt die allgemeinen Vorschriften flir das Verfahren vor
dem Patentamt. Weitere allgemeine Verfahrensvorschriften, die sowohl das Patentamt
als auch das Patentgericht betreffen, sind in eines eigenen Abschnitt {ber
“Gemeinsame Vorschriften” enthalten (Abschnitt 7).

An der Spitze des Abschnitts 4 steht die Regelung der Zustandigkeiten im Patentamt
{(§ 56), die im geltenden Recht in § 12 Abs. 2 bis 4 WIG ihren Platz hat, Das
Warenzeichengesetz enthdlt im Ubrigen jedoch nahezu keine allgemeinen Verfahrensvor-
schriften, sondern beschrdnkt sich in § 12 Abs. 1 WIG auf eine globale Verweisung auf
die Vorschriften ber das Verfahren in Patentsachen.

Das neue Markengesetz soll hingegen ohne Verweisungen auf das Patentgesetz aus-
gestaltet werden. Dies macht es erforderlich, nicht nur die einzelnen marken-
rechtlichen Verfahren (Eintragung, Widerspruch, Ldschung, Verwaltung von Marken-
rechten) zu regeln, sondern auch allgemeine Vorschriften Uber das Verfahren in das
" neue Markengesetz aufzunehmen. Die Vorbilder hierfir entstammen zus Teil dem Patent-
gesetz.

Zu § 56 - Zustdndigkeiten im Patentamt

In § 56 werden die Zustdndigkeiten der einzelnen Stellen im Patentamt fir die Behand-

lung von Markenangelegenheiten in weitgehender [bereinstimsung mit dem geltenden
Recht (8§ 12 Abs. 2 bis 4 WIG) geregelt.

In Absatz 1 wird in allgemeiner Weise gesetzlich vorgeschrieben, welche Spruchkdrper
im Patentamt zu bilden sind. Es handelt sich um Markenstellen, die nach dem bisheri-
gen Recht “Priifungsstellen” heifen, und um Markenabteilungen, die das Warenzeichen-
gesetz als “"Warenzeichenabteilungen® bezeichnet. Absatz 2 Satz 1 enthdlt die gesetz-
Yiche Kompetenzabgrenzung fir die Markenstellen. Sie sind fir die Prufung von ange-
meldeten Marken und fir die Beschlupfassung im Eintragungsverfahren zustandig. Hinzu-
weisen ist darauf, dap das Eintragungsverfahren, das ie Abschnitt 1 geregelt ist,
nach der Systematik des neuen Gesetzes nicht nur bis zur Eintragung der angemeldeten
Marke gemdp § 41 reicht, sondern auch die Entscheidung dber den Widerspruch gemap
§ 43 umfapt. Dies deckt sich mit dem bisherigen Kompetenzumfang der Prifungsstellen
gemdp § 12 Abs. 2 Nr. 1 WIG. Absatz 2 Satz 2 bis 4 entspricht § 12 Abs. 3 WZG.
Absatz 3 entspricht, von geringfiigigen Abweichungen im Wortlaut abgesehen, der
Bestimmung in § 12 Abs. 4 WZG. Die bisher in § 12 Abs. 5 WIG vorgesehene Ermdchtigung
zur Obertragung von Aufgaben auf Beamte des gehobenen oder mittleren Dienstes ist
jetzt in § 65 enthalten.

Es sol1 auch nach dem neuen Markengesetz dabei bleiben, dap ebenso wie nach dea gel-
tenden Recht alle "Mitglieder™ des Patentamts im Sinne des § 26 des Patentgesetzes
als Priifer die Aufgaben einer MNarkenstelle wahrnehmen oder in einer Markenabteilung
mitwirken kdnnen. Die damit auch weiterhin gegebene Moglichkeit, “technische* MWit-
glieder mit solchen Aufgaben zu betrauen, soll, auch wenn diese “technischen® Mit-
glieder in aller Regel fir Markenangelegenheiten keine ausreichende Sachkunde haben
mogen, gleichwohi beibehalten werden, um in besonderen Situationen auch im Marken-
recht sachkundige “technische® Mitglieder einsetzen zu kdnnen. So werden gegenwirtig
Patentpriifer des ehemaligen DDR-Patentamts zu Erinnerungspriifern ausgebildet. Ihre
Verwendung ist nur mdglich, wenn das Gesetz auch weiterhin den Einsatz von Mitglie-
dern des Patentamts im Markenbereich gestattet, die keine juristische Ausbildung ha-
ben. Eine Betrauung von “technischen® Mitgliedern mit den Aufgaben einer Markenstelle
wird sich allenfalls bei besonderen Kenntnissen im Markenbereich ergeben, weil zu be-
rlcksichtigen ist, dap Entscheidungen der Markenstellen, die von einem Beasten des
hGheren Dienstes - einem “Nitglied™ des Patentamts - getroffen werden, unmittelbar
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git der Beschwerde zum Bundespatentgericht angefochten werden kdnnen, alsao nicht mehr
einer (Oberpriifung in einem Erinnerungsverfahren unterliegen.

Soweit es die Besetzung der Markenstellen betrifft, ist auch weiterhin grundsitzlich
vorgesehen, dap diese - aufler von "Mitgliedern® des Patentamts - mit Beamten des ge-
hobenen Dienstes besetzt werden. Die Regelung fGr die Ubertragung von Aufgaben der
Markenabteilungen an Beamte des gehobenen Dienstes (und gegebenenfalls auch des mitt-
leren Dienstes) findet sich jetzt in § 65 Abs. 1 Nr. 11 und 12.

In frgdnzung zum geltenden Recht sieht § 56 Abs. 2 Satz 3 (ebenso wie § 65 Abs. 1
~ Nr. 11 und 12) vor, dap fur die Aufgaben, die bisher nur von Beamten des gehobenen
(oder des mittleren Dienstes) wahrgenommen werden kdnnen, kiinftig auch diesen Beamten
“vergieichbare* Angestellte eingesetzt werden kdnnen. Damit wird fiir den Marken-
bereich nachvollzogen, was im Patentbereich mit dem Gesetz zur Anderung des Patent-
gesetzes und anderer Gesetze vom 23. Marz 1993 (BGB1. I S. 366) bereits verwirklicht
worden ist. Von einer Einbeziehung der fir den Markenbereich zustdndigen Dienststel-
Ten in dieses Gesetz war im Hinblick auf die bevorstehende Markenrechtsreform abgese-
hen worden. Die neue Regelung im Patentgesetz dient dabei nur insoweit als Vorbild,
als Uberhaupt “vergleichbare® Angestellte eingesetzt werden konnen. Die Lage ist im
Markenbereich etwas anders als im Patentbereich, weil die Beaaten des gehobenen Dien-
stes als Prifer im Markenbereich nicht nur Aufgaben wahrnehmen, die “keine®
rechtlichen Schwierigkeiten bieten. Soweit es daher ums die Beauftragung
*vergleichbarer” Angestellter geht, wird dies nur dann in Betracht kommen, wenn diese
nach Vorbiidung, Ausbildung und Fdhigkeiten den Beamten des gehobenen Dienstes
vergleichbar sind. Auch insoweit kommen bei der gegebenen Lage insbesondere frihere
Bedienstete des ehemaligen DDR-Patentamts, die ia Markenbereich sachkundig sind, die
aber nicht mehr Beamte werden kGnnen, als Prifer in Betracht.

Zu § 57 - Ausschliepung und Ablehnung

§ 57 regelt die Ausschiiefung und Ablehnung von Patentamtsbediensteten in gleicher
Weise wie das geltende Recht.

Absatz 1 entspricht § 12 Abs. & Satz 1 und 2 WZG. Absatz 2 entspricht der Regelung,
die im geltenden Recht in § 12 Abs. 6 Satz 3 WIG durch eine Verweisung auf das

Patentgesetz ("§ 27 Abs. 6 Satz 3 des Patentgesetzes g¢ilt entsprechend®) getroffen
worden ist.

2u § 58 - Gutachten

§ B8 regelt die Abgabe von Gutachten inhaltlich in gleicher Weise wie das geltende
Recht (§ 14 WiG).

lu § 59 - Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehdr

Das Patentamt wird - abgesehen von den seltenen Fdllen der Amtsidschung - zwar nur
auf Antrag tdtig, ermittelt aber den Sachverhalt grundsatzlich von Amts wegen.

Im geltenden Recht hat dieser Grundsatz, soweit er das patentamtliche Verfahren be-
trifft, zwar keinen unmittelbaren gesetzlichen Ausdruck gefunden (anders flr das
Verfahren vor dem Patentgericht: § 87 Abs. 1 PatG), seine Geltung ist aber seit jeher
- wie auch sonst fir Verwaltungsverfahren - anerkannt. Das neue Markengesetz enthdlt
- mit § 59 Abs. 1 eine Vorschrift, die den Amtsermittlungsgrundsatz - dem Wortlaut des
§ 87 Abs. 1 Paté folgend - auch fir das patentamtliche Verfahren ausdricklich
festschreibt. Auch das Amtsverfahren in Markensachen ist dadurch beschrinkt, dap das
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patentamt nicht Gber den durch die Anmeldung (Antrag) gesteckten Rahmen hinausgehen
kanh. Flr die Ermittlung des Sachverhalts ist das Ast an das Vorbringen und die
Beweisantrige der Beteiligten jedoch nicht gebunden.

Absatz 2 enthilt den Grundsatz des rechtlichen Gehdrs, der als rechtsstaatliches
Prinzip mit Verfassungsrang fir alle Verfahren vor dem Patentamt gilt.

7u § 60 - Ermittiungen; AnhBrungen; Niederschrift

Die in § 60 vorgesehene Regelung fir die Ermittlungen des Patentamts, die im Rahmen
des § 59 stattfinden, folgt § 46 PatG, der im geltenden Recht dber § 12 Abs. 1 WIG
Anwendung findet.

" Die Absitze 1 und 3 entsprechen § 46 Abs, 1 und 3 PatG.

Absatz 2 regelt die mindiiche Anhdrung in den Verfahren vor des Patentamt und
unterscheidet sich damit von § 59 Abs. 1, der die allgemeine Verpflichtung zur
Gewihrung rechtlichen Gehdrs enthdlt, der auch im schriftlichen Verfahren entsprochen
werden kann. Absatz 2 ist so gestaltet, dap er von vornherein fir alle
patentamtlichen Verfahren gilt, wihrend sich im geltenden Recht die Anwendung des
§ 46 Abs. 2 PatG auf miindliche Verhandlungen in Widerspruchsverfahren erst lUber § 12
Abs. 1 WIG und § 59 Abs. 3 PatG ergibt.

7u § 61 - Beschllsse; Rechtsmittelbelehrung

§ 61 Gbernimmt nahezu wortgleich § 47 PatG, der im geltenden Recht nach § 12 Abs. 1
NIG entsprechend in markenrechtlichen Verfahren Anwendung findet.

Absatz 1 ist ebenso wie § 60 Abs. 2 so formuliert, dap er fur alle Verfahren (und
picht nur fir das Eintragungsverfahren) gilt.

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 47 Abs. 2 PatG und hat lediglich an einigen Stellen
einen etwas anderen Wortlaut. So ist die Bestimmung 2.B. auf alle in Betracht kommen-
den Rechtsbehelfe - einschlielich der Erinnerung (Satz 5) - anzusenden, nicht nur
auf die Beschwerde zum Patentgericht.

7u § 62 - Akteneinsicht; Registereinsicht

Die Vorschrift in § 62 regelt die Einsicht in die Akten angemeldeter oder eingetrage-
ner Marken (Absitze 1 und 2) sowie die Einsicht in das Register (Absat2 1.

Gem3p Absatz 1 wird schon vor der Eintragung der Marke Einsicht in die Akten gewdhrt,
wenn und soweit ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird. Dies entspricht der
geltenden Rechtslage (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 WZG). Nach den Erfahrungen der Praxis
besteht an einer Akteneinsicht in diesem frihen Verfahrensabschnitt seitens der be-
teiligten Kreise ein erheblicher Bedarf. So kann beispielsweise der Inhaber einer
eingetragenen Marke ein wesentliches Interesse an der Einsicht in die Akten einer An-
meldung mit dlterem Zeitrang haben, auf die ein Widerspruch gegen die eingetragene
Marke gestitzt wird. Ebenso kann etwa ein Bedirfnis der Mitbewerber bestehen, durch
Einsicht in die Akten einer gemdp § 8 2uriickgewiesenen Markenanmeldung Kiarheit zu
erlangen, ob es sich bei der fraglichen Marke um eine nunmehr frei verwendbare
beschreibende Angabe handelt. Vor der Eintragung der Marke ist das Interesse an der
Akteneinsicht regelndPig gegen die schutzwiirdigen Belange des Anmelders abzuwdgen.
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Gepdp Absatz 2 unterliegt die Akteneinsicht nach der Eintragung der Marke keinen ein-
schrankenden Voraussetzungen mehr. Das geltende Recht macht die Akteneinsicht hin-
gegen auch nach der Bekanntmachung der Anmeldung und der Eintragung von der
Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses abhdngig (§ 3 Abs, 2 Satz 2 WIG). Fir
eine Beschrankung der Akteneinsicht auf Fille berechtigten Interesses besteht aber
nach der Eintragung kein Bedirfnis.

Nihere Einzelheiten des Akteneinsichtsverfahrens sollen in den Durchfiihrungs-
bestimmungen nach § 65 geregelt werden.

Nach Absatz 3 soll die Einsicht in das Repister jedem ohne Einschrankung freistehen.
Das geltende Recht regelt die freie Einsicht in das Register (“Zeichenrolle®) in § 3
Abs. 2 Satz 1 WIG.

Zu § 83 -.Kosten des Verfahrens

Das geltende Recht enthdlt an verschiedenen Stellen Regelungen iiber die Verteilung
der Kosten in den verschiedenen markenrechtlichen Verfahren: Fiir das Widerspruchs-
verfahren gilt nach § 5 Abs. 6 Satz 2 WIG die Bestimmung des § 62 PatG entsprechend
mit der Mapgabe, dap auch die *sonstigen Kosten* in die Kostenverteilung mit einbezo-
gen werden kdnnen. § 5 Abs. 6 WZG gilt entsprechend bei Widerspriichen gegen beschleu-
nigt eingetragene Marken (§ 6a Abs. 3 Satz 3 WIG). Fir auf Antrag eingeleitete
Ldschungsverfahren gilt nach § 10 Abs. 3 Satz 4 WIG die Bestimmung des § 62 PatG ent-
sprechend, aber nur fir durch eine Anhdrung oder Beweisaufnahme verursachte Kosten,
Fiir das neue Markengesetz ist in § 63 eine Regelung vorgesehen, die weitgehend § 62
PatG (Kosten im Einspruchsverfahren) entspricht und fir alle Verfahren mit mehreren
Beteiligten gelten soll.

Nach Absatz 1 hat das Patentamt die Befugnis, einem Beteiligten die Kosten des Ver-
fahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen. Wihrend nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG die
Moglichkeit der Kostenverteilung nur fiir die durch eine AnhSrung oder eine Beweisauf-
nahme verursachten Kosten gilt (einschlieplich der den Beteiligten erwachsenen
Kosten), soll flir die Verfahren in Markensachen mit mehreren Beteiligten (ebenso wie
im geltenden Recht fir Widerspruchsverfahren, § 5 Abs. 6 Satz 2 WZG) von vornherein
die Mdglichkeit bestehen, alle Kosten {und nicht nur die durch eine Anhdrung oder
Beweisaufnahme verursachten Kosten) in die Kostenverteilung aufzunehmen. Zu den zu
beriicksichtigenden Kosten gehdren auch die Auslagen des Patentamts und die den Betei-
ligten erwachsenen Kosten (so das geltende Recht in & 62 Abs. 2 Satz 1 PatG). Nach
Absatz 1 Satz 2 soll eine Kostenentscheidung auch dann mdglich sein, wenn das Verfah-
ren nicht durch eine Entscheidung abgeschlossen wird, sondern durch eine lurlicknahme
des entsprechenden Antrags oder durch eine Loschung der eingetragenen Marke, z.B.
wegen Nichtverlangerung oder wegen Verzichts.

 Nach Absatz 1 Satz 3 tragt jeder Beteiligte seine Kosten selbst, soweit eine Bestim-
mung iber die Kosten nicht getroffen wird. Ourch diese Vorschrift wird der gegenwar-
tig als regelmdpige Kostenentscheidung in zweiseitigen Verfahren vor dem Patentamt
ergehende formelhafte Ausspruch fberfliissig, dap von einer Kostenauferlegung abgese-
hen werde. Auferdem wird damit die noch nicht abschliepend gekldrte Frage entschie-
den, ob bei Fehlen eines ausdrlicklichen Kostenausspruchs von einer “kraft Gesetzes"
eintretenden Kostenteilung auszugehen ist oder ob dieses Unterlassen eine bewupte und
gewolite Entscheidung darstelit, von einer Kostenauferlegung abzusehen.

Nach Absatz 2 soll das-Patentamt die Befugnis haben, die vollstandige oder teilweise
Erstattung der gezahlten Widerspruchs- oder Ldschungsgebilhr anzuordnen. Im geltenden
Recht ist dies fiir die Widerspruchsgebiihr nicht migiich, da fir den Einspruch (bis-
1ang) keine Gebiihr zu zahlen ist und somit wegen der Verweisung auf § 62 PatG in § 5
Abs. 6 Satz 2 WIG keine entsprechende Regelung besteht. Fir die Loschungsgebihr sieht
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§ 10 Abs, 2 Nr. 2 Satz 2 WIG eine Bestimmung Ober die Erstattung oder Auferlegung der
Léschungsantragsgeblihr vor. Absatz 2 regelt nur die Erstattung der Gebihr, wihrend es
nach Absatz 1 mdoglich ist, die Geblihren einem Verfahrensbeteiligten aufzuerlegen.

Die Ausgestaltung der Absitze 1 und 2 dient zugleich als Vorbild fir die weitgehend
ibereinstiemenden Vorschriften dber die Kostenverteilung im Beschwerdeverfahren
(§ 71) und im Rechtsbeschwerdeverfahren (§ 90).

Absatz 3 entspricht § 62 Abs. 2 Satz 2 bis 5 PatG. Zur Klarstellung wird hinzugefigt,
dap die Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschlusse - wie auch nach sonst geltendem
Recht - gebihrenfrei ist.

Zu § 64 - Eripnerung

Das Warenzeichengesetz enthdlt seit dem sogenannten “Vorabgesetz" vom 4. Septeaber
1967 (BGB1., I S. 953) die Erinnerung als Rechtsbehelf gegen Entscheidungen der Beam-
ten des gehobenen Dienstes. Dieses zweistufige Verfahren im Patentast hat sich nach
Auffassung der Bundesregierung insgesamt bewdhrt. Es flhrt zu einer Vereinheitlichung
der Praxis des Patentamts und ste]lt zugleich einen geeigneten Filter fir die mit der
Beschwerde zum Patentgericht anfechtbaren Entscheidungen des Patentasts dar. Das
Erinnerungsverfahren wird im Ubrigen im einseitigen Verfahren durch das Abhilfe-
verfahren (§ 73 Abs. 4 PatG in Verbindung mit § 13 Abs. 3 WIG) ergdnzt.

Das Erinnerungsverfahren soll daher auch Bestandteil des neuen Markengesetzes blei-
ben. Es wird in § 64 geregelt.

Allerdings haben sich aufgrund der nicht ausreichenden Ausstattung des Patentamts mit
Erinnerungspriifern in den vergangenen Jahren erhebliche Rickstinde bei der Erledigung
von Erinnerungen ergeben, so dap zum Jahresende 1992 etwa 6600 Erinnerungsverfahren
anhdngig waren. Die dadurch herbeigefilhrte lange Anhdngigkeit von Verfahren ist fir
die Beteiligten nicht zumutbar. Flr das neue Markengesetz ist daher unter Beibehal-
tung des Erinnerungsverfahrens selbst eine "Durchgriffsbeschwerde® (§ 66 Abs. 3)
vorgesehen. Danach soll, falls iiber die Erinnerung nicht innerhalb bestimater Fristen
- entschieden worden ist und nach entsprechendem Antrag auf Entscheidung weiterhin
keine Entscheidung getroffen wird, die Beschwerde zum Patentgericht gegen die mit der
Erinnerung angegriffene Entscheidung zulassig sein.

Nach Absatz 1 Satz 1 soll ebenso wie im geltenden Recht (§ 12a Abs. 1 Satz 1 WIG) ge-
gen die Beschliisse der Markenstellen und Markenabteilungen, die von einem Beamten des
gehobenen Dienstes erlassen werden, die Erinnerung gegeben sein. Da solche Beschllisse
auch von Angestellten erlassen werden konnen, die den Beamten des gehobenen Dienstes
vergleichbar sind, sind die Angestellten ausdriicklich in dieser Bestimmung erwdhnt.
Im Hinblick darauf, dap es sich bei der Erinnerung um einen Rechtsbehelf gegen Ent-
scheidungen des Patentamts handelt, ist in Absatz 1 Satz 2 vorgesehen, dap die Erin-
nerung ebenso wie die Beschwerde (§ 66 Abs. 1 Satz 3) aufschiebende Wirkung hat.

Dap die mit der Erinnerung anfechtbaren Entscheidungen mit einer Rechtsmittel-
belehrung zu versehen sind, ergibt sich aus § 61 Abs. 2. Einer dem geltenden Recht
(§ 12a Abs. 1 Satz 3 WIG) entsprechenden Verweisung bedarf es nicht,

Nach Absatz 2 ist fir die Einlegung der Erinnerung eine Frist von einem Monat nach
lustellung der angefochtenen Entscheidung vorgesehen. Absatz 2 entspricht § 12a

Abs. 1 Satz 2 WZG. Wie im geltenden Recht ist die Erinnerung ein geblhrenfreier
Rechtsbehelf.

Nach Absatz 3 soll im einseitigen Verfahren ebenso wie im geltenden Recht (dort in
§ 12a Abs. 2 Satz 2 WIG durch eine Verweisung - “sinngemife Anwendung” - auf § 73
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Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 PatG geregelt) der Seamte oder Angestellite, dessen Beschlup

mit der Erinnerung angegriffen wird, der Erinnerung abhelfen, wenn er sie fir begrin-
det hdlt.

Nach Absatz 4 soll Ober die Erinnerung wie auch im geltenden Recht (§ 12a Abs. 2 Satz
1 WIG) ein Mitglied des Patentaats durch Beschlup entscheiden.

Nach Absatz 5 soll wUber eine Erinnerung nicht mehr entschieden werden kdnnen, wenn
Durchgriffsbeschwerde nach § 66 Abs. 3 eingelegt worden ist. Nit dem Einlegen der
Durchgriffsbeschwerde wird das Verfahren vor dem Patentamt - abgesehen von der Ab-
hilfeabglichkeit - beendet. Absatz 5 Satz 2 stelit klar, dap eine gleichwohl noch er-
lassene Erinnerungsentscheidung gegenstandslos ist. Solche Fdlle kdnnen sich z.B. er-
geben, wenn der Eingang der Beschwerde zum Zeitpunkt des Erlasses (Verkiindung oder
Zustellung) des Erinnerungsbeschlusses noch nicht bekannt war. Wird zwar eine Durch-
griffsbeschwerde nach § 66 Abs. 3 eingelegt, nicht aber die dafiir nach § 66 Abs. 5
innerhalb eines Monats nach Zugang der ODurchgriffsbeschwerde erforderliche Geblihr ge-
zahlt, so gilt die Beschwerde nach § 66 Abs. 5 als nicht eingelegt. Dies wirde in den
zuvor genannten Fdllen dazu flhren, dap eine gleichwohl nach Einlegung der Beschwerde
ergangene Erinnerungsentscheidung ihre Wirkung nicht verliert, wenn die Beschwerde
wegen fehlender Gebihrenzahlung als nicht eingelegt gilt.

u § 65 - Rechtsverordnungserndchtigung

In- § 65 sind alle - im geltenden Recht verstreut im Warenzeichengesetz oder durch
- Verweisung im Patentgesetz zu findenden - Vorschriften zusammengefapt, die zum Erlap

von Rechtsverordnungen zur Regelung von Einzelheiten der Verfahren in Markensachen
ermachtigen. Es” ist vorgesehen, die Durchfihrungsbestimmungen soweit wie mdglich in
einer einzigen Rechtsverordnung zusammenzufassen.

Die Ermachtigungsnorm entspricht weitgehend den entsprechenden Regelungen des gelten-
den Rechts, soll aber durch einige weitere Tatbestdnde ergdnzt werden.

Absatz 1 Nr. 1 - Einrichtung und Geschiftsgang des Patentamts - entspricht § 36
Abs. 1 W6 (“*Einrichtung und Geschiftsgang des Patentamts®).

Absatz 1 Nr. 2 - Erfordernisse fir die Anmeldung von Marken - entspricht § 2 Abs. 2
Satz 1 NZG.

Absatz 1 Nr. 3 - Festlegung der Klasseneinteilung - weicht vom geltenden Recht inso-
weit ab, als die Klasseneinteilung selbst als Anlage zu § 2 Abs..3 WIG ausgestaltet
ist, wahrend Anderungen der Klasseneinteilung durch Rechtsverordnung getroffen werden
k@nnen (§ 2 Abs. 5 WIG). Diese Unterscheidung soll fir das neue Markengesetz nicht
beibehalten werden. Vielmehr soll kinftig die Klasseneinteilung seibst - ebenso wie
etwaige Anderungen der Klasseneinteilung - durch eine Rechtsverordnung nach § 65
festgelegt werden, Eine Anderung der geltenden Rechtslage ist damit nicht beab-
sichtigt. Vielmehr soll die Klasseneinteilung auch weiterhin der mit dem Abkommen von
Nizza lber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken errichteten Xlasseneinteilung entsprechen,

Absatz 1 Nr. 4 - Bestimmungen fir die Durchfilhrung der weiteren Verfahren vor dem
Patentaat - hat im geltenden Recht keine unmittelbare Entsprechung. Die Vorschrift in

§ 36 Abs. 1 WIG ermachtigt lediglich zum Erlap von Durchflihrungsbestimmungen fir die
“Form des Verfahrens®. § 5 Abs. 9 WIG enthdlt eine ahnliche Bestimmung, die aber
ebenfalls nur die “Form des Widerspruchs* erfapt. Die im Vergleich zus geltenden
Recht vorgesehene Erweiterung der Ermdchtigungsnorm ist erforderlich, um fir die in
Betracht kommenden Verfahren ndhere Bestimmungen treffen zu kdnnen.
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Absatz 1 Nr. 5 - Bestimmungen lber das Register - entspricht im geltenden Recht § 2
Abs. 1 Satz 1 WIG (“Die Zeichenrolle wird beim Patentamt gefihrt") und § 19 WIG
(*0ber die Einrichtung des Registers fir Verbandszeichen bestimmt der Prasident des
Patentamts"). Flr das neue Markengesetz ist im Gesetz selbst nur die Einrichtung des
" Registers vorgesehen (§ 4 Nr. 1). Die Einzelheiten Uber das Register, insbesondere
die Art und Weise seiner Filhrung, z.B. auch in der Form einer elektronischen
Datenbank, sollen kinftig in den Burchfiihrungsbestimmungen geregelt werden. Soweit
erfordertich, konnen dort auch besondere Bestimmungen fir Kollektivmarken getroffen
werden.

Absatz 1 Nr. 6 - Inhalt des Registers und Verdffentlichung der im Register eingetra-
genen Angaben - entspricht im geltenden Recht der "Soll-Regel® in §& 3 Abs. 1 WIG.
Kinftig sollen die in das Register aufzunehmenden Angaben, die Art ihrer Eintragung
in das Register und der Uafang sowie die Art und Weise der Verdffentlichung der Anga-
ben in den Durchflihrungsbestimmungen geregelt werden, soweit das Gesetz micht selbst
die Veroffentlichung vorschreibt. Auch insoweit ist eine einfache Anpassung an die
Anderungen der Technik mdglich,

Absatz 1 Nr. 7 - Festlegung von Einzelheiten sonstiger in dem Gesetz geregelter Ver-
fahren - hat im geltenden Recht keine unmittelbare Entsprechung, soweit nicht § 36
Abs. 1 WIG ("Form des Verfahrens") Anwendung finden kénnte. Ebenso wie fir die in Ab-
satz 1 Nr. 4 angesprochenen Prifungs—-, Widerspruchs- und Ldschungsverfahren sollen
nach Absatz 1 Nr. 7 auch fir die dort angesprochenen weiteren Verfahrensarten ndhere
Einzelheiten in den Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden kénnen.

Absatz 1 Nr. 8 - Bestimmungen dber die Form von Antrdgen und Eingaben - ermdglicht,
nihere Bestimmungen Gber die Form, in der Antrage und Eingaben einzureichen sind, inm
Wege der Rechtsverordnung zu treffen. Die Ermdchtigung soll auch die Befugnis zur Re-
gelung der (Obermittlung von Antrigen und Eingaben durch elektronische
Datendbertragung einschliepen. Das Gesetz verzichtet in den einzelnen Bestimmungen
iber Antrdge und Eingaben durchweg auf das Erfordernis der Schriftlichkeit, ua die
Anpassung der Formerfordernisse an die weitere Entwicklung der Technik, insbesondere
der elektronischen Datenibertragung zu ermbglichen. Absatz 1 Nr. B bietet die gesetz-
Tiche Grundlage, um diese Formfragen im Wege der Rechtsverordnung zu regeln.

Aus den gleichen Grinden erlaubt Absatz 1 Nr. 9 - Bestimmungen Uber die Form von Be-
schliissen, Bescheiden und sonstigen Mitteilungen des Patentamts -, durch Rechts-
verordnung auch ndhere Bestimmungen dartber zu treffen, in welcher form Beschlisse,
Bescheide oder sonstige Mitteilungen des Patentamts den Beteiligten 2u Ubermittein
sind. Hiervon bleiben bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Formen der Jbersittlung

unberdhrt, wie z.B. die Zustellung von Entscheidungen, durch die eine Frist in Gang
geset2t wird.

Absatz 1 Nr. 10 - Bericksichtigung fremder Sprachen - {iber13apt es ferner der Regelung
im Yerordnungswege, inwieweit Eingaben und Schriftstilicke in anderen Sprachen als der
deutschen Sprache bericksichtigt werden und welche weiteren Voraussetzungen dafir
gelten sollen, wie z.8. das Nachreichen von Obersetzungen in bestimsten Fillen usw.

Absatz 1 Nr. 11 - Obertragung von Aufgaben der Markenabteilungen auf Beamte des ge-
hobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte - entspricht im geltenden Recht § 12
Abs. 5 Nr. 1 WZG. Wahrend nach dem geltenden Recht Beamte des gehobenen Dienstes nur
mit solchen Aufgaben der Markenabteilungen betraut werden dirfen, “die rechtlich
keine Schwierigkeiten bieten®, ist fir Absatz 1 Nr. 11 vorgesehen, dap die Beauf-
tragung wdglich ist, wenn die Angelegenheiten keine "besonderen® rechtlichen Schwie-
rigkeiten bieten. Da die Beamten des gehobenen Dienstes nach § 56 Abs. 2 fir Ent-
scheidungen im Prifungsverfahren zustindig sein sollen, die haufig rechtliche
Schwierigkeiten bieten werden, ist es nicht ersichtlich, warum die Beasten dieser Ka-
tegorie in Angelegenheiten der Markenabteilungen nur titig werden sollten, wenn diese
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Angelegenheiten "keine® rechtlichen Schwierigkeiten bieten. Nach dem geltenden Recht
ist die Beauftragung von Beamten des gehobenen Dienstes nicht mdglich fir die
Beschlupfassung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 WIG (L3schungsverfahren). Absatz 1 Nr. 11
Ubernimmt diese Regelung durch eine Bezugnahme auf § 54. Dariiber hinaus sollen auch
Loschungen, die einem Verzicht des Markeninhabers entsprechen (§ 48 Abs. 1), oder die
im Falle efnes an das Patentamt gerichteten Antrags auf L&schung wegen Verfalls
stattfinden (§ 53 Abs. 3), nicht von einem Beamten des gehobenen Dienstes, sondern
nur von eines Mitglied der Markenabteilung verfligt werden. FUr sonstige Ldschungen -
wie z.8. im Falle der Nichtverlangerung der Schutzdauer - sollen auch Beasmte des
gehobenen Dienstes (und vergleichbare Angestellte) zustindig sein kdnnen,

Absatz 1 Nr. 12 - Obertragung von Angelegenheiten der Markenstellen und der Marken-
abteilungen auf Beamte des mittleren Dienstes und vergleichbare Angestellte - ent-
spricht im geltenden Recht § 12 Abs. 5 Nr. 2 WIG. Die vergleichbaren Angestellten
sind auch aus denselben Griinden einbezogen, die fiir die Regelung in § 56 Abs. 2 gel-
ten. Insoweit wird auf die dortige Begrindung Bezug genoumen.

Absatz 1 Nr. 13 - Verwaltungskosten - entspricht im geltenden Recht § 36 Abs. 2 WZG.

Nach Absatz 2 soll die Ermdchtigung zum Erlap von Durchfihrungsbestimasungen ganz oder
teilweise auf den Prdsidenten des Patentamts dbertragen werden kénnen. In welchem
Unfang von dieser Ermdchtigungsiibertragung Gebrauch gemacht werden soll, 1apt sich im
Hinblick darauf, dap die markenrechtlichen Durchfiihrungsbestimmungen wdglichst in
einer einzigen Rechtsverordnung zusammengefajt werden sollen, noch nicht sagen, Fir
eine solche Ermichtigung kommt aber jedenfalls die Obertragung von Aufgaben auf
Beamte des gehobenen oder wmittleren Dienstes (und vergleichbare Angestellte)
(Absatz 1 Nr. 11 und 1?2) in Betracht.

Die Rechtsverordnungen nach § 65 bediirfen, da sie ausschlieflich die patentamtlichen
Verfahren regeln, nicht der Zustimmung des Bundesrates.

@) Iu Abschnitt 5 - Verfahren vor dem Patentgericht

Das geltende Warenzeichengesetz enthdlt zum Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen
des Patentamts nur insoweit eigene Yorschriften, als dies wegen markenrechtlicher Be-
- sonderheiten im Vergleich zum patentrechtlichen Verfahren erforderlich fst (§ 13
Abs. 1, 2 und 4 WIG), verweist aber im Ubrigen auf die “"Vorichriften des Patent-
gesetzes iUber die Beschwerde", die entsprechend anzuwenden sind (§ 13 Abs. 3 WiG).
Das neue Markengesetz soll selbst alle anzuwendenden Vorschriften markenrechtlicher
Natur enthalten und insbesondere ohne Verweisungen auf das Patentgesetz ausgestaltet
werden. Demgemap enthalt Abschnitt 5 (§% 66 bis 82) sowohl die Vorschriften Gber das
Beschwerdeverfahren (8§ 66 bis 71) als auch notwendige allgemeine Vorschriften (ber
das Verfahren vor dem Patentgericht (8§ 72 bis 82). Die Vorschriften stimmen soweit
wie moglich mit den entsprechenden Vorschriften im Patentgesetz iberein. Das neue
Markengesetz setzt das Bestehen des Patentgerichts (ebenso wie das Bestehen des
Patentamts) voraus, so dap es keiner besonderen Vorschriften lber das Patentgericht
seibst bedarf, Diese finden sich, ohne dap darauf verwiesen werden miifte, in den
§§ 65 bis 72 PatG.

Hervorzuheben ist, dap das neue Markengesetz in Erganzung zu den Vorschriften des
geltenden Rechts eine Durchgriffsbeschwerde vorsieht, die dann eingelegt werden kann,
wenn Uber eine Erinnerung nicht innerhalb bestimmter fristen entschieden worden ist
(§ 66 Abs. 3). Die Griinde fir die Einfiihrung dieser Durchgriffsbeschwerde sind in dem

Allgemeinen Teil der Begriindung (A.II1.8.) und in der Begrlndung zu § 64 bereits dar-
gelegt worden. '
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Zu § 66 - Beschwerde

Nach Absatz 1 Satz 1 ist die Beschwerde gegen die Beschllisse der Markenstellen und
der Markenabteilungen gegeben, soweit nicht nach § 64 Erinnerung eingelegt werden
kann. Dies entspricht § 13 Abs. 1 WIG und § 73 Abs. 1 PatG. Nach Absatz 1 Satz 2
steht die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die Bestim-
mung entspricht § 74 Abs. 1 PatG. Nach Absatz 1 Satz 3 hat die Beschwerde aufschie-
bende Wirkung. Dies entspricht § 75 Abs. 1 PatG,

Absatz 2 sieht in Obereinstimmung mit § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG eine Beschwerdefrist
von einem Monat vor.

Absatz 3 enthdlt die Vorschriften dber die Durchgriffsbeschwerde. Nach Satz 1 soll
- die Beschwerde auch gegen mit der Erinnerung anfechtbare Beschlisse der Markenstellen
und der Markenabteilungen gegeben sein, wenn Uber eine eingelegte Erinnerung nicht
innerhald von sechs Monaten entschieden worden ist, wenn der Beteiligte danach einen
Antrag auf Entscheidung gestellt hat und wenn nach Ablauf von zwei weiteren Nonaten
seit Zugang dieses Antrags beim Patentamt noch immer nicht dber die Erinnerung ent-
schieden worden ist.

Die Sdtze 2 bis 5 enthalten zusdtzliche Bestimmungen fir die Fdlle, in denen dem
Erinnerungsfiinrer in dem Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegenidbersteht.
. Hierbei wird es sich vor allem um Widerspruchsverfahren handeln. Da diese Verfahren
in der Regel komplizierter und zeitaufwendiger als einseitige Verfahren sind, sieht
Satz 2 vor, dap in diesen Verfahren an die Stelle der Frist von sechs Monaten eine
Frist von 2ehn Monaten treten soll. Hat in einem solchen zweiseitigen Verfahren nur
eine der Parteien Erinnerung eingelegt, so bedarf es filr die Durchgriffsbeschwerde
nicht der Zustiamung des anderen Beteiligten. Da die Interessenlage aber bei solchen
Erinnerungsverfahren anders liegt, bei denen von den Beteiligten auf beiden Seiten
Jjeweils Erinnerung eingeiegt worden ist, erscheint es sachgerecht, in solchen Fillen
die Durchgriffsbeschwerde nur dann zuzulassen, wenn der andere Verfahrensbeteiligte,
der ebenfalls Erinnerung eingelegt hat, damit einverstanden ist. Ohne ein solches
Einverstindnis wiirde ihm die patentamtliche Instanz flir die Entscheidung Uber die Er-
innerung genommen. Satz 3 sieht daher vor, daP dann, wenn der andere Beteiligte eben-
falls Erinnerung eingelegt hat, die Durchgriffsbeschwerde nach Satz 2 seiner Einwil-
ligung bedarf. Nach Satz 4 ist die schriftliche Einwilligungserkldrung der Durch-
griffsbesciwerde beizufligen. Da wmit der Einwilligungserkldrung noch nicht geklart
ist, was ait der von dem anderen Verfahrensbeteiligten eingelegten Erinnerung ge-
schieht, sieht Satz 5 vor, dap der andere Verfahrensbeteiligte innerhalb von einem
Monat nach Zustellung der Durchgriffsbeschwerde gemdp Absatz 4 Satz 2 seinerseits

ebenfalls Beschwerde einlegen kann. Tut er dies nicht, so gilt seine Erinnerung als
zuriickgenommen.

Da es h3ufig vorkommt, dap den Beteiligten in einem Erinnerungsverfahren Fristen ge-
wihrt werden, weil 2z.B. weitere Ermittlungen erforderlich sind oder weil
Abgrenzungsverhandlungen schweben, und die Beteiligten natdirlich nicht erwarten kén-
nen, dap wihrend des Laufs solcher Fristen gleichwohl eine Erinnerungsentscheidung
getroffen wird, sieht Absatz 3 Satz 6 vor, dap der Lauf der in Absatz 3 Satz 1 und 2
vorgesehenen fristen gehemmt wird, wenn einem Beteiligten auf sein Gesuch hin eine
Frist gewdhrt wird. Das gleiche soll gelten, wenn das Erinnerungsverfahren ausgesetzt
wird, z.B. nach § 43 Abs. 3. Satz 7 sieht vor, dap nach einer Beendigung der Aus-
setzung oder nach dem Ablauf einer gewdhrten Frist der noch dbrige Teil der Fristen
wieder zu laufen beginnt. Flr die Hemmung der Fristen soll es unerheblich sein, wel-
chem der Beteiligten die Frist gewdhrt worden ist oder weiche der Parteien die Aus-
setzung beantragt hat, soweit die Aussetzung einem Antrag entspricht.

Sghlieﬂlich §ieht Absatz 3 Satz 8 vor, dap nach dem Erlap der Erinnerungsentscheidung
~ die Durchgriffsbeschwerde nicht mehr stattfindet. Diese Bestimmung erganzt § 64
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Abs. 5, wonach bei eingelejter Durchgriffsbeschwerde eine Erinnerungsentscheidung
nicht mehr getroffen werden kann. ’

Absatz 4 enthdlt eine Regelung dber Abschriften und Ober die Obermittlung der Be-
schwerde und anderer Schriftsdtze an die Verfahrensbeteiligten, die mit § 73 Abs. 2
Satz 2 und 3 PatG ubereinstimmt,

In geltenden Recht (§ 13 Abs. 2 WIG) sind Beschwerden nur dann gebihrenpflichtig,
wenn sie sich gegen Beschliisse richten, ait denen dber die Anmeldung eines Warenzei-
chens, einen Widerspruch oder einen Loschungsantrag oder gegen die Erinnerung gegen
einen solchen Beschlup entschieden worden ist. Alle ibrigen Beschwerden sind gebijh-
renfrei. Ein Uberzeugender Grund dafiir, die Anrufung des Patentgerichts im
Beschwerdeverfahren in diesen Fdllen gebihrenfrei zuzulassen, besteht nicht. Das neue
Markengesetz sieht daher in § 66 Abs. 5 vor, dap alle Beschwerden gebilhrenpflichtig
sind, auch wenn dies zu einer Abweichung von der entsprechenden Vorschrift in § 73
Abs. 3 PatG fihrt. Eine Ausnahme besteht nur fir die Erinnerung gegen Kostenfest-
setzungsbeschliisse (§ 63 Abs. 3), In Absatz 5 ist, insoweit in (bereinstimmung mit
§ 73 Abs. 3 PatG, weiter geregelt, dap die nach Absatz 1 eingelegte “normale*
Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebihr nicht innerhalb der
Beschwerdefrist des Absatzes 2 gezahlt wird, Fir die Durchgriffsbeschwerde des Absat-
zes 3 ist eine besondere Regelung erforderlich, da es eine Frist fir die Einlegung
dieser Beschwerde nicht gibt. Absatz 5 Satz 2 sieht daher weiter vor, dap fir die
Durchgriffsbeschwerde innerhalb von einem Monat nach Zugang der Beschwerde beim Pa-
tentamt die Beschwerdegeblhr zu zahlen ist. Wird die Beschwerdegebiihr nicht gezahlt,
so gilt die Durchgriffsbeschwerde als nicht erhoben. Der Beschwerdefiihrer ist aller-
dings nicht daran gehindert, die Durchgriffsbeschwerde erneut einzulegen. Absatz 5
erfapt im Ubrigen auch die Falle, in denen ein anderer Verfahrensbeteiligter nach Ab-
satz 3 Satz 5 innerhalb von einem Monat ab Zustellung der Qurchgriffsbeschwerde sei-
nerseits Beschwerde einlegen kann. In diesen Fillen lauft die Monatsfrist fir die

Zahlung der Beschwerdegeblhr ab der Zustellung der Durchgriffsbeschwerde des anderen
Verfahrensbeteiligten.

Absatz 6 sieht ebenso wie das geltende Recht (§ 73 Abs. 4 und 5 Pat6) im einseitigen
Verfahren weiterhin die Abhilfemdglichkeit vor. Dabei betrdgt die Frist zur Vorlage
der Akten an das Patentgericht im Falle der Nichtabhilfe - im geltenden Recht drei
Monate (§ 73 Abs. 4 Satz 3 PatG) - aber nur einen Monat, In mehrseitigen Verfahren,
in denen die Abhilfe gesetzlich ausgeschlossen ist (Absatz 6 Satz 2), mup die Be-
schwerde dem Patentgericht unverzliglich vorgelegt werden (Absatz 6 Satz 4). Die
- Abhilfembglichkeit nach Absatz 6 besteht auch bei Einlegung einer
Durchgriffsbeschwerde nach Absatz 3.

lu § 67 ~ Beschwerdesenate; Offentlichkeit der Verhandlung

Nach § 67 Abs. 1 entscheidet {ber Beschwerden im Sinne des § 66 Abs. 1 ein
Beschwerdesenat des Patentgerichts in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitglie-
dern. Dies entspricht § 13 Abs. 4 Satz 1 WIG.

Die Absatze 2 und 3 regeln die Offentlichkeit der Verhandlungen sowie die Jffent-
lichkeit der Verkiindung von Entscheidungen des Patentgerichts inhaltlich in gleicher
Weise wie das geltende Recht, allerdings ohne die komplizierten Yerweisungs-
regelungen, Ohne hier auf die finzelheiten des geltenden Rechts einzugehen, ist fur
das neue Markengesetz auf folgendes hinzuweisen: Nach Absatz 2 soll in allen Fallen,
in denen die Eintragung bereits verdffentlicht worden ist, die Verhandlung vor dem
Patentgericht - einschlieplich der Verkindung der Entscheidung - &ffentlich sein.
Ungekehrt giit, dap Verhandlungen in den Fillen, -in denen die Eintragung noch nicht
veroffentlicht worden ist, stets nicht dffentlich sind. Dies gilt nach Absatz 3 Nr. 2
auch fiur die Verkindung der Entscheidungen. Ober das geltende Recht hinaus sollen
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kinftig auch Verfahren, die eine Beschwerde gegen Entscheidungen der Markenabteilung
betreffen, nicht &ffentlich sein, wenn sie noch nicht verdffentlichte Eintragungen
betreffen. Absatz 3 {ibernimat im {ibrigen die lber die §§ 172 bis 175 GVG hinaus gel-
tenden Ausnahwen von der Offentlichkeit, die im geltenden Recht vorgesehen sind (§ 13
Abs. 4 Satz 3 WiG).

Iu § 68 - Beteiligung des Prisidenten des Patentamts

§ 68 regelt die Beteiligung des Pridsidenten des Patentamts an Beschwerdeverfahren,
Absatz 1 Tbernimmt wortgleich die Vorschrift des § 76 PatG, Absatz 2 die des § 77
PatG. Eine Aufteilung in zwei Vorschriften ist nicht erforderlich.

Iu § 69 - MOndliche Verhandlung

§ 69 {bernimmt wortgleich § 78 PatG.

Zu § 70 = Entscheidung dber die Beschwerde

§ 70 dberninmmt weitgehend wortgleich § 79 PatG, Fir Absatz 2 ist allerdings eine vom
Patentgesetz abweichende Foraulierung vorgesehen: Im Patentgesetz heipt es insoweit,
dap die Beschwerde als unzuldssig verworfen wird, wenn sie “nicht statthaft oder
nicht in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt® ist (% 79 Abs. 2 Satz 1 Patl).
Hierdurch wird der Eindruck einer abschliependen Aufzdhlung vermittelt, wihrend tat-
sachiich jedoch nicht alle Zuldssigkeitsvoraussetzungen erfapt sind, weil uber die
Statthaftigkeit sowie die form— und fristgerechte Einlegung der Beschwerde hinaus
etwa auch die Prozepfahigkeit oder das Rechtsschutzbedirfnis im Rahmen der Zu-
ldssigkeit zu prifen sein kdnnen. § 70 Abs. 2 ist deshalb etwas weiter formuliert
(*... als unzuldssig verworfen wird ..."). Fir die in § 79 Abs. 3 Satz 2 PatG enthal-
tene Regelung wird ein eigener Absatz (Absatz 4) vorgesehen,

Iu § 71 - Kosten des Beschwerdeverfahrens

§ 71 stimmt weitgehend mit § 63 iberein, so dap auf die dortige Begriindung verwiesen
werden kann. Im geltenden Recht findet sich die entsprechende Regelung in § 80 PatG.

- Iu § 72 - Ausschliepung und Ablehnung

§ 72 entspricht der Vorschrift des § 86 PatG. Nach Absatz 2 soll ein gesetzlicher
Ausschiupgrund wegen der Mitwirkung an einem frilheren Verfahren nur in den Fillen be-
stehen, in denen der Richter an dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt be-
teiligt war. In allen dbrigen Fallen der Nitwirkung an einem friheren Verfahren, das
dieselbe Marke betraf, z.B. im Eintragungsverfahren, wenn es nunmehr um die Ldschung
geht, bedarf es eines gesonderten gesetzlichen Ausschlupgrundes nicht. Soweit die

Voraussetzungen gegeben sind, kommt eine Ausschliepung oder Ablehnung nach den allge-
reinen Grundsdtzen (Absatz 1) in Betracht.

1u § 73 - Ernittlung des Sachverhalts; Vorbereitung der mlndiichen Verhandiung
§ 73 entspricht § 87 PatG.
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us 74 - Beweiserhebung
§ 74 entspricht § 88 PatG.

Zu § 75 - Ladungen
§ 75 entspricht § 39 PatG.

Zu § 76 - Gang der Verhandluﬁg

§ 76 fapt die den Gang der Verhandlung betreffenden Bestimmungen in den §§ 90 und 91
PatG in einer Vorschrift zusammen.

Iu § 77 - Niederschrift

§ 77 entspricht § 92 PatG.

Zu § 78 - BewelswOrdigung: rechtljches Gehdr
§ 78 entspricht § 93 PatG.

Zu § 79 - VerkOndung; Zustellung; Begrlndung

§ 79 entspricht - abgesehen von einer Umstellung der Satzfolge in Absatz 1 - § 94
PatG. .

Zu § 80 - Berichtigungen

§ 80 dbernimat ohne inhaltliche Anderungen die entsprechenden Vorschriften in den
§§ 95 und 96 PatG, fapt sie aber in einer einzigen Vorschrift zusammen.

Iu § 81 - Vertretung; Vollmacht

§ 81 entspricht § 97 PatG.

-~ Iu § 82 - Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht

§ 82 entspricht weitgehend den Regelungen in den §% 98 und 99 PatB. Die in-§ 99
Abs. 4 PatG enthaltene Regelung soll als Absatz 1 Satz 2 {bernommen werden. Die in
§ 98 PatG enthaltene Regelung soll als Absatz 1 Satz 3 dbernommen werden.

Absatz 2 entspricht § 99 Abs. 2 PatG.

Absatz 3 regelt die Akteneinsicht durch eine Verweisung auf die Vorschrift, die fir

das patentamtliche Verfahren gilt (§ 62 Abs. 1 und 2). Auf die Ausfilhrungen zu dieser
Yorschrift wird Bezug genommen.
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f) Zu Abschnitt 6 - Verfahren vor dem Bundesgerichtshof

Abschnitt 6 (§§ 83 bis 90) enthdlt die Vorschriften iber das Rechtsbeschwerde-
verfahren vor dem Bundesgerichtshof. Im geltenden Recht ist das Rechtsbeschwerde-
verfahren in § 13 Abs. 5 WIG geregelt. Die Regelung besteht im wesentlichen aus einer
Verweisung auf die entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes (§8 100 bis 109
PatG). Aus den schon genannten Griinden sollen auch die Vorschriften Uber die Rechts-
beschwerde in das neue Markengesetz aufgenommen werden. Die Vorschriften stimmen in

Reihenfolge und Wortlaut nahezu vollstindig mit den Vorschriften des geltenden Rechts
uberein, '

Zu § 83 - Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde

§ 83 entspricht § 13 Abs. 5 Satz 1 WIG und § 100 Abs. 2 und 3 PatG, Zusdtzlich ist
als § 83 Abs. 1 Satz 2 die Bestimmung des § 103 PatG (aufschiebene Wirkung der
Rechtsbeschwerde) aufgenommen worden.

Absatz 3 Nr. 3 fihrt eine Verletzung des rechtlichen GehGrs unter den Verfahrens-
mingeln auf, deren Riige die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde erdffnet. In der ent-
sprechenden Aufzahlung von Verfahrensmingeln in § 100 Abs. 3 PatG ist dieser Tatbe-
stand nicht enthalten. Der Anspruch auf rechtliches Gehdr stellt jedoch eine grundle-
gende Verfahrensregel dar, deren Einhaltung ebenso durch ein zulassungsfreies Rechts-
pittel dberprifbar sein sollte wie etwa die der Vorschriften dber die Besetzung des
Gerichts (Absatz 3 Nr. 1), iber die Offentlichkeit des Verfahrens (Absatz 3 Nr. 5)
oder {ber die Begriindung von Entscheidungen (Absatz 3 Nr. 6).

Verschiedentlich ist die Forderung erhoben worden, eine Nichtzulassungsbeschwerde
einzufiihren. Im Hinblick darauf, dap die Warenzeichensenate gegenwdrtig in erhebli-
cheam Unfang von der Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 PatG Gebrauch
pachen und eine Anderung dieser Haltung nicht zu erwarten ist, wird die Einflhrung
einer Nichtzulassungsbeschwerde jedoch nicht als erforderlich angesehen.

Zu § 84 ~ Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegrlnde

§ 84 entspricht § 101 PatG.

Zu § 85 - Firmliche Voraussetzungen

§ 85 entspricht § 102 PatG mit einigen kleineren Abweichungen. In Absatz 2 Satz 3
soll als Bezugsvorschrift die Regelung der Streitwertbeglnstigung in § 142, der im
geltenden Recht § 31a WIG entspricht, anstelle der in § 102 Abs. 2 Satz 3 aufge-
fiihrten Bestimmung des § 144 PatG genannt werden. In Absatz 3 soll der aus zwei Halb-
~ sdtzen bestehende Satz 2 des § 102 Abs. 3 PatG in zwei Satze geteilt werden. In Ab-
satz 5 soll Satz 4 nicht aus einer Bezugnahme auf & 143 Abs. 5 PatG, dem im
Warenzeichengesetz § 32 Abs. 5 WIG entspricht, sondern aus dem Wortlaut der entspre-
chenden Vorschrift in § 143 Abs. 5 bestehen.

Iu § 86 - PrOfung der Zuldssigkeit
§ 86 entspricht § 104 PatG.
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Iu § 87 - Mehrere Betejligte

§ 87 entspricht § 105 PatG. In Absatz 2 soll an die Stelle der Bezugnahme auf § 76
PatG die Bezugnahme auf § 68 Abs. 1 treten.

Zu § 88 - Anwendung weiterer Vorschriften

§ 88 entspricht § 106 PatG. In Absatz 1 Satz 2 soll an die Stelle der Bezugnahme auf
§ 123 Abs. 5 PatG die Bezugnahme auf § 91 Abs. 8, in Absatz 2 an die Stelle der Be-
zugnahme auf § 69 Abs. 1 PatG die Bezugnahme auf § 67 Abs. 2 und 3 treten.

Zu § 89 - Entscheidung Ober die Rechtsbeschwerde

§ 89 Abs. 1 bis '3 entspricht & 107 PatG und § 89 Abs. 4 entspricht § 108 PatG.

Iu § 90 - Xostenentscheidung

§ 90, dem im geltenden Recht § 109 PatG entspricht, folgt in seinem Absatz 1 den ent-
sprechenden Vorschriften fir das patentamtliche Verfahren (§ 63) und fir das

Beschwerdeverfahren (§ 71), so dap auf die Begriindung zu § 63 Abs. 1 verwiesen werden
kann.

§ 90 Abs, 2 entspricht § 109 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG, § 90 Abs. 3 und 4 entsprechen
§ 109 Abs. 2 und 3 PatG.

g) Zu Abschnitt 7 - Gemeinsame Vorschriften

In Abschnitt 7 ist eine Reihe von Vorschriften enthalten, die nicht nur fir das Pa-
tentamt oder nur das Patentgericht gelten und daher als "Gemeinsame Vorschriften" be-
zeichnet sind. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften entsprechen weit-
gehend den in den §§ 123 bis 128 PatG enthaltenen Vorschriften,

2u § 91 - Wiedereinsetzung

Das geltende Warenzeichengesetz regelt die Wiedereinsetzung im wesentlichen durch
eine Verweisung auf das Patentgesetz (§ 12 Abs. 1 WIG) und enthdlt dardber hinaus
vereinzelte weitere Bestimmungen: Mach & 12 Abs. 1 Satz 2 WIG gelten die Bestimmungen
des § 123 Abs. 5 PatG nicht flir Warenzeichen, und nach § 5 Abs. 4 Satz 2 WZG6 ist die
Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist ausgeschlossen.

Fir das neue Markengesetz ist die Aufnahme einer selbstindigen Vorschrift Uber die
Wiedereinsetzung vorgesenen, die weitgehend der entsprechenden Vorschrift des § 123
PatG folgt. Anders als nach geltendem Recht (§ 123 Abs. 1 Satz 2 PatG) soll aller-
dings die Wiedereinsetzung auch in die Fristen zur Einreichung von Anmeidungen, fir
die eine Prioritdt in Anspruch genommen werden kann, mdglich sein.

Absatz 2 entspricht § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG. Absatz 3 entspricht § 123 Abs. 2 Satz 2
" PatG. Absatz 4 entspricht § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG. Absatz 5 entspricht § 123 Abs. 2

Satz 4 PatG. Absatz 6 entspricht § 123 Abs. 3 PatG. Absatz 7 entspricht § 123 Abs. 4
PatG. Absatz 8 entspricht der in § 123 Abs. 5 PatG enthaltenen Regelung zugunsten
gutgldubiger Oritter und schliept Anspriiche bezliglich solcher Benutzungshandlungen

aus, die in der Zeitspanne, wihrend der der Rechtsverlust eingetreten war, begangen
worden sind.
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Zu § 92 - Wahrheitspflicht
§ 92 entspricht § 124 PatG.

Zu § 93 - Amtssprache und Gerichtssprache

§ 93 entspricht § 126 PatG, enthdlt jedoch nicht die Vorschrift des § 126 Satz 2
PatG, nach der Eingaben in anderer Sprache nicht berlcksichtigt werden. Is An-
wendungsbereich des Markengesetzes soll das Patentamt nicht durch eine gesetzliche
Vorschrift daran gehindert sein, fremdsprachige Unterlagen und Dokumente zu be-
riicksichtigen, woflr namentlich im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen
und bei der Prioritdtsregelung nach § 34 ein Bedlrfnis bestehen kann. Die Frage, in
welchen Fillen und unter welchen Voraussetzungen Eingaben und Schriftsticke in an-
deren Sprachen als der deutschen Sprache berlcksichtigt werden, soll einer Regelung
durch Rechtsverordnung (§ 65 Abs. 1 Nr. 10) Gberlassen werden.

Iu § 94 - Zustellungen

§ 94 entspricht mit bestimmten Modifikationen der Vorschrift des § 127 PatG. Danmach
gelten flr Zustellungen in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Patentamt und dea
Patentgericht ebenso wie in den patentrechtlichen Verfahren grundsdtzlich die Vor-
schriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG). Fir die Obernahme der Bestimmung
des § 127 Abs. 1 Nr. 1 PatG besteht kein Bediirfnis, weil der dort geregelte Tatbe-
stand, die Verweigerung der Annahme einer Zustellung durch eingeschriebenen Brief,
bereits Gegenstand der Vorschrift des § 13 VwZG ist. Iam Vergleich 2u § 127 Abs. 1
Nr. 2 PatG schrinkt Absatz 1 Nr. 1 Zustellungen an Empfanger im Ausland durch Aufgabe
zur Post durch die zusdtzliche Voraussetzung ein, dap fir den Empfanger die Not-
wendigkeit erkennbar sein muf, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Die Regelung soll
dem Schutz des sich im Ausland aufhaltenden Empfingers dienen. Die Vorschriften in
Absatz 1 Nr. 2 und 3 {bernehmen die des § 127 Abs. 1 Nr. 3 und 4 PatG. Von der
Obernahme von § 127 Abs. 1 Nr. 5 PatG soll abgesehen werden, da § 8 Abs. 1 VwIG eine
in sich geschlossene Regelung fir die Zusteliung an Vertreter enthdlt, von der
abzuweichen kein Anlap besteht. In der Formulierung weicht daher das neue
Markengesetz von dem Patentgesetz ab, weil nach § 127 Abs. 1 Nr. 5 Pat6 zusitzlich
darauf abgestellt wird, dap die Vollmacht “zu den Akten" eingereicht worden ist.
Kinftig soll das Patentamt im Markenbereich immer dann zur Zustellung an den
Bevolladchtigten verpflichtet sein, wenn dieser eine Vollaacht “vorgelegt* hat (§ 8
Abs. 1 Satz 2 YwIG). Auch wenn § 8 Abs..1 Satz 1 VwZG in anderen Fallen der Behdrde
ein Wahlrecht einrdumt, wird dieses jedenfalls fir das Patentaat in der Praxis nicht
zum Tragen kommen, da es der Verwaltungspraxis des Patentamts entspricht, stets an
den Bevollmichtigten zuzustellen, auch wenn die Vollmacht nicht zu den konkret
betroffenen Akten eingereicht worden ist. Im Verfahren vor dem Patentgericht gilt im
ibrigen erginzend § 81 Abs. 2 und 3.

In Absatz 2 sind die markenrechtlichen Verfahren aufgefiihrt, in denen durch die
lustellung die Frist fUr ein Rechtsmittel in Gang gesétzt wird. Kinftig sollen aufer

den Beschwerden und Rechtsbeschwerden ausdricklich auch die Erinnerungen einbezogen
werden. '

Iu § 95 - Rechtshilfe

§.95 enpspricht § 128 PatG. Anders als § 128 Abs. 1 PatG erwdhnt § 95 Abs. 1 jedoch
n!cht die Rechtshilfepflicht der Gerichte gegeniiber dem Patentgericht. Dies erscheint
nicht notwendig, weil sich diese Pflicht bereits aus Artikel 35 GG ergibt.
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Iu § 95 - Inlandsvertreter

Iu den "Gemeinsamen Vorschriften" gehdrt auch die Bestimmung Gber den Inlands-

vertreter, die sich im geltenden Recht fir den Markenbereich in § 35 Abs. 2 WIG, fiir
den Patentbereich in § 25 PatG findet.

Das geltende Recht weist alierdings einige Unklarheiten auf, So gilt § 35 Abs. 2 WiG
nur flir Anmelder und Zeicheninhaber, nicht aber fiir Dritte, die an Verfahren vor dem
Patentamt beteiligt sein konnen {2.B. an einem LOschungsverfahren nach § 10 Abs. 2
WIG). § 25 PatG ist von vornherein weiter gefaPt (*Wer im Inland weder Wohnsitz noch
Niederlassung hat ... “). § 25 PatG sieht auferdem vor, dap auper einer inldndischen
Niederlassung auch ein inlandischer Wohnsitz ausreicht, wiahrend nach § 35 Abs. 2 WZG
eine inlandische Niederlassung gefordert wird.

Das neue Markengesetz enthdlt in § 96 eine Regelung, die weitgehend mit der des
Patentgesetzes Obereinstimat und nur in der Struktur etwas anders gestaltet ist.

Absatz 1 regelt die Verpflichtung zur Bestellung eines Iniandsvertreters fir Inhaber
angemeldeter oder eingetragener Marken, die an einem Verfahren vor dem Patentast oder
dem Patentgericht teilnehmen. Sonstige Verfahrensbeteiligte werden durch Absatz 4 er-
fapt. Erforderlich ist, dap der Verfahrensbeteiligte im Inland weder einen Wohnsit2

(bei natiirlichen Perscnen) oder Sitz (bei juristischen Personen) noch eine Niederlas-
sung hat. a

Mapgeblich ist die “Teilnahme" an einem Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patent-
gericht. Ebenso wie nach dem geltenden Recht sol) damit das Fehlen eines Inlands-
vertreters nicht die Wirksamkeit efner Anmeldung oder die Zuerkennung eines Anmelde-
tages hindern. Anders als das geitende Recht in & 35 Abs. 2 Satz 1 WIG veriangt § 96
die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht fir die Geltendmachung des Schutzes ei-
ner Marke auferhalb eines patentamtlichen oder patentgerichtlichen Verfahrens. Hier-
fir- wird, soweit es gerichtliche Verfahren betrifft, in Anbetracht der
ausschlieplichen Zustandigkeit der Landgerichte fiir Kennzeichenstreitsachen (§ 140
Abs. 1) kein Bedirfnis gesehen, Auch fir die auPergerichtliche Geltendwachung bedarf
es keiner Regelung,

© Zur Vertretung sind nach Absatz 1 ausdriicklich Rechtsanwdlte und Patentanwdlte be-
fugt. Diese missen in Deutschland zugelassen sein und hier ihre Kanzlei haben. § 96
wird ergdnzt durch § 155 Abs. 2 und § 178 der Patentanwaltsordnung, nach denen unter
den dort genannten Voraussetzungen auch Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber
zu Inlandsvertretern bestellt werden konnen. Rechtsanwdlte und Patentanwdlte, die
sich gemdp § 206 der Bundesrechtsanwaltsordnung oder § 154a der Patentanwaltsordnung
(letztere in der Fassung des-Entwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts
der Rechtsanwdalte und der Patentanwdite, Bundestags-Drucksache 12/4993) in
Deutschland niedergelassen haben, kOnnen nicht zum Inlandsvertreter bestellt werden,
weil sich ihre Befugnis zur Rechtsbesorgung in Deutschland nur auf das auslandische
und internationale Recht erstreckt.

Absatz 2 entspricht § 35 Abs. 2 Satz 2 WZG und § 25 Satz 2 PatG und bezieht ebenso
wie § 25 Satz 2 PatG (anders als § 35 Abs. 2 Satz 2 WIG) auch die Befugnis des
Inlandsvertreters ein, Strafantrdge zu stellen.

Absatz 3 entspricht wortlich § 25 Satz 3 PatG und Ubernimmt diese Regelung anstelle
der Regelung des geltenden Rechts (§ 35 Abs. 2 Satz 3 WIG).

Nagh Absatz 4 soll die Verpflichtung zur Bestellung eines Inlandsvertreters auch son-
stige an Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht beteiligte Personen tref-
fen, die weder einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung im Inland haben.
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4, Tu Teil 4 - Kollektivmarken

In Teil 4 sind die Vorschriften zusammengefapt, die fir Kollektivmarken gelten. Die
Markenrechtsrichtlinie regelt Kollektivmarken - und andere &hnliche Markentypen wie
Garantie- und Gewdhrleistungsmarken - nur am Rande. Artikel 15 Abs. 1 der
Narkenrechtsrichtlinie sieht vor, dap die Mitgliedstaaten fir diese MWarkentypen wei-
tere Schutzhindernisse vorsehen kdnnen, und Artikel 15 Abs. 2 der Markenrechtsricht-
linie gestattet es den Mitgliedstaaten, geographische Herkunftsangaben zur Eintragung
als Kollektiv-, Gewdhrleistungs- oder Garantiemarken zuzulassen.

Das geltende Recht enthdlt in den §§ 17 bis 23 WIG Dbesondere Vorschriften fir
Verbandszeichen. Eine wesentliche Anderung gegeniiber dem geltenden Recht (§ 20 WIG)
besteht darin, dap Kollektivmarken kinftig nicht aehr unlbertragbar sind. In bestimm-
ten Fdllen kann ein Bedirfnis bestehen, eine Kollektivmarke auf einen anderen Verband
zu Obertragen. Wenn die 8enutzung der Kollektivmarke im Einzelfall nach der
Obertragung eine Irrefihrung bewirkt, so kommt ihre Léschung nach den §§ 97 Abs. 2,
49 Abs. 2 Nr. 2 in Betracht.

Iu § 97 - Kollektivmarken

Nach § 97 Abs. 1 sind Kollektivmarken solche Marken im Sinne des § 3 (eintragbare
Markenformen), die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Kitglieder des
Inhabers der Kollektivmarke von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen
nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualitdt oder
nach ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Durch diese Formulierung wird
klargestellt, dap der Begriff der Eignung zur Unterscheidung der Kollektivmarken
nicht nur auf die betriebliche Herkunft bezogen ist, sondern dap auch geographische
Kollektivmarken oder GdGtezeichen unter den Begriff der Kollektivmarke fallen konnen,
Wesensmerkmal der Kollektivmarke ist, dap sie in erster Linie von den Nitgliedern des
Inhabers der Marke benutzt wird.

Nach Absatz 2 finden die Vorschriften des Gesetzes auf Kollektivmarken Anwendung,
soweit in den §§ 97 bis 106 nichts anderes bestimmt ist. Die in den nachfolgenden
Vorschriften enthaltenen Abweichungen folgen der Reihenfolge des Gesetzes.

Zu § 98 - Inhaberschaft

Nach § 98 koénnen nur rechtsfihige Verbdnde und juristische Personen des offentlichen
Rechts Inhaber von Kollektivmarken sein. Der Verbandsbegriff stimmt dabei mit dem Be-
griff des Verbands im Sinne von § 17 Abs. 1 WIG {berein. Im Unterschied zum geltenden
Recht soll es jedoch nicht darauf ankommen, dap der Verband “gewerbliche Iwecke® ver-
folgt. Auperdem wird ausdricklich klargestellt, dap auch rechtsfahige Dach- und

Spitzenverbinde, deren Witglieder wiederum Verbdnde sind, Inhaber von Kollektivmarken
sein kdnnen.

Nach § 23 WIG konnen ausldndische Verbandszeichen nur auf der Basis der Gegen-

seitigkeit zugelassen werden. In das neue Markengesetz ist diese Yorschrift nicht
Ubernommen worden.

Iu § 99 - Eintragbarkeit von geographischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken

Nach § 99 steht das sonst bei geographischen Herkunftsangaben 2u berficksichtigende
Freihaltebedirfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Schut2fdhigkeit solcher Angaben
gls Kollektivmarken nicht entgegen. Die "Fehlmonopolisierung®, der § 8 Abs. 2 Nr. 2
vorbeugen will, 1iegt in diesen Fillen nicht vor.
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§ 99 macht von der Option des Artikels 15 Abs., 2 Satz 1 der Markenrechtsrichtlinie
Gebrauch. Im geltenden Recht ist die Eintragbarkeit geographischer Herkunftsangaben
als Verbandszeichen in der Praxis des Patentamts anerkannt.

Zu § 100 - Schranken des Schutzes; Benutzung

Wenn eine geographische Herkunftsangabe nach § 99 als Kollektivmarke eingetragen
wird, soll eine solche Eintragung nach § 100 Abs. 1 nicht das Recht begrinden, den
rechtadpigen Benutzern der geographischen Herkunftsangaben - unabhingig davon, ob sie
Kitglieder des Verbandes sind oder nicht - die weitere Benutzung der geographischen
Herkunftsangabe 2u untersagen. Absat2 1 enthdlt damit eine weitere Einschrinkung der
Wirkung einer Markeneintragung fir diese Fdlle. Die Beschrdnkung besteht aber nur
dann, wenn die Benutzung im Einklang wit den guten Sitten im Wettbewerb steht. Dies
bedeutet beispielsweise, dap die unlautere Anndherung an eine eingetragene
Kollektivmarke - 2.8, wenn sie in einer bestimmten Darstellungsform oder Schreibweise
eingetragen worden ist - nicht privilegiert wire. Dap zudem nur eine Benutzung der
geographischen Herkunftsangabe privilegiert ist, die sich in den allgemein fir
Herkunftsangaben geltenden Grenzen hdit, bringt Absatz 1 durch die Verweisung auf
§ 127 zum Ausdruck. Die Befugnis zur Benutzung geographischer Herkunftsangaben gilt
in diesen Fadllen auch fiir die Kennzeichnung und nicht nur fir den Weitervertrieb, der
schon von § 24 (Erschopfung) erfapt ware. Absatz 1 {bernimmt die insoweit bindende
Vorschrift des Artikel 15 Abs. 2 Satz 2 der Markenrechtsrichtlinie.

Wahrend nach § 26 die zur Aufrechterhaltung des Markenrechts erforderliche Benutzung
einer eingetragenen Marke durch ihren Inhaber oder mit seiner Zustimmung stattfinden
mup, ist fir die Benutzung von Kollektivmarken die in Absatz 2 getroffene abweichende
Regelung erforderlich - es soll ausreichen, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechend
von Mitgliedern des Verbandes benutzt werden. Die Benutzung durch ein Verbands-
mitglied reicht hierfUr aus. Auperdem wird in Absatz 2 klargestellt, dap auch der In-
haber der Kollektivmarke sie rechtserhaltend benutzen kann. Eine solche Benutzung der
Kollektivmarke durch den Narkeninhaber seldst wird vor allen Dingen auf Geschifts-
papieren oder in der Werbung in Betracht kommen. Absatz 2 Gbernimmt die bindende Vor-
. schrift in Artikel 10 Abs. 3 der Markenrechtsrichtlinie. Diese Vorschrift enthilt
allerdings keine ausdriickliche Regelung dahin, dap auch die Benutzung durch den
Inhaber der Kollektivmarke selbst fir die Aufrechterhaltung des Markenrechts aus-
reicht. Das geltende Recht fordert die Benutzung durch windestens zwei Verbands-

sitglieder (§ 21 Abs. 3 WZG) und enthdlt keine Regelung lber die Benutzung durch den
Inhaber des Verbandszeichens selbst.

-Zu § 101 - Xlagebefugnis; Sch&densersatz

Nach § 101 Abs. 1 soll den Mitgliedern des Verbandes kein selbstindiges Klagerecht
wegen Verletzung der Kollektivmarke zustehen, sofern ihnen dies nicht durch die
Markensatzung eingerdumt wird. Nach Absatz 2 soll aber der Inhaber der Kollektivmarke
befugt sein, auch einen Ersatz des den zur Benutzung befugten Personen entstandenen

Schadens 2zu verlangen., Absatz 2 hat im geltenden Recht in § 22 WIG seine
Entsprechung.

Zu § 102 - Markensatzung

Nach § 102 Abs. 1 mup ait der Anmeldung einer Kollektivmarke eine Markensatzung ein-
gereicht werden. Die Beifligung der Satzung mit der Anmeldung ist aber nicht Voraus-
setzung flr die Zuerkennung eines Anmeldetages. Fehlt die Markensatzung bei der An-

meldung, findet die allgemeine Vorschrift ber die Mingelbeseitigung (§ 36 Abs. 4)
Anwendung.
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Absatz 2 regelt den Mindestinhalt der Satzung dhnlich wie das geltende Recht (§ 18
WiG).

Im Hinblick darauf, dap die Markensatzung auch Bestimmungen flr die Benut2ung der
Kollektivmarke enthalten msup, konnen als Kollektivmarken auch solche Marken geschitzt
werden, die herkommlich als Garantiemarken oder Gitezeichen bezeichnet werden. Es
bleibt dabei der Entscheidung des Verbandes dberlassen, ob er durch die Aufstellung

von Qualitdtsvorschriften usw. eine Kollektivmarke zu einem Gitezeichen ausgestalten
adchte.

Nach Absatz 3 mup in Fdllen der Eintragung einer Kollektivmarke, die aus einer geo-
graphischen Herkunftsangabe besteht, die Satzung auch den zur Benutzung der geogra-
phischen Herkunftsangabe berechtigten Personen gestatten, Mitglied des Verbandes und
in den Kreis der zur Benutzung befugten Personen aufgenomsen zu werden,

Nach Absatz 4 steht jeder Person die Einsicht in die Markensatzung frei.

Zu § 103 - Prlifung der Anmeldung

Nach § 103 sind Kollektivmarken auper auf von Amts wegen zu bericksichtigende
Schutzhindernisse (§ 37) auch auf die Erflillung der Voraussetzungen der 8§ 97, 98 und
102 zu prifen. Eine Zurlickweisung der Anmeldung einer Kollektivmarke soll auch damn
stattfinden, wenn die Markensatzung gegen die Offentliche Ordnung oder gegen die
guten Sitten verstopt. Lassen sich die Schutzhindernisse durch eine Anderung der
Markensatzung beseitigen, so kann der Anmelder einer Zuriickweisung durch eine
entsprechende Anderung der Satzung entgehen.

Zu § 104 - Anderung der Markensatzung

Nach § 104 Abs. 1 sind Anderungen der Markensatzung dem Patentamt mitzuteilen. Die §§
102 und 103 sind im Falle von solchen Anderungen nach Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den, da die fiir Markensatzungen geltenden Vorschriften auch fir gednderte Marken-
satzungen gelten miissen. Soweit erforderlich, kdnnen weitere Einzelheiten in der
Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden.

Tu § 105 - Verfall
§ 105 enthilt weitere Verfallsgriinde, die zu den Verfallsgriinden in § 49 hinzutreten.

Nach Absatz 1 Nr. 1 soll eine Kollektivmarke wegen Verfalls geldscht werden kdnnen,
wenn der Inhaber der Kollektivmarke nicht mehr besteht, 2.B. wenn der Verband, der
Trager der Kollektivmarke ist, aufgeldst worden ist. Eine entsprechende Regelung
findet sich auch im geltenden Recht (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 WZG).

Absatz 1 Nr. 2 betrifft den Fail, dap der Inhaber der Kollektivmarke nicht durch ge-
eignete. MaPnahmen gegen eine wmipbréuchliche oder satzungswidrige Benutzung der
Kollektivmarke einschreitet. Die Bestimmung regelt damit den gleichen Ldschungs-
tatbestand wie im geltenden Recht § 21 Abs. 1 Nr. 2 WZG. Nit der ia Vergleich zur
letztgenannten Bestimmung etwas engeren Formulierung (*... keine geeigneten Napnahaen
trifft, um zu verhindern ...* statt “duldet®) soll zum Ausdruck gebracht werden, dap
d!e blofe Untatigkeit des Kollektivmarkeninhabers nicht in jedem Fall die
e1nschgeidende Rechtsfolge einer Ldschung nach sich zieht. Us die Ldschungsfolge
auszuldsen, werden in der Regel vielmehr eine vorherige Aufforderung zum Einschreiten
oder andere Umstinde feststeilbar sein miissen, aus denen sich die Obliegenheit des
Verbandes zum Tatigwerden eindeutig ergibt. Die erlduternde Vorschrift zum Begriff
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der mipbrduchlichen Benutzung, die bisher in § 21 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 WG

(Irrefihrung infolge der Oberlassung der Benutzung an andere) fhren Platz hat, findet
sich nunmehr in Absatz 2.

Nach Absatz 1 Nr. 3 kann eine Kollektivmarke ferner wegen Verfalls geldscht werden,
wenn fiir sie eine gednderte Markensatzung gilt, die nicht den Vorschriften des Ge-

setzes entspricht, sofern nicht die Markensatzung erneut so gedndert wird, dap sie
gesetzeskonform wird.

Nach Absatz 3 besteht filr die Ldschung einer Kollektivmarke wegen Verfalls eine aus-
schiiepliche Zustdndigkeit des Patentaats. Dies weicht zwar von der allgemeinen Rege-
Jung (§% 53 und 55) ab, nach der das Patentamt auf Antrag eine Eintragung nur dann
wegen Yerfalls 13schen kann, wenn der Markeninhaber nicht innerhalb von zwei Monaten
widerspricht (§ 53 Abs, 3). Es erscheint aber sachgerecht, in den ohnehin nur duperst
seitenen Fdllen der Verfallsverfahren bei Kollektivmarken die (ausschliepliche) Zu-
- stdndigkeit des Patentamts vorzusehen, weil dort der entsprechende Sachverstand aus
den Eintragungsverfahren gegeben ist.

Tu § 106 - Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Nach § 106 kann eine Kollektivmarke wegen Nichtigkeit auch geldscht werden, wenn sie
entgegen § 103 eingetragen worden ist. Damit werden die zusitzlichen Eintragungs-
hindernisse auch als zusdtzliche Nichtigkeitsgrinde berdcksichtigt. Wenn der Nich-
tigkeitsgrund in der Markensatzung begriindet ist, kann der Inhaber der Kollektivmarke
durch eine entsprechende Satzungsanderung die L8schung vermeiden. Fiir das Loschungs-

verfahren {st ebenso wie fiir die Verfahren zur Ldschung wegen absoluter Schutzhinder-
nisse das Patentamt zustdndig.

5, Zu Tell 5 - Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach des Proto-
koll zum Nadrider Markenabkommen

Teil 5 des Gesetzes enthdlt Regelungen {iber den Schutz von Marken nach des Abkommen
von Madrid Ober die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkoamen)
und des Protokoll zu diesem Abkoamen, das am 27. Juni 1989 in Madrid abgeschlossen
worden ist (Protokoll zum Madrider Markenabkommen),

Deutschiand hat dem Beitritt zum Madrider Markenabkommen aft Gesetz vom 12. Juli 1922
(BGB1. III, Gliederungsnr. 423-3) zugestimmt, Das Beitrittsgesetz enthilt auper der
Zustimmung zum Beitritt auch Vorschriften Ober die fir Antrige auf internationale
Registrierung, die auf beim Patentast eingetragene Marken gestitzt werden, zu
zahlenden Geblhren (§ 2 Abs. 2 des Beitrittsgesetzes) und eine Ermichtigungs-
vorschrift zum Erlap von OurchfOhrungsbestimmungen (§ 4 des Beitrittsgesetzes).
Gestitzt auf diese Ermdchtigungsnorm - in Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 des
Grundgesetzes - ist die Verordnung {ber die internationale Registrierung von Fabrik-
und Handeismarken vom 5. September 1968 (BGB1. I S. 1001) (nachfolgend als Verordnung
ber die internationale Registrierung von Marken oder Verordnung bezeichnet)
verabschiedet worden, die inzwischen wiederholt gedndert worden ist. Diese Verordnung
enthalt ohne besondere Systematik eine Reihe von Vorschriften, die fir die
internationale Registrierung von Marken gelten,

In dem neuen Markengesetz sollen diese Vorschriften zusammengefapt werden. Die bisher
anzuwendenden Vorschriften des Beitrittsgesetzes von 1922 und der Verordnung Gber die

internationale Registrierung von Marken werden aufgehoben (Artikel 15 und Artikel 48
Nr. 3).
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Die Verordnung iber die internationale Registrierung von Marken enthdlt in § 8 Abs. 1
Bestimmungen Ober den Inlandsvertreter, die teilweise von den allgemein geltenden
Bestimmungen (im geltenden Recht § 35 Abs, 2 WIG, im neuen Markengesetz § 96) abwei-
chen. Nach § 8 Abs, 1 Satz 1 der Verordnung mup der Inhaber einer international regi-
strierten Marke, deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist, stets einen
Inlandsvertreter haben, und zwar offenbar auch dann, wenn er selbst im Inland Wohn-
sitz (oder Sitz) oder eine Niederlassung hat. Auperdem gestattet § 8 Abs. 1 Satz 2
der Verordnung eine Entkriftung von Bedenken gegen die Schutzgewdhrung durch den
Markeninhaber selbst, also ohne Einschaltung eines Inlandsvertreters. An diesen Ab-
weichungen von den allgemein geltenden Regelungen {ber den Inlandsvertreter festzu-
halten, besteht kein Bedlrfnis. Diese im geltenden Recht enthaltenen Regelungen sol-
len daher nicht in das neue Markengesetz {ibernommen werden. Eine Verpflichtung zur
Bestellung eines Inlandsvertreters entsteht fir den Inhaber einer internationa) regi-
strierten Marke erst dann, wenn sich die in § 96 geregelten Yoraussetzungen (“Teil-
nahme* an einem Verfahren) ergeben. Wird der international registrierten Marke Schutz

gewdhrt, ohne dap es zu Beanstandungen kommt, ist die Bestellung eines
Inlandsvertreters nicht ndtig. ‘

Die Bundesrepublik Deutschland gehdrt zu den Unterzeichnerstaaten des am
27. Juni 1989 in Madrid beschlossenen Protokolls zum Madrider Markenabkommen. Die
Ratifizierung dieses Protokolis wird mit einem gesonderten Gesetzgebungsvorhaben vor-
bereitet. Das neue Markengesetz soll ebenso wie zum Madrider Markenabkoamen die inso-

weit erforderlichen innerstaatlichen Vorschriften enthalten. Sie finden sich in Ab-
schnitt 2 des Teils 3.

Soweit erforderlich, kGnnen weitere Einzelheiten in der Rechtsverordnung nach § 65
(§ 65 Abs. 1 Nr, 7) geregelt werden. Damit sol) auch eine etwa erforderlich werdende
Anpassung an die Ausfihrungsbestimmungen zum Madrider Markenabkomsen und zum Pro-
tokoll zum Madrider Markenabkommen ermdglicht werden.

a) Zu Abschnitt 1 - Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkoamen

Abschnitt 1 enthdlt nach der einTeitenden Grundnorm (§ 107), die die Anwendbarkeit
der Vorschriften des Markengesetzes auf internationale Registierungen nach dem
Madrider Markenabkommen zum Inhalt hat, die notwendigen Vorschriften fir die interna-
tionale Registrierung auf der Grundlage einer ia Register des Patentamts eingetrage-
nen Karke (§§ 108 bis 111) und Uber die auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
erstreckten international registrierten Marken (§§ 112 bis 118).

Fir das Verfahren bei der internationalen Registrierung von Marken, die auf im Pa-
tentaat eingetragene Marken gestltzt sind - also flr das Verfahren des Schutzerwerbs
in den Gbrigen Mitgliedslindern des Madrider Markenabkommens -, enthdlt das geltende
Recht auPer der bereits erwdhnten Regelung Ober die Gebithrenzahlung in § 2 Abs. 2 des
Beitrittsgesetzes von 1922 nur eine weitere Regelung in § 3 der Verordnung dber die
internationale Registrierung von Marken, die ebenfalls die Geblhren betrifft. Fir gas

neue Markengesetz werden insoweit wit den §§ 108 bis 111 etwas ausfihrlichere Rege-
lungen vorgeschlagen,

Die in den §§ 112 bis 118 enthaltenen Vorschriften fir die auf die Bundesrepublik
Deutschland erstreckten international registrierten Narken, die auf einer Eintragung
in efnea anderen Mitgliedsland beruhen, haben im geitenden Recht teilweise eine
Entsprechung in den Regelungen des § 3 Satz 1 des Beitrittsgesetzes von 1922 sowie

- :er §§ 2 und 7 bis 10 der Verordnung iiber die internationale Registrierung von Mar-
en. .
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u § 107 ~ Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

- Nach § 107 finden auf international registrierte Narken, die durch Vermittlung des

Patentamtes nach dem Madrider Markenabkomsen vorgenommen werden, sowie auf interna-
tional registrierte Marken, deren Schutz sich auf Deutschland erstreckt, die Vor-
schriften des Markengesetzes Anwendung, soweit sich aus dem Abschnitt 1 sowie aus den
- vorrangigen ~ Vorschriften des Madrider Markenabkoamens nichts anderes ergibt, Eine
teilweise Entsprechung hat diese Regelung in § 3 des Beitrittsgesetzes von 1922 sowie
in § 1 der Verordnung Gber die internationale Registrierung von Marken.

Zu § 108 - Antrag auf internationale Registrierung

Nach § 108 Abs. 1 ist der Antrag auf internationale Registrierung einer beim Patent-
ant eingetragenen Marke gemdp Artikel 3 des Madrider Markenabkomaens beim Patentamt
zu stellen. Der Tag des Antrags ist von Bedeutung fir die internationale Re-
gistrierung, da er nach Artikel 3 Abs. 4 des Madrider Markenabkommens als Tag der
internationalen Registrierung gilt, wenn der Eintragungsantrag innerhatb von zwei Mo-
naten nach dem Zugang des Antrags beim Patentamt dem Internationalen Biiro der Welt-
organisation flir geistiges Eigentum zugeleitet worden ist.

Nach Absatz 2 kann der Antrag auf internationale Registrierung auch schon vor der
Eintragung der Marke, auf die die internationale Registrierung gestitzt werden soll,
gestellt werden. In diesen Fillen g¢ilt der Eintragungsantrag als am Tag der
Eintragung zugegangen. Dieses Datum ist dann in den Fillen fir die internationale
Registrierung maBgeblich, in denen der Eintragungsantrag innerhalb der Zweimonats-

frist des Artikels 3 Abs. 4 des Madrider Markenabkommens dem Internationalen Biro zu-
gegangen ist.

Gemap Absatz 3 hat der Antragsteller seinem Antrag auf internationale Registrierung
eine Ubersetzung des Verzeichnisses der Naren oder Dienstleistungen in der fir die
internationale Registrierung vorgeschriebenen Sprache beizufligen. Dies entspricht be-
reits jetzt der Praxis, war aber bisher nicht gesetzlich abgesichert. Nach Absatz 3
Satz 2 soll das Verzeichnis in der Reihenfolge der Kiassen der internationalen
Klassifikation von Naren und Dienstleistungen gruppiert werden. Auch dies erscheint
sachgerecht, weil das Patentamt die Gruppierung nicht vornimst und auch nicht dber-
prift. Da bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der nationalen Behdrde und dem In-
ternationalen Biro in Fragen der Gruppierung und Klassifizierung gemdp Artikel 3
Abs. 2 Satz 4 des Madrider Markenabkommens die Ansicht des letzteren mapgebend ist
und vom Internationalen Blro fiir erforderliche Usgruppierungen eine Geblhr erhoben
wird, bestiinde andernfalls das Risiko hdufiger Auseinandersetzungen zwischen dem Pa-
tentamt und den Antragstellern {ber nachzuzahlende Gebiihren.

Iu § 109 - Gebllhren

§ 109 enthdlt die erforderlichen Bestimaungen {ber die fir internationale
Registrierungen zu zahlenden Gebihren.

FUr die internationale Registrierung sind nach Artikel 8 Abs. ? des Madrider Marken-
abkommens internationale Gebdihren an die Weltorganisation fir geistiges Eigentus 2u
zahlen, die sich aus einer Grundgebiihr und Lindergebihren sowie gegebenenfalls Klas-
sengeblihren zusammensetzen. Diese Gebihren sind unmittelbar an die Weltorganisation
fir geistiges Eigentur zu entrichten. Dies soll in Absatz 2 - dem im geltenden Recht
§ 3 Abs. 1 der Verordnung dber die internationaie Registrierung von Marken ent-
spricht - deklaratorisch zum Ausdruck gebracht werden.
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Dariber hinaus ist eine *nationale” GebGhr zu zahlen (Absat: 1), die an das Patentamt
2u entrichten ist. Die Hdhe dieser Gebihr ergibt sich - wie auch die Hohe aller
anderen gesetzlichen Geblihren - aus dem Patentgebiihrengesetz. Der fiir die Entrichtung
der nationalen Geblihr vorgesehenen Regelung in Absatz 1 Satz 1 und 2 entspricht in
geltenden Recht die Vorschrift des § 3 Abs. 2 der Verordnung Giber die internationale
Registrierung von Marken.

1u § 110 - Efntragung fu Register

Nach § 110 werden Tag und Nusmer der internationalen Registrierung in das vom Patent-

ant geflihrte Register eingetragen. Dies entspricht § 4 Satz 1 der Verordnung iiber die
internationale Registrierung von Marken.

Da nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 der Usfang der Verdffentlichung der im Register eingetrage-
nen Angaben in der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden soll, soll dort auch
geregelt werden, dap ~ ebenso wie im geltenden Recht (§ 4 Satz 2 der Verordnung Gber
die internationale Registrierung von Marken) - die Eintragung des Tages und der Nus-
wer der internationalen Registrierung nicht verdffentlicht wird.

Lt § 111 - Nachtrigliche Schutzerstreckung

Kach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenabkommens kann der mit der internationa-
len Registrierung herbeigefiihrte Schutz auch noch nachtriglich auf weitere Nitglieds-
linder des Madrider Markenabkommens erstreckt werden, die von der urspriinglichen in-
ternationalen Registrierung nicht erfaPt worden sind. Fir diese Fille, die im gelten-
den Recht nicht ausdriicklich geregelt sind, sieht § 111 eine dem Antragsverfahren
nach § 108 entsprechende Regelung vor. Anders als im geltenden Recht ist auch fir den
Antrag auf nachtrigliche Schutzerstreckung eine nationale Gebihr zu zahlen, da auch

die Bearbeitung dieser Antrige fir das Patentamt einen nicht unerheblichen Aufwand
mit sich bringt,

Nach § 6 Satz 2 der Verordnung Gber die internationale Registrierung von Marken sind
nachtragiiche Schutzerstreckungen ebenso wie andere Schutzerstreckungen nicht in das
vom Patentamt gefiihrte Register einzutragen. Einer ausdriicklichen Regelung dieser
Falle bedarf es im neuen Markengesetz nicht, da die fm Register einzutragenden Anga-

ben insgesast in den nach § 65 zu erlassenden Durchfiihrungsbest immungen geregelt wer-
den sollen.

2u § 112 - Wirkung der internationalen Registrierung

Nach § 112 Abs. 1 hat eine nach Artike] 3ter Abs. 1 oder nach Artikel 3ter Abs. 2 des
Madrider Markenabkoamens auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte internationa)
registrierte Marke innerstaatiich dieselbe Wirkung wie eine am Tag der
internationalen Registrierung zur Eintragung in das vom Patentast gefiihrte Register
angemeldete und an diesem Tag auch eingetragene Marke. Dies entspricht dem geltenden

Recht (§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung fber die internationale Registrierung von
Marken).

Die Anpelde- und Eintragungswirkung von international registrierten Marken, die in
der in § 7 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung tber die internationale Registrierung von
Marken genannten Sammelanmeidung enthalten waren, bleibt weiterhin ab dem 1. Dezea-

ber 1922 bestehen, auch wenn die Verordnung nach Artike] 48 Nr. 3 dieses Gesetzes
aufgehoten wird,
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Wird einer international registrierten Marke nach den §§ 113 bis 115 der Schutz fir

Deutschland verweigert, so gilt nach Absatz 2 die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung als
nicht eingetreten. Das geltene Recht enthdit eine entsprechende Regelung in § 7
Abs. 1 Satz 3 der Verordnung dber die internationale Registrierung von Marken.

Zu § 113 - Prifung auf absolute Schutzhindernisse

Nach § 113 sollen international registrierte Marken in gleicher Weise nach § 37 auf
das Voriiegen absoluter Schutzhindernisse geprift werden wie angemeldete Marken. Dies
entspricht dem geltenden Recht (§ 3 Satz 1 des Beitrittsgesetzes von 1922). Soweit
das Madrider Markenabkommen oder die Pariser Verbandsiibereinkunft vorrangige
Prifungsstandards enthalten (wie z.B. in Artikel 6quinquies der Pariser Verbands-
dbereinkunft), sind diese - und nicht die Standards des Markengesetzes - anzuwenden.
An die Stelle der Zuriickweisung der Anmeldung tritt die Verweigerung des Schutzes im
Sinne des Artikels 5 des Madrider Markenabkommens. Fiir die Geltendmachung von Zuriick-
weisungsgrinden ist die Jahresfrist des Artikels 5 Abs, 2 des Madrider Markenab-
kommens zu beachten.

Nach § 37 Abs. 2 kann die erst nach dem Anmeldetag erworbene Verkehrsdurchsetzung im
Sinne von § 8 Abs. 3 im Eintragungsverfahren berlicksichtigt werden, fiihrt allerdings
zu einer “Verschiebung” des Zeitrangs. Wie § 113 Abs. 1 Satz 2 kiarstellt, komat eine
Anwendung dieser Bestimmung auf international registrierte Marken nicht in Betracht,
da das Madrider Markenabkommen eine derartige “Verschiebung® der Wirkung einer
international registrierten Marke auf einen spdteren Zeitpunkt nicht vorsieht. Fiir
den Inhaber einer international registrierten Marke bleibt in diesen fillen nur die

Moglichkeit, einen Antrag auf nachtragliche Schutzerstreckung auf Deutschland zu
stellen,

u § 114 - Widerspruch

Gegen international registrierte Karken, deren Schutz auf Deutschland erstreckt wor-
den ist, kann in gleicher Weise Niderspruch erhoben werden wie gegen beim Patentamt
eingetragene Marken. Da die international registrierten Marken aber nur in dem vom
Internationalen Biro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum herausgegebenen
Verdffentlichungsblatt veroffentlicht werden, sieht § 114 Abs. 1 vor, dap an die

Stelle der Verdffentiichung der Eintragung nach § 41 die Verdffentlichung in diesem
Blatt tritt.

Nach Absatz 2 betrdgt die Widerspruchsfrist in diesen F3llen drei Monate von dem er-
sten Tag des Monats an, der auf den Ausgabemonat des Heftes des Verdffentlichungs-
blattes folgt, in dem die internationale Registrierung verdffentlicht worden ist, ge-
gen die sich der Widerspruch richtet. Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht
(§ 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung lber die internationale Registrierung von Marken).

Nach Absatz 3 tritt in den Fallen eines erfolgreichen Widerspruchs an die Stelle der
Laschung der Eintragung (§ 43 Abs. 2) die Verweigerung des Schutzes, die dem Interna-
tionalen Buro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum mitgeteilt wird. Auch dies
entspricht in der Sache dem geltenden Recht.

Iu § 115 - Nachtrigiiche Schutzentziehung

International registrierten Marken, deren Schutz nach den Vorschriften des Madrider
Markenabkoamens auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, kann nach-

triglich der Schutz entzogen werden (Artikel 5 Abs. 6 des Madrider Markenabkommens).
§ 115 enthdlt hierzu ndhere Bestimmungen.
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Absatz 1 stellt klar, dap in diesen Fdllen die SchutientziEhung an die Stelle der
Ldschung tritt. Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 10 Satz 1 der Verordnung Uber
die internationale Registrierung von Marken).

Da internatfonal registrierte Marken nicht in das vom Patentast geflhrte Register
eingetragen werden, bedarf es eines anderen Ankniipfungstages fir die L&schung wegen
Verfalls, die auf mangelnde Benutzung gestiitzt ist. Wihrend fir beim Patentamt ein-
getragene Marken die flnfjdhrige Benutzungsschonfrist von dem Tagp der Eintragung an
oder, wenn XWiderspruch erhoben wird, von des Abschlup des Widerspruchsverfahrens an
(§ 26 Abs. 5) lduft, sieht Absatz 2 vor, dap fir international registrierte Marken -
in Einklang nit dem geltenden Recht (§ 10 Satz 2 und § 2 Abs. 3 und 4 der Verordnung
iber die internationale Registrierung von Marken) - der Ablauf der Jahresfrist des
Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkowmens maPgeblich sein soll. Sind zu diesem
leitpunkt noch Verfahren {ber die Schutzgewdhrung wegen vom Patentamt geltend ge-
machter absoluter Schutzhindernisse oder wegen erhobener Widerspriiche anhingig, die
erst spater zu Gunsten des Inhabers der international registrierten Marke abge-
schlossen werden, so soll der Abschlup dieser Verfahren mapgeblich sein. Nach § 2
Abs. 3 der Verordnung {ber die internationale Registrierung .von Marken ist die
“Zustellung der Mitteilung der Schutzgewdhrung" fir den Beginn der Finfjahresfrist
mapgebend, ohne daP geregeit wire, ob die Zustellung an das Internationale Biiro der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentus oder die Zustellung der Schutzbewilligung
durch das Internationale Biro -oder durch das Patentamt an den Markeninhaber
mapgeblich sein soll. Das Madrider Markenabkommen enthdlt hierzu keine verbindlichen
Vorgaben. Fir das neue Markengesetz wird vorgeschlagen, ausdricklich an den Tag des
Zugangs der Mitteilung iber die Schutzgewdhrung beim Internationalen Biro anzu-
knipfen. MaPgeblich soll dabei die “abschliefende® Mitteilung dber die Schutz-
benilligung sein, so dap bei etwa bestehenden Unklarheiten oder Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Internationalen Biro und dem Patentamt erst die endgiltige, das

Verfahren abschliepende Mitteilung entscheidend fir den Beginn der Benutzungsschon-
frist ist.

Iu § 116 - Widerspruch und Antrag auf L8schung aufgrund efner fnternationa) regi-
strierten Marke

International registrierte Marken, deren Schutz auf die Bundesrepublik Deutschland
erstreckt worden ist und die nach § 112 Abs. 1 dieselbe Mirkung wie eingetragene
Marken haben, kdnnen in derselben Weise wie im vom Patentast gefihrten Register
eingetragene Narken im Widerspruchsverfahren oder im LB3schungsverfahren als §ltere
Marke geltend gemacht werden. Die Ourchsetzung einer solchen Marke i
Widerspruchsverfahren oder im Ldschungsverfahren setzt aber in gleicher Weise wie bei
nationalen Marken voraus, dap sie gemdp § 26 benutzt worden §st. § 116 enthdit hierzu
eine dem § 115 Abs. 2 vergleichbare Regelung, die auch im geltenden Recht enthalten
ist (§2 Abs. 3 und 4 der Verordnung Tber die fnternationale Registrierung von
Marken). Die in § 43 Abs. 1 fiir das Widerspruchsverfahren und in § 55 Abs. 3 fiir das
Loschungsverfahren vorgesehene finfjdhrige Benutzungsschonfrist beginnt frihestens
pit Ablauf der Jahresfrist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkomsens. Sind
2u diesem Zeitpunkt beim Patentast noch Verfahren wegen absoluter Schutzhindernisse
(§ 113} oder Widerspruchsverfahren (§ 114) anhingig, so ist ebensc wie bei § 115
Abs, 2 der Zeitpunkt des Zugangs der abschliefenden Mitteilung {ber die
Schutzgewdhrung beim Internationalen Biiro fir den Beginn der Frist mapgeblich.

Zu § 117 - Ausschlup von Ansprichen wegen mangelnder Benutzung

chh § 25 kdnnen Verletzungsanspriiche aufgrund einer wegen mangelnder Benutzung
1oschu_ngs_r»eifen Marke nicht geitend gemacht werden. Fiir die Festlegung des Beginns
der finfjdhrigen Benutzungsschonfrist bedarf es in gleicher Weise wie bei den in



- 182 - Brucksache 795/93

§ 115 Abs. 2 upd in § 116 geregeiten Fdllen eines Anknlpfungszeitpunkts, da interna-
tional registrierte Marken nicht im vom Patentamt gefihrten Register eingetragen wer-

den. Die in § 117 vorgesehene Regelung stimmt fnhaltlich mit den entsprechenden Rege-
lungen in § 115 Abs. 2 und in § 116 Gberein.

2u § 118 - Zustimmung bei Obertragungen international registrierter Marken

Die in § 118 vorgesehene Regelung entspricht dem geltenden Recht (§ 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung iber die internationale Registrierung von Marken) und macht damit weiterhin
von der in Artikel 9bis des Madrider Markenabkommens vorgesehenen Mdglichkeit Ge-

brauch, auf die Eintragung einer Marke beim Patentamt im Falle der (bertragung zu
verzichten,

Einer (bernahme der in § 9 Abs. 2 der Verordnung @ber die internationale
Registrierung von Marken enthaltenen Regelung bedarf es nicht, da kein Mitgliedsland
des Madrider Markenabkommens mehr der Londoner Fassung von 1934 angehdrt.

b) Zu Abschnitt 2 - Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

Die Bundesrepublik Deutschiand gehdrt zu den Unterzeichnerstaaten des am 27. Ju-
ni 1989 in Madrid beschlossenen Protokolls zum Madrider Markenabkommen. Die Rati-
fizierung dieses Protokolls soll durch ein gesondertes Gesetz ermdglicht werden, das
gegenwdrtig vorbereitet wird, Dieses Zustimmungsgesetz soll aber nur die fir die Ra-
tifizierung und das Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Markenabkommen erfor-
derlichen Regelungen enthalten, wihrend die fir die innerstaatliche Umsetzung der Re-
gelungen des Protokolls erforderlichen Vorschriften ebenso wie die Vorschriften zur
innerstaatlichen Ourchfiihrung des Madrider Markenabkommens selbst in dem neuen
Markengesetz enthalten sein sollen. Diese innerstaatlichen Vorschriften finden sich
in dem Abschnitt 2 des Teils 5 dieses Gesetzes.

Abschnitt 2 regelt die Anwendung des Protokolls zum Madrider Markenabkommen im we-
sentlichen durch eine Verweisung auf die fiir das Madrider Markenabkommen selbst gel-
tenden Regelungen in Abschnitt 1, Ausdriickiiche Regelungen in Abschnitt 2 sind nur

insoweit erforderlich, als das Protokol! zum Madrider Markenabkommen vom MNadrider
Markenabkommen abweicht.
)

Die wesentlichen Abweichungen sind die folgenden:

~ Die internationale Registrierung einer Marke kann nicht nur auf der Grundlage einer

im Ursprungsland eingetragenen Marke, sondern auch auf der Grundlage einer dort
angemeldeten Marke erreicht werden,

- Fir die Erstreckung des Schutzes einer international registrierten Marke ist nach
Wahl der Mitgliedslinder des Protokolls entweder eine einheitliche Lindergebiihr

ebenso wie nach dem Madrider Markenabkommen oder eine von den Mitgliedslandern fest-
zulegende “individuelle® Gebihr zu zahlen,

- Flr die Schutzverweigerung steht dem Mitgliedsidndern des Protokolls nach ihrer
Wahl nicht nur die Frist von einem Jahr (die der Frist im Madrider Markenabkommen
entspricht), sondern auch eine Frist von 18 Monaten zur Verfiigung.

- Wird eine international registrierte Marke geldscht, weil der Schutz im Ursprungs-
land weggefallen ist - dies ist nur wihrend des Zeitraums der Abhdngigkeit der inter-
national registrierten Marke von der Marke im Ursprungsland mdglich -, hat der Inha-
ber der geldschten international registrierten Narke die Mdglichkeit, unter Wahrung
des Zeitrangs der internationalen Registrierung eine nationale Markenanmeldung in den
Nitgliedsldndern einzureichen, auf die die Marke erstreckt worden war.
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Auferdem gestattet das Protokoll zum Madrider Markenabkoamen zusitzlich zu dem Bei-
tritt von Staaten auch den Beitritt von internationalen zWischenstaatlichen Organisa-
tionen. Diese Regelung ist vor allem getraffen worden, um der Europdischen Gemein-
schaft fir das Gemeinschaftsmarkenrecht den Beitritt zum Systea des_internationalen
Markenschutzes zu ermdglichen.

Wahrend fir die Frist zur Schutzverweigerung und fdr die *individuelle® Geblhr inner-
staatliche Gesetzgebung nicht notwendig ist, enthdit Abschnitt 2 die erforderlichen
Regelungen, um eine internationale Registrierung auch auf eine beiam Patentamt ange-

meldete Marke stiitzen zu kdnnen, und die fir die Uswandlung erforderlichen Bestimmun-
geq.

Zu § 119 - Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

§ 119 entspricht der fir das Madrider Markenabkommen vorgesehenen Regelung in § 107.

Zu § 120 - Antrag auf internationale Registrierung

§ 120 entspricht der Regelung in § 108, sieht aber zusat2lich vor, dap der Antrag auf
internationale Registrierung auch auf eine angemeldete Marke gestitzt werden kann,
Absatz 3 enthdlt eine Verweisung auf § 108 Abs. 3; insoweit wird auf die Begriindung
zu dieser Bestimmung Bezug genoamen.

Zu § 121 - Geblhren
§ 121 entspricht der Regelung in § 109,

Da eine internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetrage-
nen Karke sowohl fir die Linder erworben werden kann, die dem Nadrider Markenabkommen
angehiren, als auch fir diejenigen Lindern, die nur des Protokoll zus Madrider Mar-
kenabkommen angehGren, und hierflir nach der gegerwdrtig noch in Vorbereitung
befindlichen geseinsamen Ausfihrungsordnung zum Madrider Markenabkomaen und zus Pro-
tokoll zus Madrider Markenabkommen nur ein einheitlicher Antrag erforderlich sein
soll, bedarf es einer eigenen Regelung dafir, daf fiir einen solchen Antrag eine ge-
meinsame Geblihr zu zahlen ist. Da flr das Patentast bej der Bearbeitung von sogenann-
ten “Mischantrigen®, d.h. von Antrigen, mit denen Schutz sowohl nach dem Madrider
Markenabkommen als auch nach dem Protoko)l zum Madrider Narkenabkommen begehrt wird,
voraussichtlich kein hiherer Arbeitsaufwand verbunden ist, ist vorgesehen, hierfir
eine gemeinsame Gebihr zu verlangen, die der fir die anderen Antrige entspricht. Die
Hohe dieser Gebihr soll im Patentgebilhrengesetz festgelegt werden (vgl. Artikel 20).

u § 122 - Vermerk in den Akten: Eintragung im Register

§ 122 entspricht der Regelung in § 110, enthdlt aber dardber hinaus Vorschriften fir
die Falle, in denen die internationale Registrierung auf der Grundlage einer angemel-
deten Marke vorgenommen wird. In diesen Fillen sollen Jag und Numser der in-
ternationalen Registrierung zunichst in den Akten der angemeldeten Marke vermerkt

werden (Absatz 1) und spiter, falls dfe angemeldete Marke zur Eintragung gelangt,
auch in das Register {berncamen werden (Absatz 2).
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Zu § 123 - Nachtrigliche Schutzerstreckung

§ 123 entspricht der Regelung in § 111, enthilt aber dariiber hinaus Vorschriften fiir
die Félle, in denen es sich bei den Antrdgen auf nachtrigliche Schutzerstreckung um
"Mischantrdge” handelt, wenn also die nachtrigliche Schutzerstreckung sowoh] fir Lin-
der begehrt wird, die dem Madrider Markenabkomsen angehdren, als auch fur Linder, die
nur des Protokoll zum Madrider Markenabkommen angehGren.

lu § 124 - Entsprechende Anwendung der Vorschriften Uber die Wirkung der nach dem
Madrider Markenabkommen {nternational registrierten Marken

§ 124 sieht vor, dap die Vorschriften der §§ 112 bis 117, die fiir nach dem Madrider
Markenabkommen auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte international regi-
strierte Marken gelten, auf international registrierte Marken nach deam Protokoll zua
Madrider Markenabkommen entsprechend anzuwenden sind. Die entsprechende Anwendung ist
ohne weiteres moglich, weil die Regelungen des Protokolis zum Madrider Markenabkommen
Bit denen des Madrider Markenabkommens selbst weitgehend Gbereinstimmen. Soweit das
Protokoll zum Madrider Markenabkommen abweichende Regelungen enthdlt, sollen diese
mapgeblich sein. Dies kann 2.B. dann eintreten, wenn fiir die Schutzverweigerung von
den im Vergleich zu Artikel 5 des Madrider Markenabkommens ldngeren Fristen des Arti-
kels 5 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen Gebrauch gemacht werden sollte,
weil sich dann der Beginn der Benutzungsschonfrist (§§ 115 Abs. 2, 116 und 117) nach

dem Ablauf der entsprechenden Fristen des Protokolls zum Madrider Markenabkomen
richten wirde.

2u § 125 - Umwandlung einer internationalen Registrierung

Nach Artikel 9quinguies des Protokolls zum Madrider Markenabkosmen kann eine im in-
ternationalen Register wegen Wegfalls des Schutzes im Ursprungsiand innerhald des
Zeitraums der Abhdngigkeit der internationalen Registrierung von der Anmeldung oder
Eintragung im Ursprungsiand geldschte Marke in eine nationale Markenanmeldung in den
Landern uegewandelt werden, auf die die Marke vor jhrer Ldschung erstreckt worden
War. § 125 enthalt hierfir die erforderlichen innerstaatlichen Regelungen.

Absatz 1 entspricht der Regelung in Artikel 9quinquies des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen und sieht deagemdp vor, dap der fiir die Bestimsung des Zeitrangs
mapgebliche Tag bei fristgerecht eingereichten Umwandlungsantrigen der Tag der in-
ternationalen Registrierung im Sinne der anzuwendenden Bestimmungen des Protokolls
zum Madrider Markenabkommen ist.

Naéh Absatz 2 sind fir den Umwandlungsantrag Geblhren zu zahlen, die, wie sich aus
der vorgesehenen Erganzung des Patentgebiihrengesetzes (Artikel 20) ergibt, den Gebiih~
ren gleichen sollen, die fUr eine Anmeldung nach § 32 Abs. 3 zu zahlen sind. Bei

unterbliebener Zahlung soll, wie sich aus Satz 3 ergibt, § 36 Abs. 3 angewendet wer-
den.

Nach Absatz -3 mup der Antragsteller eine Bescheinigung des Internationalen Biros der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum Gber die friher iw internationalen Register
eingetragene Marke einreichen, damit das Patentamt die Obereinstismung der angemelde-
ten Marke mit der friheren internationalen Registrierung feststellen kann.

Nach Absatz 4 hat der Anmelder auferdem eine Ubersetzung des Verzeichnisses der Waren
und Dienstleistungen einzureichen.

Der Umwandlungsantrag soll im Gbrigen nach Absatz 5 - von der in diesem Absatz aufge-

fihrten Ausnahme abgesehen - in derselben Weise wie eine national angemeldete Marke
behandelt werden.
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Handelt es sich bei der international registrierten Marke ia Zeitpunkt ihrer Ldschung
um eine Marke, die in Deutschland bereits Schutz genof, war also die Frist des Arti-
. kels 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen abgelaufen oder waren etwa
anhangige Schutzverweigerungs- oder Schutzentziehungsverfahren zugunsten des Marken-
inhabers bereits rechtskrdftig abgeschlossen, so besteht kein Bedirfnis fir eipe er-
neute volle Priifung der vom Umwandlungsantrag betroffenen Marke. Absatz 5 Satz 2
sieht daher vor, dap in diesen Fallen dem Umwandlungsantrag stattgegeben wird und die
Marke unmittelbar - chne Moglichkeit des Widerspruchs (Satz 3) - in das Register ein-
getragen wird. Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen enthdlt hierfir keine Be-
stimmungen, die der vorgesehenen Regelung entgegenstehen wirden.

Handelt es sich hingegen wum falle, in denen Schutzverweigerungs- oder
Schutzentziehungsverfahren anhdngig waren, oder um Fille, in denen die Frist des
Artikels 5 Abs, 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen noch nicht abgelaufen
war, so soll der Umwandlungsantrag nach Absatz 5 Satz 1 ebenso wie eine national an-
geneldete Narke behandelt werden. Die Lage ist derjenigen vergleichbar, die entsteht,
wenn der Anmelder oder Inhaber einer Marke die Anmeldung zurlcknimmt oder auf die
Eintragung der Marke verzichtet und eine neue Anmeldung einreicht. Das dem Patentamt
und dem Patentgericht eingerdumte Ermessen bei Kostenentscheidungen in zweiseitigen
Verfahren dirfte eine ausreichende “Bremse” far aifbrauchliche
"Wiederholungsanmeldungen® darstellen.

6. Zu Teil 6 - Geographische Herkunftsangaben

‘Geographische Herkunftsangaben kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen nach ihrer
geographischen Herkunft, Sie sind Kennzeichnungsmittel und erfiilien damit eine ver-
gleichbare Funktion wie Marken. Sie unterscheiden sich von Marken dadurch, dap sie
nicht die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, sondern ihre geogra-
phische Herkunft kennzeichnen. Anders als Marken sind sie keine individuellen Schutz-
rechte, sondern kdnnen von allen Unternehmen fir Waren oder Dienstleistungen beputzt
werden, die aus dem gekennzeichneten Ort oder Gebiet stammen. Sie verkdrpern damit
einen kollektiven Goodwill, der allen berechtigten Unternehmen gemeinsam zusteht.
Geographischen Herkunftsangaben koamt vielfach eine erhebliche wirtschaftliche 8edeu-
tung zu, wie sich z.B. an dem Weltruf der Bezeichnung “Made in Germany" zeigt.

Im geltenden Recht werden geographische Herkunftsangaben in erster Linie nach § 3 UMNG
geschiitzt, der einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung von Angaben vorsieht,
die geeignet sind, die beteiligten Verkehrskreise irrezuflhren. Es gibt hierzu eine
umfassende Rechtsprechung, die die Voraussetzungen fir den Schutz, den Inhalt des
Schutzes und die Schutzschranken entwickelt und im einzelnen ausgestaltet hat.
Ergdnzend findet der strafrechtliche Schutz gegen irrefiihrende Werbung nach § 4 UNG
Anwendung. ‘Dariiber hinaus enthdlt das Warenzeichengesetz in § 26 WIG eine Strafvor-
schrift, die die Verwendung von falschen Angaben iiber den Urspung von Waren oder
Dienstleistungen (die nach § 1 Abs. 2 W2G einbezogen werden) verbietet, die geeignet
" sind, einen Irrtum zu erregen. Diese Bestimmung, die seit 1894 Bestandteil des
Warenzeichengesetzes ist, hat aber in der Praxis im Vergleich zu § 3 UNG keine beson-
dere Bedeutung erlangt. Erginzend zu diesen Bestimmungen finden auferdem Vorschriften
der fiir einzelne Kategorien von MWaren geltenden besonderen Gesetze Anwendung, wie
z.B. § 17 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b des Lebensmittel~ und Bedarfsgegenstandegesetzes.

Auferdem hat die Rechtsprechung begonnen, auf der Grundlage von § 1 UNG einen erwei-
terten Schutz bekannter geographischer Herkunftsangaben gegen Anlehnung oder Ruf-

au;beutung 2u entwickeln, der auch dann eingreift, wenn keine Irrefihrungsgefahr ge-
geben ist,

!
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Geographische Herkunftsangaben kdnnen nach dem geltenden Recht auch als Individual-
kennzeichen geschitzt werden. So sind sie als Karken eintragbar, wenn sie sich im ge-
schdftlichen Verkehr als Kennzeichen eines Unternehmens durchgesetzt haben (§ 4
Abs. 3 WZG). In diesen Fidllen steht auch Ausstattungsschutz nach § 25 WIG zur Verfi-
gung. Geographische Herkunftsangaben kdnnen im Falle ihrer Verkehrsgeltung auch als
Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 16 UWG geschiitzt werden. Schlieplich kdnnen
_sie auch als Verbandszeichen nach den §§ 17 ff. WIG geschitzt werden und geniefen

dann einen markenrechtlichen Schutz, der weit lber den Schutz gegen Irrefihrung hin-
ausreicht.

Geographische Herkunftsangaben, die auf Orte oder Gebiete im Ausland hinweisen und
flr auslandische Waren oder Dienstieistungen verwendet werden, geniepen den Schut2
nach dem UNG und den sonstigen erwdhnten Rechtsvorschriften in gleicher Weise wie
inldndische geographische Herkunftsangaben. Dieser Schutz wird erginzt durch multila-
terale und bilaterale Abkommen, denen die Bundesrepublik Deutschland angehdrt. So
gelten filr den Schutz geographischer Herkunftsangaben insbesondere die Bestimmungen
der Artikel 9 und 10 der Pariser Verbandsiibereinkunft und die Vorschriften des
Madrider Abkommens Ober die Unterdriickung falscher oder irrefihrender Herkunftsan-
gaben auf Waren. Darliber hipaus hat die Bundesrepublik Deutschland eine Reihe ven bi-
lateralen Vertrdgen Uber den Schutz geographischer Herkunftsangaben abgeschlossen,
von denen vor allem die Vertrdge mit Frankreich, Italien, Griechenland, der Schweiz
und Spanien zu nennen sind. Nach diesen Vertragen geniefien die in den Anlagen zu dem
Vertrag aufgefihrten geographischen Bezeichnungen der Vertragsparteien einen
urfassenden Schutz im Einklang mit dem Schutz, der ihnen im Ursprungsland zukommt.

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben wird zunehmend auch durch Rechtsyor-
schriften der Europdischen Gemeinschaft gewdhrleistet. So richtet sich 2.B. der
Rechtsschutz der wirtschaftlich besonders bedeutsamen geographischen Herkunftsangaben
fir Weinbauerzeugnisse wund Spirituosen ausschlieplich nach Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts. Zu diesen besonderen Regelungen ist mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 des Rates vom 14, Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 208
§. 1) eine allgemein geltende gemeinschaftsrechtliche Regelung des Schutzes geogra-

phischer Herkunftsangaben hinzugekommen. Diese Verordnung ist am 24. Juli 1993 in
Kraft getreten.

Das neue Markengesetz ist als ein Gesetz konzipiert, das alle Kennzeichenrechte zu-
sammenfaft und damit zur Rechtsvereinheitlichung beitrigt. Das Gesetz soll nicht nur
fir die Individualkennzeichen, die in den Teilen 2 bis 5 geregelt sind, sondern auch
fir geographische Herkunftsangaben gelten. Damit ist eine Aufhebung der nicht mehr
erforderlichen Bestimmungen in den anderen Gesetzen verbunden. Dies g¢ilt nicht nur
fir § 26 WIG, sondern auch fir § 5 Abs, 1 UKG und fiir § 2 des Gesetzes vom 21. Mirz
1925 Uber den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen betreffend die Unter-
driickung falscher Herkunftsangaben auf Waren (BGBl. III, Gliederungsnummer 43-6). Fir
die Beibehaltung von Strafvorschriften zur Verhinderung falscher Angaben {iber die 8e-
schaffenheit oder den Wert von Waren, die seit 1936 Bestandteil des § 26 Abs. 1 WIG
sind, besteht angesichts des umfassenden zivilrechtlichen Schutzes gegen Irrefiihrung

und der gegebenenfalls Anwendung findenden Strafvorschrift des § 4 UWG kein Be-
dirfnis, ,

Die Regelungen liber den Schutz geographischer Herkunftsangaben sind in drei Abschnit-
te aufgeteilt. Abschnitt 1 enthdlt allgemeine Vorschriften, Abschnitt 2 Vorschriften

2ur Unsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2081792, und Abschnitt 3 enthilt mehrere Ver-
ordnungseradchtigungen,

Der Scputz geoqraphischer Herkunftsangaben nach den in Teil 6 vorgesehenen
Yorschriften beeintrdchtigt nicht den Schutz solcher Angaben als Kollektivmarken

gendf den §§ 97 ff. Auch die erginzende Anwendung des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb bleibt weiterhin mdglich (§ 2).
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a) Zu Abschnitt 1 - Schutz geographischer Herkunftsangaben

Zu § 126 - Als geographische Herkunftsangaben geschitzte Namen, Angaben oder Zeichen

§ 126 enthdlt in Absatz 1 eine Definition des Begriffs der “geographischen Herkunfts-
angabe® und in Absatz 2 eine Definition des Begriffs “Gattungsbezeichnung".

Nach Absatz 1 sind geographische Herkunftsangaben zundchst die Namen von Orten, Ge-
genden, Gebieten oder von Landern, die im geschiftlichen Verkehr zur Kennzeichnung
der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Auper-
dem sollen sonstige Angaben .oder Zeichen, die zur Kennzeichnung der geographischen
Herkunft verwendet werden, ausdrlcklich einbezogen werden. Damit werden die soge-
nannten "mittelbaren Herkunftsangaben® den Namen von Orten usw. gleichgestellt. Bei
den mittelbaren geographischen Herkunftsangaben kann es sich sowohl um Wortzeichen
als auch um bildliche Darstellungen handeln. Die Regelung entspricht dem geltenden
Recht. Das geltende Recht enthdlt in § 5 Abs. 2 UWG eine Vorschrift, die die bildli-
chen Angaben ausdricklich einbezieht.

Zusatzliche Erfordernisse fir den Schutz geographischer Herkunftsangaben werden in
Obereinstimmung mit dem geltenden Recht nicht aufgestellt. Der Schutz ist danach
nicht davon abhingig, da die Waren oder Dienstleistungen, fir die die geographische
Herkunftsangabe verwendet wird, besondere objektive Eigenschaften aufweisen, die sie
von anderen Waren oder Dienstleistungen gleicher Art, aber anderer Herkunft unter-
scheiden.  Auch wird ein besonderer Ruf der geographischen Herkunftsangabe nicht ge-
fordert. Allerdings ist der Schutz geographischer Herkunftsangaben nicht absolut,
sondern setzt im Regelfall Irrefiihrungsgefahr voraus (§ 127 Abs. 1). Nur fir geogra-
phische Herkunftsangaben, die einen besonderen Ruf geniepen, ist der Schutz nicht von
einer [rrefiihrungsgefahr abhdngig (§ 127 Abs. ).

Nach Absatz 2 sind Gattungsbezeichnungen vom Schutz als geographische Herkunftsan-
gaben ausgeschlossen. Dies entspricht dem geltenden Recht, das in § 5 Abs. 1 UNG und
in § 26 Abs. 4 WIG Vorschriften enthdit, die Gattungsbezeichnungen vom Schutz als
geographische Herkunftsangaben ausschliepen. Nach der Rechtsprechung zu § 3 UNG ist
die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe zur Gattungs- oder
Beschaffenheitsangabe nur unter strengen Voraussetzungen miglich. Sie erfordert, dap
nur noch ein “ganz unbeachtlicher Teil® der beteiligten Verkehrskreise in der Angabe
einen Hinweis auf die Herkunft der Ware sieht. Fiir die unmittelbaren Herkunftsangaben
wird dieser ohnehin strenge Mapstab des § 3 UNG durch die Bestimmung des § 26 Abs. 4
WiG weiter verscharft: Nach § 26 Abs. 4 ist es erforderlich, dap die Angabe im ge-
schiftlichen Verkehr inzwischen “ausschlieplich® als Warenname oder Beschaffenheits-
angabe dient. Absatz 2 erfaPt sowoRl “unmittelbare® als auch “mittelbare® Herkunfts-
angaben und folgt in seiner Ausgestaltung weitgehend § 26 Abs. 4 WIG, der hinsicht-
lich der Kriterien fir die Entwicklung einer geographischen Herkunftsangabe zu einer
Gattungsbezeichnung genauer ist als § 5 Abs. 1 UNG. M3gliche Differenzierungen sollen
der Rechtsprechung iberlassen bleiben. Daher wird auf die Ubernahme des Begriffs
“ausschlieflich®, der sich in § 26 Abs. 4 WIG findet, verzichtet. Gleichzeitig soll
durch die Formulierung des Absatzes 2 Satz 2 vermieden werden, dap fir die Umwandlung
einer geographischen Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung nach deutsches und euro-
. pdischem Recht unterschiedliche Mapstabe gelten. Nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 ist eine geographische Bezeichnung dann zyr Gattungsbezeichnung ge-
worden, wenn die Bezeichnung "der gemeinhin Gbliche Name® fir ein Erzeugnis geworden
ist. Schlieplich erfapt die Formulierung des Absatzes 2 Satz 2 auch die in der Praxis
weitverbreitete Verwendung geographischer Bezeichnungen als Typenbezeichnungen oder
Sortenbezeichnungen,  z.B. fir  einzelne  Produktlinien  oder  bestimmte
Gestaltungsformen. Dies soll wie im geltenden Recht auch weiterhin 2uldssig sein.
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Von der Aufnahme von Abgrenzungsmerkmalen zwischen geographischen Herkunftsangaben
und anderen Kennzeichen, wie insbesondere von Phantasiebezeichnungen oder im Verkehr

durchgesetzten Marken, wird - ebenfalls in Obereinstimmung mit dew geltenden Recht -
abgesehen,

Iu § 127 - Schutzinhalt

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Schutzes geographischer Herkunftsangaben unter-
scheidet § 127 zwischen drei Fallgruppen. '

Nach Absatz 1 geniePen geographische Herkunftsangaben Schutz gegen ihre Verwendung
fiir Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft, wenn Irrefithrungsgefahr bestent.

In der Regel bestehen iiber die zutreffende Angabe der Herkunft hinaus keine besonde-
ren Yoraussetzungen fiir das Recht zur Verwendung geographischer Herkunftsangaben. Es
gibt jedoch zahlreiche Fallie, in denen nach der Vorstellung der beteiligten Verkehrs-
kreise die Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft besondere Eigenschaften oder
Qualitdtsmerkmale aufweisen. In diesen Fdllen soll nach Absatz 2 auch die zutreffende
Angabe der Herkunft nur zuldssig sein, wenn die so gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen tatsdchlich diese Eigenschaften oder Qualitdten haben. Auch dies
entspricht dem geltenden Recht.

Es gibt weiterhin eine erhebliche Zahl von geographischen Herkunftsangaben, die bei
den beteiligten Verkehrskreisen einen besonderen Ruf geniepen. Diese bekannten oder
manchmal sogar berlihmten geographischen Herkunftsangaben sind besonders anfallig fir
die Verwdsserung ihrer Unterscheidungskraft oder die Ausnutzung oder Beeintrachtigung
ihres Rufes. Diesen geographischen Herkunftsangaben soll daher nach Absatz 3 ein
Schutz auch ohne Irreflhrungsgefahr zukommen. Der Schutz soll allerdings nicht
absolut sein. Es ist vielmehr erforderliich, dap die Verwendung fir Waren oder Dienst-
leistungen anderer Herkunft zur Verwdsserung oder Rufausbeutung geeignet ist. Flr das
Vorliegen dieser weiteren Voraussetzungen (besonderer Ruf, Ausnutzung oder
Beeintrdchtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft) ist derjenige
beweispflichtig, der den Anspruch auf Schutz geltend macht. Die vorgesehene Regelung
entspricht weitgehend dem von der Rechtsprechung in Anwendung von § 1 UNG entwickel-
ten Schutz von bekannten Herkunftsangaben. Auch Artikel 13 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 enthdlt einen solchen Tatbestand. Die mapgeblichen Kriterien stimmen im

dbrigen teilweise mit den Voraussetzungen fir den Schutz “bekannter® Marken (§ 14
Abs. 2 Nr. 3) dberein.

. Haufig werden geographische Herkunftsangaben fiir Waren oder Dienstieistungen anderer

Herkunft nicht in identischer Form, sondern wit Abwandlungen oder Zusdtzen verwendet.
Die Verwendung solcher dhnlichen Zeichen soll nach Absatz 4 von den Verbots-
tatbestanden der Absitze 1 bis 3 ebenfalls erfapt werden, wenn trotz der Abweichungen
die ibrigen Voraussetzungen der Absdtze 1 oder 3 {Irrefihrung einerseits und Ver-
wisserung oder Rufausbeutung andererseits) vorliegen. Von den “dhnlichen Zeichen" im
Sinne des Absatzes 4 werden auch Ubersetzungen erfapt. Auch die in Absatz 4 vorge-
sehene Regelung entspricht den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsitzen und

findet sich im Gbrigen in dhnlicher Form auch in Artikel 13 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92.

Zu § 128 - Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

Nach dem geltenden Recht kinnen Unterlassungsanspriiche aufgrund der §§ 3 und 1 UNG,
den in erster Linie zum Schutz geographischer Herkunftsangaben zur Anwendung gelan-
genden Vorschriften, von den in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 UWG bezeichneten natiirlichen
und juristischen Personen geltend gemacht werden, also von Mitbewerbern, von
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gewerblichen Verbanden, von Verbraucherverbidnden und von den Industrie- und Handels-
kammern. Hieran soll sich durch die Aufnahme von Vorschriften zum Schutz geographi-
scher Herkunftsangaben in das neue Markengesetz nichts dndern. § 128 Abs, 1 sieht
daher vor, dap die nach § 13 Abs., 2 UNG klagebefugten Personen berechtigt sind, bei
Verstdfen gegen § 127 Unterlassungsanspriche geltend zu machen. Die Formulierung ist
50 gewdhit, dap Verbraucherverbdnde im Sinne des § 13 Abs, 2 Nr. 3 UNG stets klage-
befugt sein sollen, ohne dap sie im Einzelfall nachweisen miipten, dap dieser Fall
nach dem geltenden Recht unter § 13 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 UWG fdllt, Der Unterlassungs-
anspruch wird gegen jede Benutzung im geschdftlichen Verkehr gewdhrt, ohne daf dies
im einzelnen niher ausgeflhrt wird. Auch dies entspricht dem geltenden Recht.

Nach dem geltenden Recht kdnnen Schadensersatzanspriiche sowohl bei Verstdfen gegen
§ 1 UNG (Schadensersatzanspriche sind dort unmittelbar geregelt) als auch bei Verstd-
pen gegen § 3 UMG (die Haftung ergibt sich aus § 13 Abs. 6 UWG) geltend gemacht wer-
den. Bei VerstdPen gegen § 26 WIG kdnnen Schadensersatzanspriche nach § 823 Abs. 2
BGB geltend gemacht werden. Es ist allerdings festzustellen, dap die anzuwendenden
Vorschriften zum Teil voneinander abweichen. Kach § 1 UNG bestehen fir den Schadens-
ersatzanspruch keine weiteren Voraussetzungen. Von der Rechtsprechung ist aber aner-
kannt, dap auch in diesen Fdllen Vorsatz oder fahrldssigkeit erforderlich ist. Nach
§ 13 Abs. 6 UNG ist der Schadensersatzanspruch bei Verstdfen gegen § 3 UNG nur gege-
ben, wenn die Handlung wissentlich begangen wurde oder wenn der Tater wissen aufte,
dap die verwendeten Angaben irrefiihrend waren. Nach § 13 Abs. 6 Satz 2 besteht eine
eingeschrinkte Haftung der Presse (nur bei wissentliches Verstop), wahrend diese
Einschrinkung bei Verstdpen gegen § 1 UNG nicht gilt. Sehr einleuchtend ist diese Un-
terscheidung nicht, da sie die Presse bei den hdufig schwerer zu erkennenden Verstd-
Ben gegen § 1 UNG einer scharferen Haftung unterwirft als bei VerstGfen gegen § 3
UWG. Auch die unterschiedlichen Haftungsnormen nach § 1 UWG einerseits und nach § 3
UWG andererseits erscheinen wenig konsistent. Absatz 2 sieht daher eine Regelung vor,

die dem Schadensersatzanspruch nach § 1 UNG folgt: Schadensersatzanspriche sollen bei
vorsatziichem oder fahrldssigem Handeln bestehen.

Ebenso wie ia geltenden Recht (§ 13 Abs. 4 UNG) soll der Unterlassungsanspruch auch
gegen den Betriebsinhaber geltend gemacht werden kdnnen, wenn die Zuwiderhandlung von
Angestellten oder Beauftragten des Betriebes begangen wird (Absatz 3). Dariber hinaus
sieht Absatz 3 vor, dap bei schuldhaften Handlungen von Angestellten oder Beauftrag-
ten der Betriebsinhaber auch auf Schadensersatz haften soll. Dies entspricht der in
§14 Abs. 7 und § 15 Abs. 6 vorgesehenen Regelung fir Anspriche bei Marken-
verletzungen und Verletzungen von geschiftlichen Bezeichnungen,

lu § 129 - Verjihrung

Nach dem geltenden Recht verjahren Anspriiche aus den §% 1 oder 3 UNG nach sechs Mona-
ten (§ 21 UMG), wihrend Anspriche, die auf § 26 WIG in Verbindung mit § 823 Abs, 2
BGB gestiitzt werden, nach § 852 BGB nach drei Jahren verjahren.

Nach des neuen Markengesetz gilt fir die Verjdhrung von Anspriichen wegen der Verlet-
zung von geographischen Herkunftsangaben die flr die Verjahrung markenrechtlicher und
sonstiger kennzeichenrechtlicher Anspriiche mapgebliche Regelung des § 20. In der
Regel betrdgt die Verjahrungsfrist damit drei Jahre.

b) Zu Abschnitt 2 - Schutz von peographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
gemdp der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

Mit der am g4. Juli 1993 in Kraft getretenen Verordnung (EWE) Nr. 2081/92 des Rates
von 14, Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (AB). £G Nr. L 208 S. 1) - nachfolgend in
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dieser Begrindung als Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 oder auch nur als Verordnung
bezeichnet - ist fir die Europdische Gemeinschaft ein neuer, gemeinschaftsweiter
Schutz fir geographische Herkunftsangaben geschaffen worden. Dieses neue Schutzsysteam
gilt zusdtzlich zu dem Schutz nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und
zusdtzlich zu den weiterhin Anwendung findenden Vorschriften der multilateralen und
bilateralen Vertrige. Fir "die in den gemeinschaftlichen Schutz einbezogenen
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen ersetzt das gemeinschaftliche

Schutzsystem den Schutz nach den bislang anzuwendenden Rechtsvorschriften, tritt also
an dessen Stelle.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gilt, wie ihr Titel besagt, nur fir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel, da sie auf Artikel 43 des EWG-Vertrages gestitzt ist. Da fiir
Weinbauerzeugnisse und Spirituosen bereits gemeinschaftiiche Vorschriften bestehen,
sind diese Erzeugnisse vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen worden
(Artikel 1 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung). Der Schutz besteht fiir “Yrsprungs-
bezeichnungen® (Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung) und fir “geographische
Angaben® (Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe b der Verordnung). “Ursprungsbezeichnungen® sind
die Namen von Gebieten oder Orten, die filir Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel
verwendet werden, die ihre Giite oder Eigenschaften iberwiegend oder ausschlieplich
den geographischen Verhdltnissen verdanken und die in dem Gebiet erzeugt, verarbeitet
und hergestellt worden sind. “Geographische Angaben® sind die Namen von Gebieten oder
Orten, die flr Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel verwendet werden, bei denen sich
eine bestimmte Qualitdt, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft aus dem
geographischen Umfeld ergibt und die in diesem Gebiet erzeugt oder verarbeitet oder
hergestellt worden sind. Kein Schutz steht fiir Gattungsbezeichnungen zur Yerfigung
(Artikel 3 der Verordnung). Um auf Gemeinschaftsebene geschitzt werden zu kdnnen, muf
fir die jeweilige geographische Herkunftsangabe eine “Spezifikation" bestehen, aus
der sich nahere Einzelheiten zur Art und zur Herkunft des Erzeugnisses ergeben
(Artikel 4 der Verordnung). Der Schutz auf Gemeinschaftsebene wird durch einen
2undchst an den zustdndigen Mitgliedstaat zu richtenden Antrag begriindet (Artikel 5
der Verordnung), (ber den die Kommission in Zusammenarbeit mit einem
Regelungsausschup entscheidet oder gegebenfalls eine Entscheidung des Rates
herbeifihrt (Artikel & in Verbindung mit Artikel 15 der Verordnung). Auf
Gemeinschaftsebene geschitzte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben werden
in ein von der Kommission geflihrtes Verzeichnis eingetragen und verdffentlicht
(Artikel 6 Abs. 3 und 4 der Verordnung). Gegen den Schutz kann Einspruch erhoben
werden, Uber den letztlich ebenfalls die Kommission in Zusameenarbeit mit dem
Regelungsausschup oder gegebenenfalls der Rat entscheidet (Artikel 7 in Verbindung
mit Artikel 15 der Verordnung). Auf Gemeinschaftsebene geschiitzte Ursprungs-
bezeichnungen und geographische Angaben dirfen nur in Obereinstimmung mit der fiir sie
geltenden Spezifikation benutzt werden (Artikel 8 der Verordnung). Diese
Bezeichnungen  geniefen  einen  umfassenden  Schutz gegen die  Verwendung
ubereinstimmender Bezeichnungen fir Waren anderer Herkunft (Artikel 13 der
- Verordnung). Rechte an dlteren Marken bleiben gewahrt, wahrend im (brigen
Markenschutz im Verhdltnis zu geschitzten geographischen Herkunftsangaben nicht
erworben werden kann (Artikel 14). Nach einem vereinfachten Verfahren konnen
bestehende Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben innerhalb einer frist von
sechs Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung listenmdpig erfaft und in den
gemeinschaftlichen Rechtsschutz ohne Einzelantrag einbezogen werden (Artikel 17).
Zeitgleich wit dee Inkrafttreten der Verordnung ist eine noch nicht verdffentlichte
Durchfihrungsverordnung der Kommission in Kraft getreten,

Aus der Darstellung des wesentlichen Inhalts der Verordnung ergibt sich, dap es einer
Reihe von Vorschriften im nationalen Recht bedarf, um den Vorgaben der Verordnung
nachzukommen. Diese Regelungen sind in Abschnitt 2 enthalten.

Nach Artikel 5 Abs. 6 der Verordnung missen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, um das in der Verordnung vorgesehene
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Antragsverfahren auf mitgliedstaatlicher Ebene durchflhren zu konnen. Dies soll mit
den §% 130 und 133 geschehen., Es wird vorgeschlagen, fir das innerstaatliche
Verfahren eine Zustdndigkeit des Patentamts zu begrinden. Diese Behdrde ist nicht nur
wegen fihrer Zustdndigkeit fiir die Eintragung von Marken =it dem Erwerb von
Kennzeichenrechten bereits vertraut, sondern hat zudem aufgrund der Eintragbarkeit
von geographischen Herkunftsangaben als Verbandszeichen (kiinftig: Kollektivmarken)
schon Erfahrungen bei der Schutzgewdhrung filr geographische Herkunftsangaben
‘gewonnen. Das Patentamt soll auch flr Einspruchsverfahren nach Artikel 7 der
Yerordnung, soweft es den auf Ebene der Nitgliedstaaten durchzufihrenden Teil des
Einspruchsverfahrens betrifft, zustdndig sein (§ 132),

In § 134 ist eine Regelung iiber die Mapnahmen der Oberwichung und Kontrolle
vorgesehen, die nach der Verordnung und den zu ihrer Durchfiihrung erlassenen
Bestimaungen erforderlich sind. Die Aufgaben der Uberwachung und Kontrolle sollen von
den Zzustandigen Stellen der Lander wahrgenommen werden. Schlieplich sollen in
Abschnitt 2 Vorschriften {ber den Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch des
Inhabers einer geschiitzten Bezeichnung enthalten sein (§§ 135 und 136).

Weitere Vorschriften finden sich in Abschnitt 3 (§% 138 und 139 - Erlap von
Durchflhrungsvorschriften), in Teil 7 (§ 140 - ausschliepliche Zustindigkeit der
Landgerichte fir kennzeichenrechtliche Streitigkeiten) und in Teil 8 (§ 144 -
strafbare Benutzung geographischer Herkunftsangaben; § 145 Abs. 2 und 3 -
Bupgeldvorschriften; § 151 - Beschlagnahme bei der Ein- und Ausfuhr).

Die Durchfihrungsbestimaungen zur Verordnung (ENG) Nr. 2081/92, die das Markengesetz
enthalten soll, entsprechen weitgehend denen des Entwurfs eines Gesetzes zur
Durchfihrung der Rechtsakte der Europdischen Gemeinschaft @ber Bescheinigungen
besonderer Herkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln
(Lebensmittelspezialititengesetz - Bundestags-Drucksache 12/5025). Das letztgenannte
Gesetz soll der Durchfihrung der Verordnung (EWG) Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli
1992 Uber Bescheinigungen besonderer Merkaale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln
(AB1. EG Nr. L 208 S. 9) dienen. Es handelt sich hierbei um eine “Parallelverordnung®
zu der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, die vom Rat am gleichen Tag wie letztere
erlassen wurde. Entsprechend erscheint es sinnvoll, auch die innerstaatlichen
Durchfiihrungsbestimmungen parallel auszugestalten.

Iu § 130 - Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungs-
bezeichnung

Nach Artikel 5 Abs. 4 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 sind Antrdge auf Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen an den Mitgliedstaat zu richten, in
dessen Hoheitsgebiet sich das geographische Gebiet befindet. Nach Absatz 1 soll in
der Bundesrepublik Deutschland das Patentamt fiir die Entgegennahme dieser Antrige
zustandig sein, Die Berechtigung zur Antragstellung und die weiteren Erfordernisse
eines Antrags ergeben sich aus dem Gemeinschaftsrecht selbst und konnen daher in
diesen Gesetz nicht geregelt werden. Soweit erforderlich, kénnen weitere Einzelheiten
in Durchfihrungsbestimmungen geregelt werden, fir die § 138 eine eigene Rechts-
verordnungsersdchtigung vorsieht.

Nach Absatz 2 Satz 1 ist mit dem Antrag eine Geblhr nach dem Tarif zu zahlen. Die
HGhe der Antragsgebihr, die sich aus dem Patentgebiihrengesetz ergibt (Artikel 20),
sqll 0N 1.500 betragen und entspricht damit der. Geblhr fir einen Antrag auf
Eintragung einer Kollektivmarke. Dies erscheint gerechtfertigt, da der
Prifungsaufwand voraussichtlich vergleichbar sein wird. Nach Absatz 2 Satz 2 gilt der
Antrag als nicht gestellt, wenn die Gebdhr nicht gezahlt wird,
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Wie sich aus Artikel § Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ergibt, werden 2ur
Eintragung angemeldete Bezeichnungen zundchst vom Mitgliedstaat geprift, wobei sich
die Prifungsmapstibe aus der Verordnung selbst sowie aus den nach Artikel 16 der

- Verordnung zu ihrer Durchfihrung auf Gemeinschaftsebene erlassenen Vorschriften und

aus den nach den §§ 138 oder 139 erlassenen Durchfiihrungsbestimaungen ergeben werden.
Diese Prifung soll auch die in Artikel 5 Abs. 5 Unterabs. 2 der Verordnung genannten
Fdlle erfassen, in denen die zur Eintragung angemeldete geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung mit einer Bezeichnung fir ein in einem anderen Mitgliedstaat
liegendes Gebiet Obereinstimmt, also die Fdlle der gleichnamigen Bezeichnungen. In
diesem Fall ist der andere MNitgliedstaat vor der Entscheidung zu hdren.
Gerechtfertigte Antrdge, alsc solche, die den Voraussetzungen der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 entsprechen, sind von dem Mitgliedstaat nach Artikel 5 Abs. 5 der
Yerordnung der EG-Kommission zu dbermitteln.

Die Absdtze 3 bis 5 enthalten die zur Durchflhrung des Artikels 5 Abs. 5 der
Verordnung notwendige Verfahrensregelung: Nach Absatz 3 wird die in die
gitgliedstaatiiche Zustdndigkeit fallende Priifung in der Bundesrepublik Deutschland
durch das Patentamt vorgenommen, das - wie Absatz 3 weiter festlegt - die Antrige,
die den in der Verordnung und ihren Ourchfiihrungsbestissungen normierten
Voraussetzungen entsprechen, an das Bundesministerium der Justiz weiterleitet. Der
Antragsteller wird {ber das Ergebnis der Prifung unterrichtet. Nach Absatz 4 ist das
Bundesministerius der Justiz daflr zustdndig, den Antrag mit den erforderlichen
Unterlagen der Kommission zu ibermitteln. In der Regel wird es erforderlich sein, vor
der Mitteilung an die Kommission Einvernehmen wmit dem Bundeswministerium fur
Wirtschaft, dem Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten und dem
Bundesministerium flr Gesundheit herzustellen. Ergibt die Prifung des Antrags durch
das Patentamt hingegen, dap die Voraussetzungen flr eine Eintragung der angemeldeten
geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
und den zu ihrer Durchfiihrung erlassenen Bestimsungen nicht gegeben sind, so wird der
Antrag nach Absatz 5 durch das Patentamt zuriickgewiesen. Einzelheiten des
Antragsverfahrens konnen in den Durchfiihrungsbestimmungen nach § 133 geregelt werden.
Im Gbrigen wird erwogen, das Verfahren vor dem Patentamt so auszugestalten, dap die
zustindigen Bundesressorts in dieses Verfahren angehdrt werden.

u § 131 - Antrag auf Anderung der Spezifikation

Gemap Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 kann der betroffene Mitgliedstaat
insbesondere zur Berlcksichtigung des Stands von Wissenschaft und TJechnik oder im
Hinblick auf eine neue Abgrenzung des geographischen Gebiets eine Anderung der in
Artikel 4 der Verordnung vorgesehenen Spezifikation fir eine eingetragene
geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung beantragen. Die Verordnung enthalt
keine weitere ausdriuckliche Bestismung darlber, wer zu der Stellung eines Antrages
auf Anderung der Spezifikation berechtigt ist. Jedoch ist davon auszugehen, dap
jedenfalls die Vereinigungen oder natirlichen oder juristischen Personen, auf deren
Antrag die Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung
zurlickgeht, auch in bezug auf Anderungen der Spezifikation dieser Angabe oder
Bezeichnung antragsberechtigt sind. Nihere Bestimmungen hierzu werden sdglicherweise
in den Durchfihrungsbestimmungen zu der Verordnung getroffen werden.

Nach § 131 soll fir Antrige auf Anderung einer Spezifikation die gleiche
Zustandigkeits- und Verfahrensregelung wie fiir Eintragungsantrige gelten. Soweit dies
erforderlich werden sollte, kdnnen weitere Einzelheiten in den nach § 138 zu
erlassenden Durchfihrungsbestimmungen getroffen werden. Eine Gebiihr sol1 fiur Antrige
auf Anderung einer Spezifikation jedoch nicht erhoben werden, da erwartet wird, dap
diese nach ihrer 7ah! und dem Bearbeitungsaufwand. keine erhebliche Mehrbelastung des
Patentamtes mit sich bringen und die entstehenden Kosten bereits durch die mit dea
Eintragungsantrag zu entrichtende Geblhr abgegolten werden.
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Zu § 132 - Einspruchsverfahren

Nach Artikel 7 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 kann gegen von der Kommission im EG-
- Amtsblatt verdffentlichte Antrige Einspruch eingelegt werden. Ein Einspruchsrecht
steht den Mitgliedstaaten (Artike] 7 Abs. 1 der Verordnung) und auch den in ihren
berechtigten Interessen betroffenen Personen (Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung) 2zu.
Die Verordnung. enthdlt dariber hinaus allerdings keine Vorschriften zum
Einspruchsverfahren, insbesondere nicht iUber das Zusammenwirken der Behdrden der
Mitgliedstaaten und der Kommission (Artikel 7 Abs. 5 der Verordnung). Nach § 132
Abs. 1 soll fir die Entgegennahme von Einspriichen im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 der
Verordnung, die bei der zustdndigen Behirde der Mitgliedstaaten einzulegen sind, und
fir die Behandlung von Einspruchsverfahren das Patentamt zustindig sein. Nach
Absatz 2 soll der Einspruch geblhrenpflichtig sein. Die Geblihr soll, wie sich aus
Artikel 20 des Gesetzentwurfs ergibt, DM 200 betragen. Sie entspricht damit der Hohe
der Widerspruchsgeblihr im warkenrechtlichen Eintragungsverfahren. Auch zu § 132
konnen weitere Einzelheiten, soweit erforderlich, in den nach § 138 zu erlassenden
Durchfiihrungsbestimmungen geregelt werden.

Zu § 133 - Zustindigkeiten im Patentamt; Rechtsmitte)

Nach § 133 Abs. 1 sollen flr die Bearbeitung von Antrigen nach den §§ 130 und 131 und
von Einspriichen nach § 132 die im Patentamt errichteten Markenabteilungen (§ 56
Abs. 3) zustdndig sein.

Nach Absatz 2 richtet sich das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen, die das
Patentamt nach den Vorschriften dieses Abschnitts trifft, nach den fir
Markenangelegenheiten geltenden Bestimmungen, Es sind die Beschwerde 2um
Patentgericht und die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegeben. Bei den
Entscheidungen des Patentamts, die nach Absatz 2 wit diesen Rechtsmitteln angegriffen
werden kdnnen, wird es sich in erster Linie um die Zurlickweisung von Antrigen auf
Eintragung gemdp § 130 Abs. 5 handeln. Wird ein Antrag hingegen an die EG-Kommission
- weitergeleitet und von dieser gemdp Artikel & Abs. 2 der Verordnung im £G-Amtsblatt
verdffentlicht, so steht in ihres berechtigten Interesse betroffenen Dritten der
Rechtsbehelf des Einspruchs gemdp Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung offen. Ober den
Einspruch entscheidet, wie bereits ausgefihrt, die Koamission oder gegenbenfalls der
Rat; gegen die getroffene Entscheidung kann sodann der Gerichtshof der Europdischen
Gemeinschaften angerufen werden (Artikel 173 Abs. 2 EWG-Vertrag).

Zu § 134 - Oberwachung

§ 134 enthilt fir die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 (und deren

Ourchfiihrungsbestimaungen) erforderliche Oberwachung und Kontrolle eine Regelung, die
§ 4 Abs. 1 bis 5 des Entwurfs des Lebensmittelspezialitdtengesetzes und - im Hinblick
auf die durch die Kontrollen entstehenden Kosten - § 6 des Entwurfs des
Lebensmittelspezialititengesetzes nachgebildet ist. Wie bei der Verordnung (EWG)
Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli 1992 iber Bescheinigungen besonderer Merkmale von
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln erscheint es zweckmipig, die Aufgaben der
Kontrolle und Oberwachung entsprechend der Regelung des Artikels 83 des Grundgesetzes
in der Zustdndigkeit der Lander zu belassen, die Gber die erforderliche Fachkompetenz
verfigen. Diese Zustandigkeitsregelung ist in Absatz 1 enthalten. Nit dem Begriff
“Kontrolle* 1ist dabei die durch Artikel 10 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92
vorgeschriebene Kontrolle gemeint, durch die gewdhrleistet werden soll, dap die
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die mit einer geschitzten Bezeichnung versehen
sind, die Anforderungen der Spezifikation erfillen. Es wird sich hierbei um eine
Kontrolle der Produktion jener Unternehmen, die die geschitzte Bezeichnung verwenden,
handeln, um sicherzustellen, dap die fraglichen Erzeugnisse nach ihrer Qualitit und
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ihren Eigenschaften den Anforderungen der Spezifikation entsprechen, dap die
geschitzte Bezeichnung in der Etikettierung korrekt verwendet wird usw. Zusdtzlich zu
dieser Kontrolle gemdp Artikel 10 der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 kdnnen ergdnzende
Mapnahmen der Oberwachung erforderlich sein, um die vollstindige Einhaltung und
Durchfiihrung der Verordnung sicherzustellen und etwa auch die unbefugte Verwendung
geschiitzter Bezeichnungen durch andere Unternehmen zu unterbinden, deren Produktion
nicht der Kontrolle gemdp Artikel 10 der Verordnung unterliegt. Darum nennt § 134
neben der *Kontrolle" den - im normalen Sprachgebrauch synonymen - Begriff der
“Oberwachung", mit dem die allgemeine Aufgabe der Verwaltung gemeint ist, die
Einhaltung offentlich-rechtlicher Normen zu beaufsichtigen.

Zur Durchfdhrung der Oberwachung und Kontralle ist es erforderlich, die hierzu
beauftragten Stellen mit entsprechenden Rechten, insbesondere dem Betretungs- und
Besichtigungsrecht, dem Probenahme-, Einsichts-, Prifungs- und Auskunftsrecht
auszustatten, denen entsprechende Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen
gegeniiberstehen. Die Absdtze 2 bis 5, die die genannten Befugnisse regeln,
entsprechen § 4 Abs. 2 bis 5 des Entwurfs des Lebensmittelspezialitatengesetzes und
lehnen sich damit ebenfalls an den Wortlaut des §5 Abs. 2 bis 5 des
Handelsklassengesetzes vom 23. November 1972 (BGB1. I 5. 2201) an, der lediglich
insofern verdndert wird, als es fir den ZIweck der hier betroffenen Regelungen
erforderlich ist. So wird bei den Begriffen “herstellen® und “in den Verkehr bringen®
wegen gewisser Sachndhe auf die bewdhrten Begriffe des Lebenswittel- und
Bedarfsgegenstdndegesetzes zurlickgegriffen. Hinzuweisen ist auch auf die in § 139
Abs. 2 MarkenG enthaltene Rechtsverordnungsermdchtigung, durch die das Tatigwerden
privater Kontrollsteilen eradglicht wird (vgl. unten Begriindung zu § 139).

Oie Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 legt in Artikel 10 Abs. 7 dem Grunde nach fest, dap
die Kosten der nach der Verordnung vorgesehenen Xontrollen von den Herstellern
getragen werden, die die geschitzten Bezeichnungen verwenden. Der Durchfiihrung dieser
Bestimmung der Verordnung dient § 134 Abs. 6, der § 6 des Entwurfs des Lebensmittel-

spezialitdtengesetzes entspricht und die Festlegung der kostenpflichtigen Tatbestinde
den Landern dber1dpt.

Iu § 135 - Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 enthdlt nur die Grundtatbestdnde dber den Schutz der

nach der Verordnung eingetragenen geographischen Herkunftsangaben, sieht aber selbst
keine Sanktionen vor.

Nach §& 135 sollen bei der rechtswidrigen Verwendung der nach der Verordnung
geschiitzten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen Unterlassungsanspriche
und Schadensersatzanspriiche in gleicher Weise wie bei Verstopen gegen § 127 geltend
gemacht werden kdnnen. Absatz 1 regelt den Unterlassungsanspruch dbereinstimmend mit
§ 128 Abs. 1, wdhrend Absatz 2 hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs und der
Haftung des Betriebsinhabers auf § 128 Abs. 2 und 3 verweist. Die Anspriiche nach den
Absdtzen 1 und 2 soilen nicht nur bei Verstdfen gegen Artikel 13 der Verordnung
(Verwendung der geschitzten geographischen Herkunftsangaben fir Waren anderer
Herkunft) gegeben sein, sondern auch bei Verstdpen gegen Artikel 8 der Verordnung
(Verwendung einer geschiitzten Bezeichnung oder der Abkidrzungen "g.U." und "g.g.A.",
ohne dap die Voraussetzungen gegeben sind). Einer Einbeziehung der in Artikel 14 der
Verordnung geregelten Kollisionen von geographischen Herkunftsangaben mit Marken
bedarf es nicht, Die rechtswidrige Benutzung von Marken fdllt unter Artikel 13 der
Verordnung, und die  Bericksichtigung  gemeinschaftsrechtlich  geschiitzter
geographischer  Angaben  und  Ursprungsbezeichnungen in  markenrechtlichen
Eintragungsverfahren ergibt sich unmittelbar aus Artikel 14 der Verordnung., I
ibrigen gelten die Verfahrensbestimmungen des neuen Markengesetzes {ber die
Berlicksichtigung “abscluter® und “relativer® Schutzhindernisse.
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Iu § 136 - Verjdhrung

Aus § 136 ergibt sich, dap Anspriche nach § 135 nach § 20 verjihren. Die Yorschrift
entspricht § 129.

¢) u Abschnitt 3 ~ Ermichtigungen zum Ertap von Rechtsverordnungen

u § 137 - Nhere Bestimmungen zum Schutz einzelner geographischer Herkunftsangaben

Da es sich kinftig als notwendig oder zweckmpig erweisen kann, einzelne geogra-
phische Herkunftsangaben auch normativ zu regeln, sieht § 137 eine entsprechende
Verordnungsermachtigung vor. Danach soll das fir dieses Rechtsgebiet federflhrende
Bundesministerium der Justiz befugt sein, in Rechtsverordnungen nihere Bestimsungen
Uber einzelne geographische Herkunftsangaben zu treffen, Die Rechtsverordnungen
sollen des Einvernehmens der betroffenen Bundesressorts bedirfen. Um zu einer alle
Waren- und Dienstleistungsgebiete erfassenden harmonischen Rechtsentwicklung
beizutragen, sollen jeweils alle beteiligten Bundesressorts - Bundesministerium fiir
Wirtschaft, fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten und fir Gesundheit - ihr
Einvernehmen erkldren, auch wenn im Einzelfall ihre Zustdndigkeit nicht betroffen
sein mag. Die Rechtsverordnungen bediirfen auperdem der Zustimmung des Bundesrates.

Absatz 2 Satz 1 enthdlt die einzelnen Regelungsgegenstinde, die von einer solchen
Rechtsverordnung erfapt werden konnen. Dabei handelt es sich zunichst um die
Bestimmung des Herkunftsgebiets, das durch geographische oder auch potitische Grenzen
ndher festgelegt werden kann (Nummer 1). Weiter geht es um die Festlegung der fir die
Qualitdt oder die sonstigen Eigenschaften im Sinne von § 127 Abs. ? mapgeblichen
Umstande, zu denen z.B. auch die Herstellungsmethoden oder auch die Qualitit oder
sonstige Eigenschaften, wie 2.B. die Herkunft, der verwendeten Ausgangsmaterialien
gehbren konnen (Nummer 2). Auperdem kann es angebracht sein, die Art und Weise der
Verwendung der geographischen Herkunftsangaben, wie z.B. die Form ihrer Anbringung
auf Waren, die Ausgestaltung der Bezeichnung usw. niher festzulegen (Nusmer 3). Da es
sich in den fir eine Regelung in Betracht koamenden Fillen vor allem um solche
geographischen Herkunftsangaben handeln wird, die bereits im geschiftlichen Verkehr
benutzt werden, ist in Absatz 2 Satz 2 schlieplich vorgesehen, dap bei der Festlegung

der Einzelheiten die bisherigen lauteren Praktiken und (bungen beriicksichtigt werden
miissen. .

Die nach § 137 zu erlassenden Rechtsverordnungen wiirden es entbehrlich machen, von
Rechtsverordnungserndchtigungen zum Schutz geographischer Herkunftsangaben Gebrauch
2u machen, die in einzelnen Spezialgesetzen enthalten sind. Damit wirde ein weiterer
Beitrag zur  Rechtsvereinheitlichung auf diesem Gebiet geleistet. Das
Bundesministerium der Justiz beabsichtigt, wvon dieser Ermichtigung nur in den
wirklich erforderlichen Fillen Gebrauch zu machen. Dabei wird auch zu bericksichtigen
" sein, daf mit dem vom RAL - Deutsches Institut zur Gutesicherung und Kennzeichnung

verwalteten System der Herkunftsgewdhrzeichen sowie wit dem Schutz geographischer
Herkunftsangaben als Kollektivmarken bereits ein geeignetes Instrumentarium zus
Schutz geographischer Herkunftsangaben zur Verflgung steht. Eine Rechtsverordnung
nach § 137 wird insbesondere in solchen Fillen in Betracht kommen, in denen die
vorhandenen Rechtsinstrumente nicht ausreichen.

In Interesse der Rechtsvereinheitlichung soll von der Verordnungseraachtigung des
§ 137 namentlich im Hinblick auf die Herkunftsangabe “Solingen® Gebrauch gemacht
werden. Das Gesetz zum Schutze des Namens "Solingen®" (BGB1. III, Gliederungsnr. 424-
3) und die Verordnung zur Durchfiihrung und Ergénzung des Gesetzes zum Schutze des
Namens “Solingen* (BGB1. III, Gliederungsnr, 43-3-1) sollen durch Artikel 48 Nr. 4
und 5 aufgehoben werden. Sie sollen - ohne eine inhaltliche Verkirzung oder zeitliche
Liicke des Schutzes - durch eine Rechtsverordnung nach § 137 ersetzt werden.
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Zu § 138 - Sonstige Vorschriften fir das Verfahren bei Antrigen und Einsprlchen nach
der Verordnung (ENG) Nr. 2081/92

Das Gesetz soll fir das Antrags- und Einspruchsverfahren nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 die Grundtatbestdpde enthalten. Vergleichbar mit den Verfahren in
Markensachen sollen weitere Einzelheiten durch Rechtsverordnung geregelt werden.
§ 138 enthdit die dafir erforderliche Ermdchtigungsgrundlage. Da die nach § 138 zu
regelnden Einzelheiten das Verfahren vor dem Patentamt und, soweit erforderlich, vor
dem Patentgericht betreffen, bedlrfen Rechtsverordnungen nach § 138 nicht der
lustimeung des Bundesrates. Da es sich bei diesen Rechtsverordnungen nicht um solche
fir das markenrechtliche Verfahren handelt, ist flr die Ermichtigung eine eigene
Vorschrift und nicht die Einbeziehung in § 65 vorgesehen.

Iu § 139 - Durchflhrungsbestimmungen 2ur Verordnung (EWS) Nr. 2081/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 enthdit nur den Rahmen fiir den Schutz geographischer
Angaben und Ursprungsbezeichnungen auf Gemeinschaftsebene. Dieser Rahmen bedarf noch
der ndheren Ausfillung durch die nach Artikel 16 der Verordnung zu erlassenden
Durchfilhrungsbestinaungen. Um eine Anderung des Gesetzes nach dem Erlap oder bei der
Anderung dieser Ourchflhrungsvorschriften 2u vermeiden und weitere in ihren
Einzelheiten noch nicht absehbare Entwicklungen auf Gemeinschaftsebene einbeziehen zu
kdnnen, sieht § 133 Abs. 1 eine weitere Verordnungseraichtigung fir das
Bundesministerium der Justiz vor. Von dieser Ermdchtigung kann nur Gebrauch gemacht
werden, wenn sich das Erfordernis hierfir oder eine mitgliedstaatliche Befugnis zu
dem Erlap solcher ergdnzender Vorschriften aus den Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts, also der Verordnung selbst oder den gemeinschaftsrechtlichen
Durchfilhrungsbestimmungen, ergibt. In Absatz 1 Satz 2 wird ndher bestimmt, in welchen
Fdllen der Erlap einer Rechtsverordnung gemdp Absatz 1 in Betracht kommt.

Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 sieht zudem vor, dap die von den
Mitgiiedstaaten bereitzustellenden Kontrolleinrichtungen neben oder anstelle von
staatlichen Kontrollbehdrden auch private Kontrollstellen usfassen kbnnen, die zu
diesem Zweck wvon dem Mitgliedstaat zugelassen werden. Die Obertragung der
- Kontrollaufgaben auf private Kontrolistellen bedarf der ndheren Ausgestaltung, deren
Einzelheiten zweckmdpigerweise im Verordnungswege zu erlassen sind. Absatz 2 enthdlt
die hierfir erforderliche Ermichtigung. Die Bestimmung entspricht § 5 des Entwurfs

des Lebensmittelspezialititengesetzes und ist, ohne inhaltliche Anderung, nur leicht
abweichend forauliert.

Iu Tetl 7 - Verfahren in Kennzeichenstreitsachen

Nach dem geltenden Recht sind flr die sogenannten Warenzeichenstreitigkeiten, d.h.
die Klagen, die sich aus einem im Warenzeichengesetz geregelten Rechtsverhdltnis er-
geben, die Landgerichte ausschlieplich zustdndig (§ 32 Abs. 1 WIG). Diese Regelung
wirde wit dem Produktpirateriegesetz von 1990 geschaffen. Fiir andere kennzeichen-
rechtliche Klagen, insbesondere fir auf die 88 1, 3 oder 16 UNG gestiitzte Anspriiche,
sind die ordentlichen Gerichte zustindig, so dap auch hier eine Zustindigkeit der
Landgerichte gegeben sein kann. Eine gewisse Oberschneidung der Zustindigkeiten
besteht dadurch, dap Anspriiche aus dem MWarenzeichengesetz auch bei Eingriffen in
Namens- und Firmenrechte sowie bei der Verwendung irrefiihrender Herkunftsangaben
geltend gemacht werden kdnnen. Zusdtzliche Bestimmungen enthilt das geltende Recht
flr die Streitwertbegiinstigung (§ 31a WZG) und Gber den Gerichtsstand bei Ansprichen,

die sowchl auf das Warenzeichengesetz als auch auf das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb gestitzt werden (§ 33 WZG).
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Fir das neue Markengesetz werden in Teil 7 Regelungen vorgeschlagen, die mit den ge-
genwirtig im Warenzeichengesetz enthaltenen Regelungen weitgehend Ubereinstimmen,

Iu § 140 - Kennzejchenstreitsachen
§ 140 stimmt mit § 32 WZG nahezu vollstdndig Gberein.

In Absatz 1 tritt an die Stelle des in § 32 Abs. 1 WIG enthaltenen Begriffs "Waren-
zeichenstreitsachen® der neue Sammelbegriff "Kennzeichenstreitsachen". Damit wird dem
umfassenden Geltungsbereich des neuen Markengesetzes Rechnung getragen.

Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechen § 32 Abs. 2 WZG. Nach Absatz 2 Satz 1 haben die
Landesregierungen die Befugnis, Kennzeichenstreitsachen im Sinne des Absatzes ! bei
einem oder mehreren Landgerichten zu konzentrieren. Diese Befugnis konnen die Landes-
regierungen nach Absatz 2 Satz 2 auf die Landesjustizverwaltungen Ubertragen. Dies
entspricht dem geltenden Recht (§ 32 Abs, 2 WIG). Im Hinblick darauf, dap viele
Landesregierungen bisher von der Konzentrationsermichtigung fir Wettbewerbs-
streitigkeiten, die in § 27 Abs. 2 UNG enthalten ist, keinen Gebrauch gemacht haben,
kdnnte sich durch die Ubernahme von Regelungen aus dem UNG in das neue Markengesetz
die Situation ergeben, dap die Landesregierungen vor der Wahl stinden, alle
Kennzeichenstreitsachen zu konzentrieren oder ganz davon abzusehen, obwohl ein Bedarf
nur ~ wie gegenwartig - im wesentlichen fiir markenrechtliche Verfahren besteht. Um
dies auch kinftig zu ermdoglichen, sieht Absatz 2 Satz 1 vor, daP Kennzeichen-
streitigkeiten “insgesamt oder teilweise" konzentriert werden kinnen. Dies bedeutet,
dap die Landesregierungen z.8. nur die HMarkenverletzungsverfahren und
Loschungsverfahren im Sinne der §§ 14 ff. und 55 konzentrieren kGnnen, davon aber
2.8, flr Streitigkeiten im Sinne des § 15 (Unternehmenskennzeichen) oder des § 128
(geographische Herkunftsangaben) absehen kGnnen. Zusatzlich zu der dem geltenden
Recht entsprechenden Konzentrationsermdchtigung ist in Absatz 2 Satz 3 eine weitere
Ermdchtigung zu einer die Grenzen der Lander Ubergreifenden Konzentration vorgesehen.
Hierzu bedarf es einer Vereinbarung der Lander.

" Die Absdtze 3, 4 und 5 entsprechen § 32 Abs. 3, 4 und 5 WZG.

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

§ 141 ibernimpt wortgleich § 33 WZG.

Eine weitere Bestimmung Ober den Gerichtsstand findet sich in § 96 Abs. 3 (Inlands-
vertreter). Von einer Aufnahme dieser Bestimmung in Teil 7 ist Abstand genommen wor-
den, weil die entsprechende Regelung im Patentgesetz auch in der Yorschrift Uber den
Inlandsvertreter enthalten ist (8 25 PatG) und insoweit das Beibehalten dbereinstim-
mender Regelungen zweckmdpig erscheint.

Iu § 142 - Streitwertbeglinstigung

§ 142 regelt die Streitwertbeginstigung in Obereinstimsung mit dem geltenden Recht
{(§ 31a NIG). Der besseren Obersichtlichkeit halber ist § 31a Abs. 1 WIG in zwei ge-
sonderte Absatze aufgeteilt worden.

Fir die Obernahme der Streitwertherabsetzung nach § 23a UNG in das neue Markengesetz
wird kein Bedirfnis gesehen, da auf die bisher im UWG, kiinftig aber im Markengesetz
geregelten Verfahren Uber den Schutz von Kennzeichenrechten und von geographischen
Herkunftsangaben § 23a UNG soweit ersichtiich nicht zur Anwendung gekommen ist.
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Zu Tefl 8 - Straf- und Bugeldvorschriften; Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr

In Teil 8 sind in weitgehender Ubereinstimaung mit dem geltenden Recht (§§ 25¢ bis
28 WIG) die Vorschriften {ber Straftaten und Ordnungswigrigkeiten (Abschnitt 1) und
Uber die Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr (Abschnitt 2) zusammengefaft,
Auperder sollen in Teil 8 die Beschlagnahaevorschriften bei der Einfuhr, Ausfuhr und
Durchfuhr von Waren, die widerrechtlich mit einer geographischen Herkunftsangabe
gekennzeichnet sind, enthalten sein.

a) Zu Abschnitt 1 - Straf- und Bupgeldvorschriften

1u § 143 - Strafbare Kennzeichenverletzung

Nach dem geltenden Recht wird die vorsitzlich begangene Kennzeichenverletzung nach
§ 25d WIG bestraft. Die rechtswidrige Verwendung von Unternechmenskennzeichen im Sinne
des § 16 UNG ist nur dann nach § 25d W2G strafbar, wenn zugleich ein Verstop gegen
§ 24 WIG vorliegt. Im ibrigen sind VerstPe gegen § 16 UNG nicht strafbar, soweit

nicht im Einzelfall zugleich ein Verstop gegen § 4 UNG (Verbot irrefiihrender Werbung)
vorliegt,

Fur das neue Markengesetz ist eine Regelung vorgesehen, die alle nach dem Marken-
gesetz geschiltzten Kennzeichen in gleicher Weise in den strafrechtlichen Schutz ein-
bezieht. Die Straftatbestinde sind weitgehend durch Bezugnahme auf die entsprechenden

Verbotstatbestdnde der §§ 14 und 15 geregelt. Die einzelnen Straftatbestinde folgen
dabei der Systematik der §§ 14 und 15, :

Die Nuamern 1 bis 3 des Absatzes 1 betreffen die strafbare Markenverietzung. Infolge
der Bezugnahme auf die zivilrechtlichen Verbotstatbestinde werden die in § 14 Abs. 2
enthaltenen Begriffe der “gedanklichen Verbindung® (§ 14 Abs. 2 Nr. 2) und der “Aus-
nutzung" oder “Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschitzung einer
bekannten Marke" (§ 14 Abs. 2 Nr. 3), die aus der Markenrechtsrichtlinie stammen und

1m Warenzeichengesetz nicht enthalten sind, zugleich zu strafrechtlichen Tatbestands-
perkpalen.

Zu den Nummern 1 und 2 ist insoweit auf folgendes hinzuweisen: Wie in der Begrindung
2u § 9 ausgefihrt, entsprechen dem Tatbestand der "Gefahr, dap die Zeichen gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden* die im bisherigen deutschen Recht ent-
wickelten Grundsitze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne. Aufgrund der Bestimmung des § 31 WIG sind diese Fallgruppen der
mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bereits
nach geltendem Recht von der strafbaren Kennzeichenverletzung (§ 25d Abs. 1 WIG)
unfaft. Wit der Einbeziehung des Elements der “gedanklichen Verbindung" in den Straf-
tatbestand der Nummer 1 ist daher keine Ausweitung der Strafbarkeit verbunden. Dieses
Element stellt lediglich ein Beispiel der Verwechslungsgefahr heraus, um Zweifeln bei
der Auslegung dieses zentralen Rechtsbegriffs des Markenschutzes vorzubeugen.
Hingegen enthdlt das Markengesetz im Hinblick auf die Ausnutzung oder
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung einer bekannten Marke in
der Nummer 2 einen neuen, im Warenzeichengesetz nicht vorhandenen Straftatbestand. Ua
diesen neuen Tatbestand hinreichend bestimmt auszugestalten, ist in der Nusmer 2
vorgesehen, dap die Verletzung eimer bekannten Marke nur dann strafbar sein soll,
wenn der Tdter mit der (iber den einfachen Vorsatz hinaus gehenden) Absicht handeit,
die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung einer bekannten Marke auszunutzen oder zu

beeintrachtigen. Der Straftatbestand st damit enger als der - zivilrechtliche -
Verletzungstatbestand in § 14 Abs. 2 Nr. 3.



~ 199 -

Absatz 1 Nr. 3 erfaPt Verletzungshandlungen in bezug auf Verpackungen, Aufsachungen
und Kennzeichnungsmittel und bezieht sie in den strafrechtlichen Schutz ein. Auch
hier wird, soweit es um die Gefahr der Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Unter-
scheidungskraft oder Wertschitzung einer bekannten Marke geht (Nummer 3 Buchstabe b),
eingrenzend eine entsprechende Absicht des Taters vorausgesetzt.

Oie Nummern 4 und 5 erfassen Eingriffe in die Ausschluprechte des Inhabers einer
geschaftlichen Bezeichnung, deren Ausgestaltung sich aus § 15 ergibt. Absatz 1 Nr. §
enthdlt dabei hinsichtlich bekannter geschiftlicher Bezeichnungen die gleiche Ein-
schriankung wie die Nummern 2 und 3 Buchstabe b.

Den Straftatbestdnden ist gemeinsam, dap die Handlungen im geschiftlichen Verkehr
stattfinden miissen. Dies entspricht der Reichweite der Ausschluprechte in den §§ 14
und 15. Dabei brauchen die in § 14 Abs. 3 nur beispielhaft aufgefihrten in Betracht

komaenden einzelnen Benutzungshandlungen nicht in den Straftatbestand aufgenommen zu
werden.

Handlungen im Sinne der einzeinen Tatbestande des Absatzes 1 sind nur im Falle ihrer
Widerrechtlichkeit strafbar. Die Widerrechtlichkeit entfalit nicht nur dann, wenn die
Benutzungshandlung mit Zustimmung des Rechtsinhabers stattfindet, wie dies in § 14
Abs. 2 und 4 und in § 15 Abs. 2 ("unbefugt") fir die Verbotstatbestinde vorgesehen
ist, sondern auch dann, wenn einem zivilrechtlichen Anspruch des Markeninhabers oder
des Inhabers einer geschaftlichen Bezeichnung eine der in den §§ 20 bis 25 aufgefihr-

ten Schranken entgegensteht oder wenn die Niderrechtlichkeit aus anderen Grinden
nicht gegeben ist.

Die Absdtze 2, 3 und 4 stimmen mit § 25d Abs. 2, 3 und 4 ¥ZG Uberein.

Absatz 5 sieht in Obereinstimmung mit dem geltenden Recht (§ 25d Abs. 5 WZ6) die Ein-
ziehung von Gegenstdnden vor, auf die sich die Straftat bezieht. Zusidtzlich sollen
auch Kennzeichnungsaittel eingezogen werden kdnnen. Dies entspricht der fir den
zivilrechtlichen Vernichtungsanspruch vorgesehenen Regelung (§ 18).

Absatz 6 entspricht § 25d Abs. 6 WIG.

lu § 144 - Strafbare Benutzung geographischer Herkunftsangaben

Nach dem geltenden Recht wird die vorsdtzliche Benutzung falscher, zur Irreflhrung
geeigneter geographischer Herkunftsangaben nach § 26 WG bestraft. In Fillen irrefih-
render Werbung komat zusdtzlich § 4 UNG zur Anwendung.

Fir das neue Markengesetz ist in § 144 eine Vorschrift Gber die Strafbarkeit der Be-

nutzung geographischer Herkunftsangaben vorgesehen, die mit § 26 WZ6 weitgehend {ber-
einstimmt,

Absatz 1 enthdlt die einzelnen Tatbestinde der strafbaren Benutzung geographischer
Herkunftsangaben und regelt sie inhaltlich durch eine Verweisung auf die Verbots-
tathestande des § 127. Soweit es die Strafbewehrung der unlauteren Ausnutzung oder
Beeintrachtigung des Rufes oder der Unterscheidungskraft einer geographischen
Herkunftsangabe (§ 127 Abs. 3) betrifft, ist in § 144 Abs. 1 Nr. 2 vorgesehen, dap
eine Strafbarkeit nur bei entsprechender Absicht der Ausnutzung oder Beeintrachtigung
des Rufes oder der Unterscheidungskraft gegeben ist. Diese Einschrankung ist aus den-
selben Grinden erforderlich, die fiir die entsprechenden Fille der strafbaren
Kennzeichenverletzung (§ 143 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Buchstabe b sowie Nr. 5) gelten.
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Die rechtswidrige Benutzung von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen,
die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 Schutz geniePen, soll in gleicher Weise
strafbar sein wie die nach § 127 rechtswidrige Benutzung von geographischen
Herkunftsangaben. Dazu 1ist eine Regelung vorgesehen, die der gegenwidrtigen
Gesetzgebungspraxis bei der Strafbewehrung von Verboten entspricht, die sich aus dem
Gemeinschaftsrecht ergeben. Absatz 2 enthdlt daher eine Blankettvorschrift, die sich
- ohne sie ausdriicktich zu nennen - auf die Verordnung (ENG) Nr. 2081/92 bezieht.

Diese bedarf Jeweils der Ausfdllung durch eine vom Bundesministeriua der Justiz zu
eriassende Rechtsverardnung (Absatz 6).

Die Absdtze 3 und 4 entsprechen § 26 Abs. 2 und 3 WZG.

Schlieplich ist vorgesehen, dap in den Fdllen der strafbaren Benutzung geographischer
Herkunftsangaben ebenso wie bei strafbaren Kennzeichenverletzungen (§ 143 Abs. 6)
eine Befugnis zur Urteilsverdffentlichung besteht. Diese ist, wenn ein offentliches
Interesse an einer solchen Verbffentlichung vorhanden ist, z.B. dann, wenn eine er-
hebliche Irrefihrung des Publikums eingetreten ist, vom Gericht anzuordnen. Auf einen
Antrag abzustellen, ist anders als bei § 143 Abs. 6 nicht mdglich, da es in der Rege)
keinen in seinen individuellen Rechten Verletzten geben wird, der eineh solchen An-
trag stellen kdnnte.

Die nach § 26 Abs. 1 WIG ebenfalls strafbare Verwendung sonstiger irrefiihrender Anga-
ben soll aus den in der Einleitung zu Teil 6 der Begrindung aufgefihrten Grinden im
neuen Markengesetz nicht mehr enthalten sein. ‘

Zu § 145 - Bupgeldvorschriften

In § 145 sind zwei verschiedene Bufgeldtatbestinde zusammengefapt, die der Bestimmung
des § 27 WIG einerseits (Absatz 1) und der des § 8 Abs. 2 des Entwurfs des
Lebensmittelspezialitdtengesetzes andererseits (Absatz 2) entsprechen.

Ie geltenden Recht stellt gemdp § 27 WIG die kennzeichenm3Pige Verwendung der in § 4
Abs. 2 Nr. 2, 3 und 3a W2G aufgeflhrten Kennzeichen eine Ordnungswidrigkeit dar. Ab-
satz 1 enthdlt eine Bestimmung, die nach ihrem Tatbestand im wesentlichen mit § 27
WZG dbereinstimmt, allerdings etwas anders gestaltet werden soll. Parailel zum Schutz
der in § 8 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 aufgefiihrten Zeichen und Bezeichnungen im Verhdltnis
Z2u  angemeldeten und eingetragenen MKarken (§ 8 Abs. 4 Satz 1) werden auch
*nachgeahmte® Zeichen einbezogen. Im geltenden Recht besteht dafiir wegen der auch in
den Féllen des § 27 WIG anwendbaren Vorschrift des § 31 WZG kein Bedlrfnis. § 27 WIG
sieht eine Geldbufe bis zu DN 1000.- vor (§ 27 Abs. 2 WZG in Verbindung wit § 17
Abs. 1 OWiG). Der BuPgeldrahmen wird auf DM 5000,- angehoben (Absatz 3), um dem Us-
stand gerecht zu werden, dap es sich hier - anders als bei dem allgemeineren Tatbe-
stand des § 124 QWiG - um Taten im Wirtschaftsverkehr (Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen) handelt, Fir derartige Taten sind auch 1im geltenden
Ordnungswidrigkeitenrecht regelmdpig hohere BuPgeldrahmen vorgesehen als fir

Ordnungswidrigkeiten ohne wirtschaftlichen Charakter. Absatz 4 entspricht § 27 Abs, 3
WiG.

Absatz 2 enthdlt eine Bupgeidbestimmung, die weitgehend § 8 Abs. 2 des Entwurfs des
Lebensmittelspezialititengesetzes entspricht. Der Bupgeldrahmen reicht wie bei der

genannten Bestimmung des Entwurfs des Lebensmittelspezialititengesetzes bis zu
DN 20.000,- (Absatz 3).
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b) Zu Abschnitt 2 - Beschlagnahme von Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr

Das geltende Recht enthdlt in § 28 W2G Vorschriften Uber die Beschlagnahme von kenn~
2eichenverietzenden Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr, die mit dem Produktpiraterie-
gesetz auch fur alle anderen Rechte des geistigen Eigentums eingefihrt und verein-
heitlicht worden sind. Die Beschlagnahmendglichkeit besteht fir alle Rechte, die nach
dem Warenzeichengesetz geschitzt sind, also auch fiir nicht eingetragene Marken und
Ausstattungen und fir Namen und Firmen. Keine Beschlagnahmemdglichkeit besteht nach
dem geltenden Recht bei solchen Rechten, die nur nach dem Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb geschitzt werden. Flr geographische Herkunftsangaben enthilt § 2 des
Gesetzes vom 21. Mirz 1925 Gber den Beitritt des Reichs zum Madrider Abkommen betref-
fend die Unterdriickung falscher Herkunftsangaben auf Waren (8GB1. I]I, Gliederungsnr.
43-6) eine Beschlagnahmebestimmung, die ein Eingreifen der Zollbehdrden von Asts
wegen vorsieht. § 2 des Beitrittsgesetzes erfapt auper den geographischen Herkunfts-
angaben in gleicher Weise wie § 26 WIG auch falsche Angaben {ber Gattung, Art oder
charakteristische Eigenschaften von Waren, also unter § 3 UNG fallende Tatbestdnde.
Schlieplich findet die Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986
zun Verbot der Dberfilhrung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
(AB1. EG Nr. L 357 S. 1) Anwendung, die auf die Beschlagnahme bei der Einfuhr aus
Orittlandern sowie auf die Verwendung identischer oder nahezu identischer Marken
. beschrankt ist. '

Das neue Markengesetz enthdlt eine Regelung, die fir Marken dea geltenden Recht
entspricht und die bisher nur nach dem Gesetz gegen dem unlauteren Nettbewerb
geschitzten Kennzeichen gleichberechtigt einbezieht. Die Vorschriften Uber die
Beschlagnahme kennzeichenverletzender Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr entsprechen
§ 28 NIG, sind aber wegen der besseren Verstindiichkeit in fiinf gesonderte Vorschrif-
ten (§§ 146 bis 150) aufgeteilt. Auch fiir geographische Herkunftsangaben wird in
§ 151 eine Regelung vorgeschlagen, die weitgehend dem geltenden Recht entspricht. § 2
des Beitrittsgesetzes vom 21, Marz 1925 soll aufgehoben werden (Artikel 26). Die im
Beitrittsgesetz vorgesehene Beschlagnahmemdglichkeit bei bestimaten Verstdfen gegen
§ 3 UNG soll kinftig nicht mehr gegeben sein. Allerdings soll die Noglichkeit der
Beschlagnahme gemdp § 151 ausdriicklich auch in F@llen der Durchfuhr bestehen, die in
§ 2 des Beitrittsgesetzes neben der Ein- und Ausfuhr nicht eigens erwihnt wird,

Hingegen ist davon abgesehen worden, den Durchfuhrtatbestand ebenfalls in die
Vorschrift tiber die Beschlagnahme kennzeichenverletzender Waren (§ 146) aufzunehaen.
Insoweit ist zu beriicksichtigen, dap die EG-Kommission im August 1993 einen Vorschlag
fir die Neugestaltung der EG-Produktpiraterie-Verordnung (Verordnung (ENG)
Nr. 3842/86) vorgelegt hat, nach dem das externe Versandverfahren und damit auch
Sachverhalte der Warendurchfuhr in den Anwendungsbereich der gemeinschaftsrechtlichen
- Beschlagnahmeregelung einbezogen werden sollen {(Vorschlag fiir eine Verordnung (EMG)

des Rates iber Mapnahmen zua Verbot der Oberfihrung, der Ausfuhr und des Versandes
nachgeahater Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungsstiicke in den zoll-
rechtlich frefen Verkehr, AB1. EG 1993 Nr. C 238 S. 9). Dem Ergebnis der Beratungen
dber diesen Vorschlag soll nicht vorgegriffen werden. Vielmehr sollte im Falle einer
Einbeziehung der Durchfuhr in das gemeinschaftsrechtliche Beschlagnahmeverfahren
geprift werden, ob und in welcher Weise die Beschlagnahmevorschriften, die in den

deutschen Gesetzen auf dem Gebiet -des geistigen Eigentums enthalten sind, in ein-
heitlicher Weise angepasst werden sollten.

Zu § 146 - Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten

Absatz. 1 entspricht § 28 Abs. 1 N2G. In Satz 2 ist aber wegen der Notwendigkeit, den
freien Warenverkehr zwischen den EG-Nitgliedstaaten und den anderen Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europiischen Wirtschaftsraum zu berlicksichtigen, vorgesehen,
dap auch fir den Verkehr mit diesen Staaten eine Beschlagnahme nur insoweit in
Betracht kommt, als Kontrcllen durch die Zol1behdrden stattfinden.
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Absatz 2 entspricht § 28 Abs. 2 WIG.

Zu § 147 - Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Beschlagnahme
§ 147 entspricht § 28 Abs. 3 und 4 WIG.

Zu § 148 - Zustindigkeiten: Rechtsmittel
§ 148 entspricht § 28 Abs. 6 und 7 WIG.

Zu § 149 - Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme

§ 149 entspricht § 28 Abs. 5 WZG.

Iu § 150 - Beschlagnahme nach der Verordnung (ENG) Nr, 3842/86
§ 150 entspricht § 28 Abs. 8 WIG.

Zu § 151 - Beschlagnahme bef widerrechtlicher Kennzeichnung mit geographischen
Herkunftsangaben

§ 151 regelt die Beschlagnahme bei der Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr rechtswidrig
mit einer geographischen Herkunftsangabe versehener Waren und tritt an die Stelle von
§ 2 des Gesetzes vom 21. Mdrz 1925 dber den Beitritt zum Madrider Herkunftsabkommen
(Beitrittsgesetz). Die letztgenannte Vorschrift wird aufgehoben (Artikel 26).

Absatz 1 entspricht weitgehend § 2 Abs. 1 des Beitrittsgesetzes. Die Vorschrift ist
aber in ihrem Anwendungsbereich auf geographische Herkunftsangaben beschrankt. Damit
entfdllt kinftig auch die im geltenden Recht enthaltene Oberschneidung der beiden
Beschlagnahmebestimmungen, so dap Inhaber von Individualrechten kinftig stets nur im
Antragsverfahren nach den §§ 146 ff. eine Beschlagnahme erreichen kdnnen. Aus der in
Absatz 1 enthaltenen Bezugnahme auf “"Rechtsvorschriften der Europdischen Gemein-
schaft® ergibt sich, dap die Beschlagnahmemdglichkeit auch fir nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 auf Gemeinschaftsebene geschitzte geographische Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sowie fir solche
geographischen Herkunftsangaben Anwendung findet, die nach sonstigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts, wie z.B. dem Weinkennzeichnungsrecht, Schutz geniepen.

Die Beschlagnahme hat in (bereinstimmung mit dem geltenden Recht den Zweck, die wi-
- derrechtliche Kennzeichnung zu beseitigen. Sie flihrt nur dann zu einer Vernichtung
der Waren, wenn die Beseitigung “untunlich" ist (Absatz 3).

Die Beschlagnahme soll abweichend vom Wortlaut des geltenden Rechts, aber in Oberein-
stimgung mit § 146 Abs. 1 und der Praxis der Zollbehdrden nur stattfinden, wenn die
Rechtsverletzung offensichtlich ist. Ebenfalls in Obereinstimmung mit § 146 Abs. 1
soll in Absatz 1 Satz 2 klargestellt werden, dap eine Beschlagnahme im Verkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft und den brigen Vertrags-
staaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum nur in Betracht komat,
soweit Oberhaupt Kontrollen durch die Zollbehdrden stattfinden.

Anders als § 2 des Beitrittsgesetzes nennt § 151 weiterhin die Durchfuhr ausdriick-
Vich. Damit wird kinftig die manchmal schwierige Abgrenzung dberflissig, ob in einen
Fall des Warentransits eine Einfuhr mit anschliepender Ausfuhr vorliegt oder ob eine
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Subsumtion unter diese Begriffe nicht mdglich ist. Eine unbillige Behinderung des
Transitverkehrs ist durch die Aufnahme der “Durchfuhr® in den Wortlaut des § 151
nicht zu erwarten, weil die Beschlagnahme - wie ausgeflihrt - nur in Fillen einer
“offensichtlichen Rechtsverletzung® zuldssig ist und zudem auch dann, wenn diese
Voraussetzung gegeben ist, stets im Ermessen der zustandigen Zollbehdrde liegt. Eine
Pflicht der Zollbehdrde zur Vornahme einer Beschlagnahme besteht nicht.

Die Absdtze 2, 3 und 4 entsprechen § 2 Abs. 2 des Beitrittsgesetzes. Die Regelung in
Absatz 4 Satz 2 und 3, die im geltenden Recht nicht enthalten ist, entspricht der Re-
gelung in § 148 Absatz 3 Satz 3 und 4.

9. Zu Teil 9 - Obergangsvorschriften

Im Hinblick darauf, dap das neue Markengesetz vielfach eine Stirkung des Marken-
schutzes oder Veranderungen der Rechtslage im Vergleich zum geltenden Recht mit sich
bringt, ist es erforderlich, Ubergangsvorschriften zu schaffen, die die Cberleitung
bestehender Rechte erleichtern und, soweit dies erforderlich ist, den Bestandsschutz

solcher Rechte gewdhrieisten. Diese Ubergangsvorschriften finden sich in Teil 9 des
Gesetzes.

Iu § 152 - Anwendung dieses Gesetzes

Grundsdtzlich sollen die Vorschriften des neuen Markengesetzes auch auf Marken, die
yor seinem Inkrafttreten angemeldet, eingetragen oder durch Benutzung erworben wur-
den, sowie auf die bereits vor diesem Zeitpunkt erworbenen geschaftlichen Bezeichnun-
gen Anwendung finden. Dies entspricht der Tradition der Gesetzgebung im Markenrecht,
wie sie zuletzt in § 5 des Gesetzes dber die Erstreckung von gewerblichen Schutz-
rechten vom 23. April 1992 (BGB1. I S. 938) bei der Integration der im Gebiet der
ehemaligen DDR geschiitzten Marken in das Warenzeichengesetz zum Ausdruck gekommen
fst. Die erfordertichen Abweichungen von diesem Grundsatz ergeben sich aus den nach-
folgenden Vorschriften.

Die Markenrechtsrichtlinie gestattet nach Artikel 3 Abs. 4 und Artikel 4 Abs. 6 den
Kitgliedstaaten, auf vor dem Inkraftreten der Umsetzungsvorschriften angemeldete Mar-
ken die bis dahin geltenden Vorschriften weiterhin anzuwenden. Nach Artikel & Abs. 4
der Markenrechtsrichtlinie kann die Benutzung von Zeichen, die nach dea bisherigen
Recht keine Markenverletzung darstellte, auch nach Inkrafttreten der Unsetzungsvor-

schriften nicht untersagt werden. Die in Teil ¢ vorgeschlagenen Regelungen stehen mit
diesen Vorgaben in Einklang.

2u § 153 - Schranken fir die Geltendmachung von Verletzungsansprichen

Die in § 153 enthaltene Regelung zielt darauf zu verhindern, dap aus Kennzeichen-
rechten, die bereits vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes bestanden, gegen bis dahin
rechtedpige Benutzungshandlungen vorgegangen werden kann.

Nach den §% 14 und 16 ff. stehen dem Inhaber einer eingetragenen Marke in
Obereinstiemung mit der Markenrechtsrichtlinie und unter Ausnutzung der in der
Richtlinie eingerdumten Optionen Anspriiche gegen die Benutzung {bereinstimmender
Zeichen zu, die Ober die nach dem geltenden Recht eingeraunten Anspriiche hinausgehen
konnen. So kann der Begriff der Ahnlichkeit von leichen oder von Waren oder
Dienstleistungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2) kinftig so ausgelegt werden, dap Anspriiche Gber
das geltende Recht hinaus gewdhrt werden konnen. MNach § 14 Abs. 2 Nr. 3 konnen
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markenrechtliche Verbietungsanspriiche auf der Grundlage bekannter Marken auch dber
den Bereich der dhnlichen Waren oder Dienstleistungen hinaus geltend gemacht werden.

Un in diesen Fdllen dafiir zu sorgen, dap gegeniber bislang rechtmdpig benutzten Zei-
chen keine neuen Unterlassungsanspriiche entstehen, sieht Artikel 5 Abs. 4 der Narken-
rechtsrichtlinie vor, dap die wit der Umsetzung der Richtlinie entstehenden weiter-
gehenden Anspriiche nicht zum Nachteil vorher rechtmiBiger Benutzungen eingesetzt wer-
den konnen. Absatz 1 setzt diese Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie um. Das Recht
zur Fortsetzung der Benutzung soll fir jedes “"Zeichen™ bestehen, das wit der
eingetragenen Marke Ubereinstimst. Nach der Formulierung des Absatzes 1 komat es also
- ebenso wie bel § 14 - nicht darauf an, ob das angegriffene Zeichen seinerseits als
Marke eingetragen ist oder nicht. Es ist auch nicht erforderlich, dap derjenige, der
bisher ein solches Zeichen, ohne selbst schon durch Anmeldung, Eintragung oder
Benutzung ein Ausschluprecht erworben zu haben, rechtmdpig benutzt hat, einen
“Besitzstand* daran erworben hat,

Absatz 1 beschrinkt nicht nur die Geltendmachung von- Verletzungsanspriichen aus Kar-
ken, sondern ebenso die Geltendmachung von Verletzungsanspriichen aus geschiftlichen
Bezeichnungen (im Sinne des § 5). Denn auch dem Inhaber einer geschiftlichen Bezeich-
nung kdnnen nach den §§ 15, 18 und 19 Anspriiche zustehen, die Gber die nach geltendem
Recht gegebenen Anspriche hinausreichen. Auch zwischen einer geschiftlichen Bezeich-
nung und einem anderen Kennzeichenrecht (etwa einer Marke, einer anderen geschftli-
chen Bezeichnung oder einem sonstigen Recht im Sinne von § 13) soilen dann, wenn bei-
de Rechte bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes rechtmdpig nebeneinander be-
standen, keine “"Grenzverschiebungen® eintreten,

Einer ausdricklichen Regelung bedarf in diesem Zusammenhang der Ausschiup von
Verbietungsansprichen in Verwirkungsfdllen, da im geltenden Recht eine der fir das
neue Markengesetz vorgesehenen “absoluten* Fiinfjahresfrist (§ 21 Abs. 1 und 2)
vergleichbare Regelung nicht enthalten ist. Nach Absatz 2 auft die in § 21 Abs. 1
und 2 genannte Frist von finf Jahren erst von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
neuen Gesetzes an. Damit kann eine Verwirkungseinrede frihestens finf Jahre nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes auf die Bestimmungen des § 21 Abs. 1 und 2 gestiitzt wer-
den. VYon dieser speziell die Vorschrift des § 21 betreffenden {bergangsregelung biei-

ben Verwirkungstatbestinde, die nach den allgemeinen Vorschriften gegeben sind, unbe-
~ rihrt (§ 21 Abs. 4),

Einer Obergangsregelung fiir die weiteren in den §§ 20 ff. geregetten Schutzschranken
flr Anspriiche aus vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begrindeten Kennzeichen-
rechten bedarf es nicht.

Iu § 154 - Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung: Konkursverfahren

In den §§ 29, 31 ist vorgesehen, dap dingliche Rechte und Napnahmen der
Iwangsvollstreckung sowie Konkurse, die das durch die Eintragung oder Anmeldung einer
Marke begrindete Recht erfassen, in das Register eingetragen werden. Da das geltende
Recht eine solche Eintragung nicht ausdriicklich zuldsst, sieht § 154 Abs. 1 vor, dap
vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes begriindete dingliche Rechte oder Kap-
nahmen der Zwangsvollstreckung auch noch nachtrigiich in das Register eingetragen
werden konnen. Nach Absatz 2 soll dies auch fiir Konkursverfahren gelten. Soweit dabei-
in Absatz 2 der Begriff Konkurs verwendet wird, gilt dies entsprechend auch fir das

Gesamtvollstreckungsverfahren des Beitrittsgebiets (§ 1 Abs. 4 Satz ? Gesamtvoll-
streckungsordnung - GesQ).
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Iu § 155 - Lizenzen

Nach dem geltenden Recht sollen markenrechtliche Lizenzen ausschlieplich schuld-
recht}iche Wirkungen haben. § 30 verstdrkt die Markenlizenz und stattet sie, wie sich
aus der Begrindung zu § 30 ergibt, mit dinglicher Wirkung aus. Eine besondere Aus-
gestaltung der dinglichen Wirkung stellt die in § 30 Abs. 5 geregelte Drittwirkung
von Lizenzvereinbarungen dar, die auch gegeniber dem Rechtsnachfolger des Marken-
inhabers oder anderen Lizenznehmern bestehenbleiben sollen. Grundsdtzlich sollen die
erweiterten Wirkungen von Markenlizenzvereinbarungen auch flr vor des Inkrafttreten
des neuen Markengesetzes abgeschlossene Lizenzvertrdge geiten. Diese Geltung kann al-
ferdings fiir die "Drittwirkung® nach § 30 Abs. 5 nicht uneingeschrankt sein, weil
sich die Beteiligten bislang an der bisherigen Rechtslage orientiert haben.

§ 155 sieht daher vor, dap die Vorschrift des § 30 auch “"Altlizenzen* erfapt, dap
aber § 30 Abs. 5 einem Lizenznehmer nur insoweit zugute kommen soll, als es sich um
Rechtsiberginge oder weitere Lizenzvergaben handelt, die 2eitlich nach dem Inkraft-
treten des Markengesetzes liegen. Ob frihere Rechtsverdnderungen die Rechte von
Lizenznehmern beeintrdchtigt haben oder ob diese gewahrt geblieben sind, richtet sich
nach dem bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes geltenden Recht.

2u § 156 - PrQfung angemeldeter Marken auf absolute Schutzhindernisse

Nach dem geltenden Recht sind bestimmte Markentypen, wie z.B. dreidimensionale Ge-
staltungen und Horzeichen, von vornherein nicht dem Schutz durch Eintragung
zugdnglich. Ausschlieplich aus Buchstaben oder Zahlen bestehende Zeichen kdnnen zwar
eingetragen werden, bedirfen dafir aber der Verkehrsdurchsetzung. § 156 enthdlt Ober-
gangsregelungen fir vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes angemeldete Mar-
ken, die nach dem bisher geltenden Recht nicht eintragbar sind, wohl aber nach den
Vorschriften des neuen Markengesetzes.

Nach Absatz 1 sollen solche Antrdge zur Eintragung fihren, allerdings mit einer auf
den Tag des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes verschobenen Prioritdt. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dap alle vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes angemelde-
ten Marken, die nach dem bisherigen Recht nicht schutzfihig waren, dies aber nach dem
neuen Recht sind, densetben Zeitrang im Sinne des § & Abs. 2 erhalten. Dies fiuhrt zu
einer Gleichbehandlung der in Betracht komsenden Anmeldungen, ohne dap es auf den
eher zufdlligen Tag der Anmeldung einer nicht eintragbaren Marke ankommen wirde.
Sollten auf diese Weise witeinander kollidierende Marken entstehen, kénnen die Inha-
ber der jeweiligen Rechte gegeneinander aufgrund der Vorschriften dieses Gesetzes
nicht vorgehen, da die Anmeldungen denselben Zeitrang haben. Dies ergibt sich aus-
driicklich aus § 6 Abs. 4. Die Anwendung anderer Vorschriften, auf die Anspriche ge-
stiitzt werden konnen, wie z.B. im neuen Markengesetz die Vorschriften Uber den Schutz
aufgrund Benutzung erworbener Marken, soweit diese Anspriiche nach § 153 durchgreifen,
bleibt hiervon unberiihrt. Soweit sich aus solchen anderen Ansprichen ein friherer
Zeitrang ergibt, kann dieser in den in Betracht kommenden Verfahren
(Verletzungsverfahren, Loschungsverfahren) auch durchgesetzt werden. Gleiches gilt
fir Anspriche, die auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gestitzt werden.

Die Absdtze 2 bis 5 regeln das zur Anwendung kommende Verfahren. Nach Absatz 2 soll
das Patentamt den Anmelder dariiber unterrichten, dap die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 gegeben sind. Nach Absatz 3 soll der Anselder dem Patentamt innerhalb einer
Frist von zwei Monaten mwitteilen, ob er mit der "Verschiebung® des Zeitrangs einver-
standen ist. Erklart er sich einverstanden, wird die Anmeldung nach diesem Gesetz
ueiterbehandelt. Erklért sich der Anmelder mit der Verschiebung nicht einverstanden,
weil er 2.B. der Auffassung ist, dap die angemeldete Marke auch nach den bisherigen
Vorschriften schutzfahig ist, soll nach Absatz 4 die Anmeldung zuriickgewiesen werden.
Nach Absatz 5 sollen die zu einer Verschiebung des Zeitrangs fiihrenden Erklarungen
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auch noch in einem Erinnerungsverfahren, eines Beschwerdeverfahren oder einea
Rechtsbeschwerdeverfahren abgegeben werden kdnnen, soweit ein solches Verfahren am
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhingig war. Die Moglichkeit zur Abgabe der
entsprechenden Erklirungen in Rechtsmittelverfahren, die nach einer Zurlickweisung
nach Absatz 4 anhdngig gemacht werden, soll nicht bestehen. '

Elne Regelung, dap die “Meistbeglnstigung” auch flr noch nicht abgeschlossene
Eintragungsverfahren gilt, wenn die angemeidete Marke zwar nach dem geltenden Recht,
nicht aber nach den Vorschriften des neuen Markengesetzes schutzfihig ist, komet
nicht in Betracht. Denn die Eintragbarkeit eiper Marke richtet sich nach der
Rechtslage zum Zeitpunkt der Eintragung. Eine zwischen der Anmeldung und der
Eintragung eingetretene Rechtsinderung wirkt sich daher voll auf die Eintragbarkeit
aus. Die Regelung entspricht insoweit derjenigen in § 22 des Gesetzes vom
23. April 1992 iber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (BGB1, I S. 938).

tu § 157 - Bekanntmachung und Eintragunq'

Wegen der Uugestaltung des Widerspruchsverfahrens, das sich kiinftig an die Eintragung
anschiiepen soll (8§ 41 bis 43), ist es erforderlich, Dbergangsregelungen fir die
Verfahren zu schaffen, in denen vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes die
Prifung auf absolute Schutzhindernisse zwar abgeschlossen worden ist, die aber noch
nicht zur Eintragung gefihrt haben.

§ 157 regelt die Falle, in deren vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes zwar
die Bekanntwachung einer Anmeldung nach § 5 Abs. 1 WIG schon beschlossen worden war,
die angemeldete Marke aber noch nicht bekanntgemacht worden ist.

Un fir eine mdglichst rasche Oberleitung in das neue Recht zu sorgen, soll die Anamel-
dung in diesen F&llen nicht mehr ver&ffentlicht werden. Vielmehr soll nach Satz 1 die
Marke nach § 41 in das Register eingetragen werden. Das weitere Verfahren richtet
sich dann nach den Vorschriften dieses Gesetzes, so dap z.B. gegen solche Eintragun-
gen Widerspruch nach § 42 erhoben werden kann.

Da nach § 6a Abs. 1 WIG ein Antrag auf beschleunigte Eintragung auch nach dem Be-
schiup Gber die Bekanntmachung der Anmeldung gestellt werden kann, kdnnen sich Fille
ergeben, in denen ein solcher Antrag schon vor dem Inkrafttreten des neuen Marken-
gesetzes gestellt und die Geblhr dafiir gezahlt worden war, die Eintragung aber noch
nicht vorgenommen worden war. Nach Satz 1 wird aber die Marke in allen Fillen der be-
reits beschlossenen Bekanntmachung unmittelbar in das Register eingetragen. Ein be-
reits nach § 6a Abs. 1 WZG gestellter Antrag ist damit gegenstandslos. Satz 2 sieht
daher vor, dap eine etwa bereits gezahite Gebihr fir die beschleunigte Eintragung von
Amts wegen erstattet werden soll,

Iu § 158 - Widerspruchsverfahren

* Wahrend § 157 die Fille erfapt, in denen eine Anmeldung zwar schon beschlossen, aber
noch nicht bekanntgemacht worden ist, enthdlt § 158 Obergangsregelungen fir die
Fdlle, in denen eine Anmeldung nach § 5 Abs. 2 WIG oder eine Eintragung nach § 6a

Abs. 3 WZG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 WIG vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes bereits bekanntgemacht worden ist.

Da die Widerspruchsgriinde des geltenden Rechts (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 WIG) zum Teil
von den Widerspruchsgrinden des neuen Markengesetzes (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 bis 3)
abweichen, ist zunichst regelungsbediirftig, welche Widerspruchsgrinde in eines
Widerspruch gegen eine vor dee Inkrafttreten des neuen Rarkengesetzes bekanntgemachte
Anmeldung geltend gemacht werden kénnen. Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dap innerhalb der



- 207 -

dreimonatigen Widerspruchsfrist des § 5 Abs. 4 WIG (die der Widerspruchsfrist des
§ 42 Abs. 1 entspricht) sowohl die Widerspruchsgrinde des bisherigen als auch die des
neuen Markengesetzes geitend gemacht werden kdnnen. Dies bedeutet, dap innerhald der
Widerspruchsfrist 2.B. ein Widerspruch auf eine dltere notorisch bekannte Marke
(§ 10) sowie auf die Bestimmung des § 11 (Agentenmarke) gestitzt werden kann, obwohl
das geltende Recht diese Widerspruchsgrlinde nicht oder nur in anderer Fassung
vorsieht. So sieht das geltende Recht den Widerspruchsgrund der alteren notorisch
bekannten Marke nicht vor. Auch die Vorschrift Gber die Agentenmarke in § 11 ist
weiter gefapt als die entsprechende Vorschrift in § 5 Abs. 4 Nr. 2 WIG, so dap sich
insoweit unterschiedliche Ergebnisse ergeben konnen. Schlieplich ergibt sich aus
dieser Obergangsregelung, dap Widerspriche auch auf eine &ltere Sortenbezeichnung
gestlitzt werden kdnnen (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 WIG), auch wenn diese Fille in der
bisherigen Praxis keine Rolle gespielt haben. Hervorzuheben ist, dap dies allein fir
die Geltendmachung von Widerspruchsgrinden innerhalb der laufenden Widerspruchsfrist
* gelten soll. Neue Widerspruchsgriinde sollen nach Ablauf dieser Frist nicht einbezogen
werden kdnnen.

Absatz 1 Satz 2 sieht vor, dap die angemeldete Marke in den Fdllen, in denen kein Wi-
derspruch erhoben wird, nach § 41 in das Register eingetragen wird, soweit sie nicht
bereits nach § 6a Abs. 1 WZG bereits im beschleunigten Verfahren eingetragen worden
war. Absatz 1 Satz 3 stellt klar, dap anders als im Regelfall der §§ 41 und 42 gegen

solche Eintragungen kein Widerspruch mehr gegeben ist, da die Widerspruchsfrist be-
reits abgelaufen ist,

Regelungsbediirftig ist ferner, ob die Vorschriften des bisherigen Rechts oder die des
neuen Markengesetzes auf ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes
noch anhdngiges Widerspruchsverfahren Anwendung finden. Dabei kann sich im Hinblick
auf die Bestimmung in Absatz 1 auch die Frage der paralielen Anwendung der
Widerspruchsgriinde des alten und des neuen Rechts in den Fdllien stellen, in denen der
Widerspruch gegen eine vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes bekanntgemachte
Anmeldung erst nach dep Inkrafttreten erhoben wird.

Fir diese Fallgestaltungen sieht Absatz 2 vor, dap fir den in der Praxis
bedeutsamsten Fall des Widerspruchs, der auf eine dltere angemeldete oder eingetrage~
ne Marke gestdtzt worden ist {(§ 5 Abs. 4 Nr. 1 W2G), nur noch die Vorschriften des
neuen Markengesetzes, also die Kollisionsregeln des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Anwendung
finden sollen. Dies bedeutet, dap sich ein nach dem neuen Recht im Vergleich zum
alten Recht weiterer Schutzbereich ebenso zugunsten des Inhabers der dlteren Marke
ausWirkt wie ein im Vergleich zum geltenden Recht engerer Schutzbereich zugunsten des
Anmelders. Dieses Ergebnis ist vor allem im Hinblick darauf gerechtfertigt, dap sich
die Eintragbarkeit einer Marke nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Eintragung
richtet und sich daher eine zwischen der Anmeldung und der Eintragung eingetretene
Rechtsanderung voll auf die Eintragbarkeit auswirkt. Fiir eine “Meistbeglinstigung” des
Anmelders besteht in diesen Fallen - anders als im Loschungsverfahren (§ 163) - kein
Anlap.

In den in der Praxis unbedeutenden Fdllen, in denen ein Widerspruch auf eine dltere
Sortenbezeichnung gestidtzt worden ist, soll es dabei bleiben, dap der Widerspruch
weiterhin an Hand des geltenden Rechts (§ 5 Abs. 4 Nr. 3) geprift wird, auch wenn das
neue Markengesetz einen solchen Tatbestand nicht mehr enthdlt und den Inhaber einer
dlteren Sortenbezeichnung auf das Loschungsverfahren (§ 51) verweist. In den in der
Praxis ebenso seltenen Fdllen eines auf den Tatbestand der Agentenmarke gestiitzten
Widerspruchs wird es darauf ankommen, ob der Widerspruch zusitzlich zu § 5 Abs. 4
Nr. 2 WIG auch auf § 42 Abs. 2 Nr. 3 gestiitzt worden ist, was nur in den unter
Absatz 1 fallenden Widerspruchsverfahren denkbar ist, also in den Fallen, in denen

die Widerspruchsfrist gegen eine vor dem Inkrafttreten des neuen Harkengesetzes
bekanntgesachte Anmeldung noch nicht abgelaufen war.
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Die Bestimmungen des Absatzes 2 sollen vor allem auch in allen Widerspruchsverfahren
Anwendung finden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes noch
anhdngig sind, und zwar unabhdngig davon, ob sie noch im Patentamt oder schon im

Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder auch im Rechtsbeschwerdeverfahren vor
dem Bundesgerichtshof anhdngig sind.

Oie Bestimmungen in § 43 Abs. 1 {ber die Geltendmachung der mangeinden Benutzung im
Widerspruchsverfahren weichen von den Bestimmungen des § 5 Abs. 7 WIG in einigen we-
sentlichen Punkten ab, wie sich im einzelnen aus der Begrindung zu § 43 Abs. 1 er-
gibt. Es ist daher regelungsbedirftig, ob in solchen Widerspruchsverfahren, die vor
dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes anhdngig gemacht worden sind, die Bestim-
mungen des neuen oder die des bisherigen Rechts Anwendung finden. Die entsprechenden
Regelungen enthdlt Absatz 3, Da auch insoweit der Grundsatz majgeblich ist, dap die
Eintragbarkeit zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben sein mup, sieht Absatz 3 Satz 1
vor, dap in diesen Verfahren stets die Bestimmungen des § 43 Abs, 1 anzuwenden sind.
Auch insoweit kann sich weder der Anmelder noch der Widersprechende auf ein schutz-
wirdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der bestehenden Rechtslage berufen. Je
nach der Fallgestaltung wird die Anwendung des neuen Rechts in den iberwiegenden Fil-
len fir den Widersprechenden ginstiger sein als die des bisherigen Rechts. Dies gilt
- insbesondere im Hinblick auf die Neugestaltung des Benutzungsbegriffs (§ 26) sowie im
Hinblick darauf, dap nach § 43 Abs. 1 auch die Rechtfertigung der Nichtbenutzung mdg-
lich ist. Im Einzelfall kann die Anwendung des § 43 Abs. 1 auch fir den Widerspre-
chenden unginstiger sein, da nach dieser Vorschrift z.8. die Einrede der mangelnden
Benutzung auch dann durchgreift, wenn ein Zeitraum von finf Jahren der Nichtbenutzung
zwar nicht vor der Bekanntmachung der Eintragung (hier: Anmeldung), sondern vor der
Entscheidung {ber den Widerspruch abgelaufen ist. § 43 Abs. 1 soll in diesen Fallen
auch dann angewendet werden, wenn das Widerspruchsverfahren zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des neuen Markengesetzes bereits vor dem Bundespatentgericht anhangig
ist (Satz 2). Das Patentgericht kann in diesen Fdllen entweder selbst entscheiden
oder die Sache an das Patentamt zuriickverweisen (§ 70 Abs. 3). Eine Ausnahwe von dem
allgemeinen Grundsatz des Absatzes 3 soll nur fir die Fille gelten, in denen das
Widerspruchsverfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes be-
reits vor dem Bundesgerichtshof anhdangig ist (Satz 3), da in diesen Fdllen das fir

die Anwendung des § 43 Abs. 1 in vielen Fdllen erforderliche neue tatsidchliche Vor-
bringen nicht adglich ist.

In den Absdtzen 4 und 5 finden sich Vorschriften iber das weitere Verfahren nach Ab-
schiuf des Widerspruchsverfahrens. Absatz 4 entspricht der Regelung, die in Absatz 1
Satz 1 und 2 fir die Falle vorgesehen ist, in denen kein Widerspruch erhoben worden
ist, Nach Absatz 5 wird bei erfolgreichen Widersprichen ebenso wie im geltenden Recht
(§ 6 Abs. 2 Satz 1 WiG) die Eintragung versagt oder (in den Fillen des § 6a W2G) die
eingetragene Marke geldscht. Die Bestimmung ist in die Obergangsvorschriften aufge-

nommen worden, um das neue Verfahren ohne Bezugnahme auf das Warenzeichengesetz re-
geln zu kdnnen,

Nach dem geltenden Recht ist es zuldssig, nach Abschlup des Widerspruchsverfahrens
die Marke erneut aus absoluten Griinden zu beanstanden. Diese Praxis, die nach des
geltenden Recht deshalb mGglich ist, weil die Marke noch nicht eingetragen ist,
trifft bei den betroffenen Markeninhabern auf kein Verstindnis, da sie ja das
“absolute® Verfahren bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben. Nach dem neuen
Markengesetz st eine solche "Nachbeanstandung" nicht mehr mdglich, da die Marke nach
erfolgreichem Abschlup des Priifungsverfahrens in das Register eingetragen werden
soll. Eine nachtragliche Korrektur dieser Entscheidung ist nur im L&schungsverfahren
nach § 50 moglich. Damit die Inhaber von Marken, die vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes bereits das absolute Priifungsverfahren iberstanden haben und deren An-
meldungen nur deswegen nicht eingetragen worden sind, weil Widerspriche anhdngig
sind, insoweit den Anmeldern gleichgestellt werden, deren Marken nach § 41 unmittel-
bar eingetragen werden, sieht Absatz & vor, dap in den Fillen, in demen die
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Widerspruchsfrist bei Inkrafttreten des neuen Markengesetzes noch nicht abgelaufen
war, in denen aber kein Widerspruch eingelegt worden ist (Absatz 1 Satz 2), und in
den Fallen, in denen Widerspruchsverfahren zugunsten des Anmelders abgeschlossen wer-
den (Absatz 4 Satz 1), eine Zurickweisung aus von Amts wegen zu beridcksichtigenden
Eintragungshindernissen nicht mehr stattfinden soll.

Zu § 159 - Teilung efner Anmeldung

Das neue Markengesetz sieht die freie Teilbarkeit von Anmeldungen (§ 40) und von Ein-
tragungen (§ 46) vor. Wegen des “nachgeschalteten® Widerspruchsverfahrens enthilt das
neue Markengesetz jedoch keine Bestimmung dber die Teilung von bekanntgemachten An-

aeldungen, gegen die Widerspruch erhoben worden ist. § 159 sieht fir diese Fille eine
- Obergangsregelung vor. Die Ubergangsregelung braucht nur solche Falle zu erfassen, in
denen die Anmeldung nach § 5 Abs. 2 WIG vor dem Inkrafttreten des neuen Marken-
gesetzes bereits bekanntgemacht worden ist und gegen die, sei es vor dem Inkrafttre-
ten oder nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes, Widerspruch erhoben worden
ist. Solche Fdlle, in denen bei vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes be-
kanntgemachten Anmeldungen kein Widerspruch eingelegt wird, brauchen nicht von der
Obergangsregelung erfapt zu werden, weil solche Anmeldungen unmittelbar zur Eintra-
gung flihren (§ 158 Abs. 1 Satz 2), so daf die Vorschrift des § 46 unaittelbar Anwen-
dung findet. Die Obergangsregelung ist demgendp nur fir solche Fille erforderlich, in
denen entweder im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes Widerspruchsverfahren

noch anhingig sind oder in denen nach diesem Zeitpunkt noch Widerspruch eingelegt
wird.

§ 159 sieht fiir diese Fille eine Regelung vor, die der fir die Teilung von Anameldun-
gen entspricht, die aber zusdtzliche Kriterien aufstellt, die denen fir die Teilung
von Eintragungen nach § 46 entsprechen. Diese Einschrinkungen beruhen darauf, dap ge-
gen solche Anmeldungen Widerspruch erhoben worden ist. Nach Satz 1 soll die Teilung
nicht zuldssig sein, wenn sich ein im Zeitpunkt der Teilungserkldrung anhdngiger Wi-
derspruch nach der Teilung sowohl gegen den verbleibenden als auch gegen den abge-
trennten Teil der Anmeldung richten wiirde. Diese Einschrankung st vorgesehen, weil
es dem Widersprechenden nicht zuzumuten ist, ein bisher einheitliches Widerspruchs-
verfahren kinftig als mehrere getrennte Widerspruchsverfahren fortzufihren, Da sich
erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist feststellen 13pt, ob diese Fille efntreten
werden, ist es erforderlich, dap die Teilung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist
beantragt werden kann. Satz 2 sieht vor, daf der nicht oder nicht mehr mit einem
Widerspruch angegriffene Teil der Anmeldung als nunmehr selbstindige Marke nach § 41
in das Register eingetragen werden soll. Gegen eine solche Eintragung ist der
Widerspruch nach § 42 nicht gegeben (Satz 3). Die Sitze 2 und 3 entsprechen der
Regelung in § 158 Abs. 1 Satz 2 und 3.

Besonderer Obergangsvorschriften fir nach § 6a Abs. 1 WIG beschleunigt eingetragene

Marken bedarf es nicht, weil auf diese Eintragungen § 46 unmittelbar Anwendung fin-
det.

2u § 160 - Schutzdauer und Verlingerung

Nach § 47 soll kinftig die Schutzdauer einer eingetragenen Marke jeweils zehn Jahre
nach Ablauf des Monats enden, in den der Anmeldetag fallt. Nach dem geltenden Recht
endet die Schutzdauer demgegeniber immer wit Ablauf von zehn Jahren nach dem Tag der
Aqmeldung (§ 9 Abs. 1 WZG). Fir die Verldngerung der Schutzdauer ist in § 47 Abs. 3
eine Regelung vorgesehen, die geringfligig von der des geltenden Rechts abweicht. Nach
dem geltenden Recht (§ 9 Abs. 2 Satz 3 WZ6) sind die Yerlangerungsgebiihren aa letzten
Tag des Monats fillig, in dem die Schutzdauer endet. Dem entspricht die Regelung in
§47 Abs. 3 Satz 2, wobei der Unterschieg darin besteht, daf nach dem neuen
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Markengesetz die Schutzdauer von vornherein vom letzten Tag des Anmeldemonats an
berechnet wird. Das neue Markengesetz komat daher mit einer einheitlichen Festsetzung
des Ablaufs der Schutzdauer und der Fdlligkeit der Verlingerungsgebiihren aus. Nach
dem geltenden Recht (§ 9 Abs. 2 Satz 2 WIG) kdnnen die Verlangerungsgebihren vor
Ablauf der Schutzdauer bereits nach Ablauf von neun Jahren seit dem Tag der Anmeldung
oder seit der letzten Verldngerung wirksam gezahlt werden. Dies entspricht in
formeller Hinsicht der Regelung in § 47 Abs. 3 Satz 3, enthdlt aber gleichwohl eine
Abweichung von der neuen Rechtslage, weil die Verlingerungsgeblihren wegen der
unterschiedlichen Festlegung des Ablaufs der Schutzdauer und der Filligkeit im
Einzelfall bis zu 13 Monate vor Filligkeit gezahlt werden kdnnen.

Nach Inkrafttreten des neuen Markengesetzes kdnnen sich daher Fdlle ergeben, in denen
wegen der genannten Besonderheiten die Verlangerungsgeblhren bereits wirksam gezahit
worden sind, obwohl die einjdhrige Zahlungsfrist nach § 47 Abs. 2 noch nicht zu ‘lau-
fen begonnen hat. Um in diesen Fallen nicht von einer vorzeitigen Zahlung ausgehen zu
missen, sieht § 160 vor, dap fir die Berechnung der Frist fir die Zahlung der
Verldngerungsgebiihren vor Falligkeit bei Eintragungen, deren Schutzdauer innerhalb
des ersten Jahres nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes abliuft, auch wei-
terhin die Vorschriften des § 9 Abs. 2 WIG anzuwenden sind. Im Ubrigen soll nach
§ 160 das neue Recht von Anfang an voll zur Anwendung kommen. Dies bedeutet auch, dap
die im geltenden Recht noch vorgesehene *zuschlagsfreie® Nachfrist von zwei Monaten
ab dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes nicht mehr gilt,

Schlieplich ist noch darauf hinzuweisen, dap die in § 160 vorgesehene Obergangs-
regelung nur fir die Berechnung der Zahlungsfristen gilt. Soweit es die Hohe der zu
zahlenden Gebilhren betrifft, richtet sich dies, wenn die Geblhrensitze sich zwischen
dem Zeitpunkt der Zahlung und dem Zeitpunkt der Filligkeit andern, nach den dafir
geltenden Vorschriften des Patentgebiihrengesetzes.

-

Zu § 161 - Lbschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls

Nach § 49 Abs. 1 kann die Eintragung einer Marke aufgrund mangeinder Benutzung wegen
Verfalls geldscht werden, wenn sie wahrend einer Frist von fiinf Jahren nicht benutzt
worden ist, Dies stimat is Grundsatz mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG iberein. § 49 Abs. 1
sieht aber fir die Heilung durch Benutzungsaufnahme nach Ablauf der Fiinfjahresfrist
eine Regelung vor, die vom geltenden Recht {§ 11 Abs. 5 WIG) abweicht. So bleibt nach
§ 11 Abs. 5 Kr. 1 WZG eine nach Androhung des LOschungsantrags aufgenomsene Benutzung
stets unberiicksichtigt, wihrend nach § 49 Abs. 1 die Kenntnis von einem mdglichen
Loschungsantrag entscheidend ist, wenn die Benutzung weniger als drei Monate vor der
Stellung des Loschungsantrags aufgenommen wird. Auch der Begriff der rechtser-
haltenden Benutzung des § 26 unterscheidet sich in wichtigen Einzelfragen vom gelten-
den Recht. Ahnliches gilt fir die in der Praxis nur selten auftretenden Fille der L-
schung wegen Tauschungsgefahr. Wahrend nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 kinftig eine einheitli-
che “europdische" Norm, die aus der Markenrechtsrichtlinie Gbernommen worden ist,
gilt, ist nicht auszuschliepen, dap im Einzelfall in Anwendung des § 11 Abs. 1 Nr. 3
WG strengere Mapstdbe zur Anwendung koamen wiirden.

fir das neue Markengesetz bedarf es daher einer Ubergangsregelung dazu, welche Vor-
schriften gelten sollen - die des neuen oder die des bisherigen Rechts -, wenn vor
dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes das Loschungsverfahren nach § 11
Abs. 4 WIG eingeleitet oder Ldschungsklage nach § 11 Abs. 2 WIG erhoben worden ist,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch anhdngig ist.

In Absatz 1 wird fir den Fall, dap Antrag auf Ldschung zunichst nach § 11 Abs. 4 WIG
beim Patentamt gestellt worden und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist,
kiargestellt, dap der Inhaber der Marke der Ldschung innerhalb von zwei Monaten
widersprechen kann. Daait soll sichergestellt werden, dap dem Inhaber der Marke die
ldngere Widerspruchsfrist des neuen Markengesetzes (§ 53 Abs. 3) zugutekomst.
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Fir die Fdlle der vor Gericht anhingigen Léschungsverfahren sieht Absatz 2 vor, dap
die Eintragung nur geldscht werden kann, wenn der Kiage sowohl nach dem alten als
auch nach dem neuen Recht stattzugeben ist. Die Vorschrift enthdlt damit eine
“Meistbegiinstigungsklausel* der Art, wie sie auch fir die nachfolgenden Vorschriften
(L&schung wegen abscluter Schutzhindernisse und Ldschung wegen dlterer Rechte)
vorgesehen ist.

Dies bedeutet, dap eine LOschung wegen Tauschungsgefahr nur stattfinden soll, wenn
sowoh] der Tatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 3 WIG als auch der des § 49 Abs. 2 Nr. 2

erfillt ist. Diese Fdlle werden voraussichtlich keine grope praktische Bedeutung er-
- langen.

Von groPerer Bedeutung ist die Anwendung der “Meistbeglinstigung® auf Fille der Lo-
schung wegen mangelnder Benutzung. Soweit das geltende Recht fir den Inhaber einer
wegen mangelnder Benutzung angegriffenen Marke ginstiger ist als das neue Recht, soll
es dabei bleiben, dap die Eintragung nicht geldscht werden kann. Dies wird sich vor-
aussichtlich nur in den Fillen ergeben, in denen eine Benutzung vor Androhung des
Loschungsantrags aufgenommen oder wieder aufgenommen worden ist, weil dieser nach
§ 11 Abs. 5 WIG heilende Wirkung zukommt, wihrend nach § 49 Abs. 1 in solchen Fallen
die Kenntnis von einem mdglichen LBschungsantrag mafgeblich ist, soweit nur der
Ldschungsantrag vor Ablauf von drei Monaten nach Benutzungsaufnahme nach § 53 beinm
Patentamt gestellt oder rechtzeitig Klage nach § 55 erhoben wird. In den ibrigen Fdl-
len enthdlt das neue Markengesetz Regelungen, die voraussichtlich fiir die
Markeninhaber glnstiger sind als die des bisherigen Rechts. Dies gilt vor allem
hinsichtlich der Definition der rechtserhaltenden Benutzung in § 26. Dies gilt weiter
fur die heilende Wirkung einer Benutzungsaufnahme, wenn der Ldschungsklager die Klage
nicht innerhald von drei Monaten nach Benutzungsaufnahme erhebt. Dies gilt
schlieplich auch deswegen, weil das neue Markengesetz eine dem § 11 Abs. 6 WIG
entsprechende Bestimmung nicht enthidlt, so dap der Inhaber eines “Iwischenrechts®
darauf verwiesen ist, von der allgemeinen Vorschrift iber die Loéschung einer Marke
wegen mangelnder Benutzung Gebrauch zu machen.

Eine unbillige Beeintrichtigung der Rechte der Loschungskidger, die vor dem Inkraft-
treten des neuen Markengesetzes Klage auf Loschung erhoben haben, der 2war nach dem
bisherigen Recht, nicht aber nach dem neuen Recht stattzugeben wire, ist nicht
gegeben, weil die in dem neuen Markengesetz enthaltenen Regelungen jedenfalls seit
dem Erlap der Markenrechtsrichtlinie bekannt waren, so dap die Beteiligten sich
rechtzeitig auf die Rechtslage einrichten konnten, die sich mit dem Inkrafttreten des
neuen Markengesetzes ergeben wird, .

Obergangsregelungen gleicher Art fir die weiteren Verfallsgrinde des § 49 Abs. 2
bedarf es nicht. Die Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung (§ 49 Abs. 2
Nr. 1) 1ist  kein ausdricklich im geltenden Warenzeichengesetz enthaltener
Loschungsgrund. Es ist den Verfahrensbeteiligten Zuzumuten, dap etwa vor dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes aus diesem Grund erhobene Loschungsklagen nach
dem Inkrafttreten nur nach § 49 Abs, 2 Nr. 1 beurteilt werden. In diesen Fillen gilt

somit § 152 uneingeschrinkt. Ahnliches gilt fir den Verfallsgrund des § 49 Abs. 2
Nr. 3.

Der bis zum 30. April 1992 in Warenzeichengesetz noch enthaltene Ldschungsgrund des
nachtraglichen Wegfalls des Geschdftsbetriebs, zu dem die Marke gehort (§ 11 Abs, 1
Nr. 2 WiG), ist mit dem Gesetz {iber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
gestrichen worden, so dap auch schon vor deam Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
Loschungsktagen nicht mehr auf dieser Grundlage stattgegeben werden konnte. Das
Fehlen eines Geschiftsbetriebs, dessen Vorhandensein nach dem geltenden Recht
Voraussetzung fiir den Erwerb des Markenschutzes ist, stetlt keinen in § 11 WIG
aufgefihrten Loschungsgrund dar. Allenfalls komat eine Amts1dschung nach § 10 Abs. 2
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Nr. 2 WZG in Betracht, fir die nach § 162 ebenfalls die “Meistbeginstigung”® gelten
soll. Im Gbrigen wirden in einem solchen Loschungsverfahren in Anwendung von § 152
ausschlieftich die Léschungsgrinde des neuen Narkengesetzes zum Tragen kommen.

Anders als fiir die in den §§ 162 und 163 geregelten Falle bedarf es fir die Léschung
wegen Verfalls keiner Regelung, dap die “Neistbegiinstigung® auch fir solche Verfahren
gilt, die erst nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes eingeleitet werden.
Vielmehr gilt fiir solche Verfallskiagen das neue Recht unmittelbar. Dies ergibt sich
vor allem auch deswegen, weil die L3schung wegen Verfalls nur Wirkung in die Zukunft
entfaltet (§ 52 Abs. 1). Soweit in einem solchen Ldschungsverfahren ein Antrag auf
Feststeltung eines friheren Zeitpunkts des Verfalls gestellt werden sollte, wofir
§ 52 Abs. 1 die Grundlage bietet, ergibt sich aus § 161, dap auch eine riickwirkende
Anwendung nur des bisherigen Rechts nicht in Betracht kouat, sondern vielmehr die
“Meistbeginstigung” des § 161 Abs. 2 anzuwenden ist.

Iu § 162 - LBschung einer eingetragenen Marke wegen absoiuter Schutzhindernisse

Absatz 1 sieht vor, dap bei Ldschungsverfahren, die vor dea Inkrafttreten nach § 10
Abs. 3 WIG eingeleitet worden sind, die Widerspruchsfrist, falls sie zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens noch nicht abgelaufen ist, anstatt eines Monats 2zwei Monate
betrdgt. Damit soll klargestellt werden, dap der Inhaber der Marke die langere
Widerspruchsfrist nach § 54 Abs. 3 Satz 2 in Anspruch nehmen kann.

Nach § 50 kann eine eingetragene Marke fir nichtig erklart und geldscht werden, wenn
sie entgegen den von Amts wegen zu berdicksichtigenden Eintragungshindernissen, die
sich aus den §§ 3, 7, 8 und 10 ergeben, eingetragen worden ist und das
Eintragungshindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung fortbesteht. Nach dem
geltenden Recht kann eine eingetragene Marke aus von Aats wegen zu beriicksichtigenden
Schutzhindernissen geldscht werden, wenn diese im Zeitpunkt der Eintragung vorlagen
(§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG). Da die Rechtslage nach dem neuen Markengesetz sich von der
des bisherigen Rechts zus Teil erheblich unterscheidet, konnen sich bei vor den
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes eingetragenen Marken daher Fille ergeben, in
denen die Marke nach dem bisherigen Recht geldscht werden konnte, nicht aber nach dea
neuen Recht, ebenso wie auch Fille, in denen die Marke nach dem neuen Recht geldscht
werden kdnnte, nicht aber nach dem bisherigen Recht. Wenn dem Grundsatz des § 152
folgend nur das neue Recht Anwendung finden wirde, wire der Bestand eingetragener
Marken in dem ersten Fall gesichert, nicht aber in dem zweiten Fall.

Un auch in den Fallen der zweiten Fallgruppe den Bestandsschutz rechtadpig
eingetragener Marken zu sichern, sieht § 162 Abs. 2 in vergleichbarer Weise wie § 161
Abs. 2 vor, dap eine Lbschung nur dann moglich ist, wenn die mangelnde
Schutzfahigkeit sowohl nach dem bisherigen Recht als auch nach dem neuen Recht
besteht. Diese fdlle werden in der Praxis angesichts der vielfach im Vergleich zum
geltenden Recht *liberaleren® absoluten Schutzhindernisse keine grope Bedeutung
erlangen. Die Regelung erscheint aber gleichwoh]l erforderlich, um etwa doch
auftretende Fdlle so zu 1dsen, dap der Bestand rechtmdfig eingetragener Marken
gesichert bleibt. Die Regelung entspricht der sogenannten "Meistbeginstigungsklausel®
in § 20 des Gesetzes vom 23. April 1992 Gber die Erstreckung von gewerblichen
Schutzrechten (86B1. I S. 938), die fir urspringlich im Gebiet der ehemaligen DDR
durch Eintragung geschiitzte Marken gilt.

Fir die Anwendung dieser Vorschrift soll es nicht darauf ankommen, wann das
Loschungsverfahren eingeleitet wird. Absatz ? sieht daher die kumulative Anwendung
des bisherigen und des neuen Rechts sowohl in solchen Fallen vor, in denen vor dea
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes ein Loschungsverfahren eingeleitet worden ist
(Satz 1), als auch in den Fillen, in denen ein solches Loschungsverfahren nach dem
Inkrafttreten des neuen Markengesetzes nach § 54 eingeleitet wird (Satz 2).
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Zu § 163 - L3schung einer eingetragenen Marke wegen des Bestehens ¥lterer Rechte

. Nach dem geltenden Recht kdnnen Marken, denen Rechte mit dlterem Zeitrang entgegen-
stehen, aufgrund dieser dlteren Rechte geldscht werden. § 11 Abs. 1 Nr. 1 WIG sieht
vor, dap eine eingetragene Karke aufgrund einer eingetragenen Marke mit alteres
Zeitrang geldscht werden kann. Nach § 11 Abs. 6 WIG ist der Ldschungsanspruch aller-
dings dann nicht gegeben, wenn die @ltere Marke zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Anmeldung der jlngeren Marke wegen mangelnder Benutzung 1dschungsreif war. Das
Warenzeichengesetz enthdlt selbst keine Regelungen Gber die L&schung eingetragener
Marken, denen nicht durch eine Eintragung als Marke geschitzte dltere Rechte
entgegenstehen. Solche Léschungsanspriche sind -aber aufgrund der jeweils anzu-
wendenden Vorschriften flr die sonstigen dlteren Rechte, wie z.B. § 12 BGB, § 16 UNG
oder § 25 WZG, als sogenannte auperzeichenrechtliche Loschungsgrinde anerkannt wor-
den. Das neue Markengesetz regelt den Loschungsanspruch aufgrund alterer Rechte in
§ 51. Nach § 51 Abs. 2 bis 4 ist der Ldschungsanspruch in bestimsten Fdllen ausge-
schlossen. Iu diesen Fdllen gehdrt insbesondere die Verwirkung (§ 51 Abs. 2).
AuBerdem gehoren dazu weitere Fille, in denen die dltere Marke zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Eintragung der jlngeren Marke selbst 1dschungsreif war (§ 51
Abs. 4). Die mangelnde Benutzung ist in § 51 Abs. 4 Nr. 1 und in §55 Abs. 3
geregelt. Danach ist ein Loschungsanspruch aufgrund einer diteren eingetragenen Marke
dann nicht gegeben, wenn die dltere Marke vor der Stellung des L&schungsantrags oder
dem Schiup der aindlichen Verhandlung nicht ausreichend benutzt war oder wenn die
iltere Marke im Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung der jlngeren Marke
selbst wegen mangelnder Benutzung 1dschungsreif war.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes konnen Fdlle auftreten, in denen ein
Loschungsanspruch durchgreifen wiirde, wenn das bisher geltende Recht angewendet wird,
nicht hingegen, wenn das neue Markengesetz Anwendung findet. Umgekehrt kann es Fille
geben, in denen der Ldschungsanspruch nur nach dem neuen Markengesetz, nicht aber
nach des alten Recht gegeben wire. Weiter kann es Fdlle geben, in denen der
Ldschungsanspruch sowohl nach dem alten wie nach dem neuen Recht gegeben wire.
Schiieplich kann auch der Fall eintreten, dap der Loschungsanspruch sowohl nach dem
geltenden Recht wie nach dem neuen Markengesetz unbegriindet wire. Die Frage des auf
Loschungsanspriiche anzuwendenden Rechts kann sich sowohl hinsichtlich solcher
Loschungsverfahren stellen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
eingeleitet worden, bei seinem Inkrafttreten aber noch nicht abgeschlossen sind, als
auch in solchen Filien, die nach dem Inkrafttreten des rneuen Markengesetzes
gingeleitet werden, aber die Ldschung einer vor dem Inkrafttreten des neuen
Markengesetzes eingetragenen Marke betreffen.

§ 163 sieht fir die genannten Falle Ubergangsregelungen vor, die zu einer mdglichst
reibungslosen Anwendung des neuen Markengesetzes unter Anerkennung des Bestands-
schutzes rechtmdpig eingetragener Marken fihren sollen.

Absatz 1 Satz 1 betrifft die Falle, in denen vor dem Inkrafttreten des neuen Marken-
gesetzes ein Loschungsverfahren eingeleitet worden ist. In diesen Fillen soll dem
Léschungsantrag nur stattgegeben werden, wemnn er sowchl nach den bisher geltenden
- Yorschriften als auch nach den Vorschriften des neuen Markengesetzes begrindet ist.
Diese Regelung soll nach Absatz 1 Satz 2 auch in den Fallen Anwendung finden, in -de-
nen ein Loschungsverfahren nach dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes gegen eine
Marke eingeleitet wird, die vor dem Inkrafttreten des neuen MNarkengesetzes
eingetragen worden ist. Wird z.B. der Schutzumfang einer eingetragenen Marke im Sinne
der abgestuften Regelungen des § § im Vergleich zum geltenden Recht erweitert, so be-
steht der Ldschungsanspruch gegen eine jiingere eingetragene Marke gleichwohl nicht,
wenn sie vor dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes micht vom Schutzumfang der
dlteren Marke erfapt wurde. Dasselbe Ergebnis tritt ein, wenn sich der Schutzumfang
einer eingetragenen Marke verringert. Ahnliches ¢ilt fir die Anwendung der Vor-
schriften iber den Benutzungszwang nach dem geltenden Recht und nach dem neuen
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Markengesetz. Die Regelungen des geltenden Rechts und des neuen Markengesetzes stim-
men allerdings weitgehend dberein, da sowoh] nach § 11 Abs. & WG wie auch nach § 51
Abs. 4 Nr. 1 der Ldschungsanspruch nicht gegeben ist, wenn die dltere Marke zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung der Eintragung - im geltenden Recht zum Zeitpunkt der Be-

kanntaachung - der jingeren Marke selbst wegen mangelnder Benutzung 1Gschungsreif
war,

Die in Absatz 1 vorgesehene “Meistbeglnstigung®, die der "Meistbeglnstigung" bei der
Ldschung eingetragener Marken wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§ 162)
inhaltlich entspricht, bedarf allerdings einer Ausnahme bei der Anwendung der Rege-
lungen {ber die Verwirkung. Die in § 51 Abs. 2 vorgesehene Verwirkung von Léschungs-
ansprichen ist in dieser Form nicht Bestandteil des geltenden Rechts. Es wire daher
nicht gerechtfertigt, sie rickwirkend anzuwenden, Absatz 2 sieht daher vor, dap die
Frist von finf Jahren, die in § 51 Abs, 2 Satz 1 und 2 enthalten ist, nicht vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Markengesetzes zu laufen beginnt. Die Regelung
entspricht der in § 153 Abs, 2. :

Zu § 164 - Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde

Nach § 164 soll die in § 66 Abs. 3 vorgesehene Durchgriffsbeschwerde zwar auch fir
solche Erinnerungsverfahren zur Verfigung stehen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des neuen Markengesetzes noch anhingig sind. Allerdings sollen die in § 66
Abs. 3 vorgesehenen Fristen, die abgelaufen sein wmiissen, bevor Antrag auf
Entscheidung gestelit werden kann (sechs Monate im einseitigen und zehn Monate im
zweiseitigen Verfahren), erst mit dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes zu
laufen beginnen, damit das Bundespatentgericht nicht unvorbereitet mit einer
miglicherweise betrdchtiichen Zahl neuer Beschwerden befapt wird.

1I. 2u den Artikeln 2 und 3

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen.

I11. 2u Artikel 4 - Anderung der Wein-Verordnung

§ 18 Abs. 4 der Wein-Verordnung schreibt vor, dap dann, wenn bei der Flaschen-
ausstattung, auf Preisangeboten oder in der Werbung neben der Weinbezeichnung ein Wa-
renzeichen (Wort- oder Bildzeichen) verwendet wird, dieses von der Weinbezeichaung
deutlich abgehoben sein mup. Neben dem Austausch von “Warenzeichen® gegen “Marke*
entfélit der erlduternde Zusatz “Wort- oder Bildzeichen*, weil gemdp § 3 des neuen
Markengesetzes etwa auch Buchstaben oder Zahlen als Zeichen eingetragen werden konnen
und der genannte Zusatz infolge dessen als Einschrinkung mipverstanden werden kann.
Das Wort *Marke® allein geniigt, um klarzustellen, dap alle eintragbaren Zeichenformen
im Sinne von § 3 des neuen Markengesetzes gemeint sind. Die Bestimmung des § 27
Abs. 2 Nr. 6 ist entsprechend anzupassen.

IV, 2u den Artikeln 5 und 6

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen.
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V. Zu Artikel 7 = Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

Fir Straftaten nach einer Reihe von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes, insbesondere nach dem bisherigen Warenzeichengesetz und nach dem Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb, ist nach § 74c Abs. 1 Nr. 1 des Gerichtsverfassungs~
gesetzes beim Landgericht eine groPe Strafkammer als Wirtschaftsstrafkasmer
zustindig. Die Zustdndigkeit dieses Spruchkdrpers setzt voraus, dap das Landgericht
gemaPp § 74 Abs. 1 oder 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes erst- oder 2weitinstanzlich
fir die genannten Straftaten zustandig ist. Es ist sachgemdp, dap die funktionelle
lustdndigkeit der Wirtschaftsstrafkammern fir Straftaten im Bereich des gewerblichen

Rechtsschutzes die in den §9 143 und 144 des Markengesetzes aufgeflhrten Straftatbe-
stdnde umfapt,

VI. Zu Artikel 8 - Anderung des Rechtspflegergesetzes

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes enthdlt eine Regelung dariber, welche Geschifte
des Patentgerichts von Rechtspflegern wahrgenommen werden konnen. Hierflr verweist
die Regelung auf einzelne verfahrensrechtliche Bestimmungen des Patentgesetzes und
der anderen Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, darunter das

Warenzeichengesetz. Die Verweisungen auf das Warenzeichengesetz werden durch solche
auf das neue Markengesetz ersetzt,

VII. 2u Artikel 9 - Anderung des Rechtsberatungsgesetzes

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

VIII. Zu Artikel 10 - Anderyng der Strafprozepordnung

Im geltenden Recht sind die Straftatbestdnde der widerrechtiichen Kennzeichnung durch
Warenzeichen oder Ausstattungen (§ 25d WIG) und falscher Angaben idber den Ursprung,
die Beschaffenheit oder den Wert von Waren (§ 26 WZG) als Privatklagedelikte
ausgestaltet. Hierdurch werden die Strafverfolgungsbehdrden im Bereich geringfiigiger
Schutzrechtsverletzungen entlastet, da sie die &ffentliche Klage nur zu erheben
haben, wenn dies im Gffentlichen Interesse liegt (§ 376 StPO). Der im geltenden Recht
in §25d Abs. 2 WIG enthaltene Qualifikationstatbestand der gewerbsmipigen

Schutzrechtsverletzung, der durch das Produktpirateriegesetz von 1990 geschaffen
wurde, ist hingegen ein Offizialdelikt.

An dieser Einstufung soll grundsdtzlich festgehalten werden: Da die Grundtatbestinde
der strafbaren Verletzung von Kennzeichenrechten, die im neuen Markengesetz enthalten
sind (§ 143 Abs. 1 und § 144 Abs. 1 und 2), die ganze Bandbreite geringflgiger oder
weniger gewichtiger Taten abdecken, sollen sie den Privatklagedelikten zugeordnet
werden. § 374 Abs, 1 StPO, der die Privatklagedelikte abschliefend aufzihlt, ist ent-
sprechend zu andern. Der Qualifikationstatbestand des § 143 Abs. 2 MarkenG ist wie im
bisherigen Recht ein Offizialdelikt.

Die Nebenklagebefugnis fir alle Strafverfahren, die eine Verletzung von Kennzeichen-
rechten zum Gegenstand haben, soll beibehalten werden. Daher ist § 143 Abs. 2 MarkenG
in § 395 Abs. 2 Nr. 3 StPO (anstelle des bisherigen § 25d Abs. 2 WZG) aufzufiihren.
- flr die Grundtatbestinde der Verletzung von Kennzeichenrechten ergibt sich die Neben-
klagebefugnis aus § 395 Abs. 2 Nr. 3 StPQ in Verbindung mit § 374 Abs. 1 Nr. 8 StPo.
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IX. Zu Artikel 11 - Anderung der Bundesgeblhrenordnung fOr Rechtsanwilte

Durch die Neufassung des § 66 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung wird der Kreis
der patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren, in denen der Rechtsanwalt die 10/10-
Gebithren gemdp § 31 BRAGO erhdlt, im Vergleich zum geltenden Recht um die in den Num-
mern 2 und 3 Buchstabe b genannten Angelegenheiten erweitert. Fir die ibrigen Be-
schwerden erhdlt der Rechtsanwalt kinftig anstelle der 3/10-Gebihren, die nach der
geltenden Fassung des § 66 Abs. 2 BRAGD vorgesehen ist, die 5/10-Geblihren nach
§ 61 BRAGO, die regelmifig fir Beschwerdeverfahren in birgerlichen Rechts-
streitigkeiten anfallen. Fiir die bisherige Differenzierung zwischen den 3/10-Gebdhren
und den 5/10-Geblhren, die historisch begriindet ist, ist kein hinreichender Grund
ersichtlich, weil Beschwerdeverfahren vor des Patentgericht (die nicht den in § 66
Abs. 2 BRAGD aufgezdhlten “klagedhnlichen" Verfahren zuzurechnen sind, fir die die
- 10/10-Geblhren gendp § 31 BRAGO anfallen) und Beschwerdeverfahren aufgrund der Zivil-
prozefordnung fir den Rechtsanwalt in der Regel den gleichen Arbeitsaufwand bedeuten.

Wie bei vergleichbaren Beschwerden nach den anderen Gesetzen auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes sollen dem Rechtsanwalt kinftig auch in den Beschwerde-
verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz, die die luriickweisung der Anmeldung eines
Geschmacksmusters oder die Entscheidung dber den Ldschungsantrag zum Gegenstand ha-
ben, 10/10 der Gebihren des § 31 BRAGO zustehen (§ 66 Abs. 2 Nr. 2 BRAGO). Diese Ge-
blhren sollen ferner im Beschwerdeverfahren nach der luriickweisung eines Antrages auf
Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung gemdp § 130 Abs. 5
MarkenG entstehen, da dieses im geltenden Recht nicht bestehende Antrags- und
Beschwerdeverfahren von dem mit ihm verbundenen Aufwand her den in § 66 Abs. 2 Nr. 3
Buchstabe a BRAGO genannten Markenangelegenheiten vergleichbar ist.

X, Zu Artikel 12

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

X1, Zu Artikel 13 - Anderung des Patehtoesetzes und des Geschmacksmustergesetzes

it Artikel 13 Abs. 1 wird die Obernahme einer § 34 Abs. ? des Markengesetzes
entsprechenden Bestimaung in das Patentgesetz vorgeschlagen. Wie 1im Markenrecht
sollen kinftig auch Patentanseldungen in Staaten, die nicht der Pariser
Verbandslibereinkunft angehdren oder Vertragspartei eines anderen Staatsvertrages mit
Bestimmungen {ber Prioritdtsrechte sind, fir die Nachanmeldung derselben Erfindung
beim Deutschen Patentamt ein Priorititsrecht begrinden, wenn nach einer

Bekanntmachung des Bundeswinisteriums der Justiz im Bundesgesetzblatt die
Gegenseitigkeit gegeben ist.

 Die Bestimmung wird der deutschen Industrie die Anmeldung is Ausland in den Landern

erleichtern kdnnen, in denen ihrerseits Priorititsrechte nur bei Vorliegen der Gegen-
seitigkeit anerkannt werden.

Eine entsprechende Anderung von § 6 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes ist entbehr-
lich, weil diese Vorschrift hinsichtlich der Inanspruchnahme der auslandischen Prio-
ritdt fir eine Gebrauchsmusteranmeldung § 41 des Patentgesetzes fir entsprechend
anwendbar erklart. Fiir eine Gebrauchsmusteranmeldung wird eine Prioritit auf der
Grundlage einer Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt daher nur dann beansprucht werden
konnen, wenn in der Bekanntmachung festgestellt wird, dap die Gegenseitigkeit auch
insoweit gewdhrt ist. Voraussetzung dafir wird sein, dap in dem auslindischen Staat
auch eine beim Deutschen Patentant eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung als
prioritdtsbegrindend anerkannt wird, unabhdngig davon, ob der auslindische Staat
neben dew Patentschutz einen Gebrauchsausterschutz vorsieht,
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Durch Artikel 13 Abs. 2 Nr. 1 wird eine entsprechende Regelung {ber die
Inanspruchnahme der Prioritdt einer ausldndischen Voranmeldung auf der Basis der
Gegenseitigkeit in das Geschmacksmustergesetz aufgenommen. Bei Nummer 2 handelt es
sich us eine Folgednderung.

XII, Zu Artikel 14

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

XIII. Zu Artikel 15 - Anderung des Gesetzes Uber den Beitritt des Reichs zu dem
Madrider Abkoumen {ber die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handels-
narken :

Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 des Beitrittsgesetzes sowie jene der Verordnung {ber
die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 5. September 1968
werden durch die §§ 107 ff. MarkenG ersetzt (vgl. oben Begriindung vor § 107 MarkenG).
An die Stelle der in § 4 des Beitrittsgesetzes enthaltenen Ermdchtigung zum Erlap von
Ausfihrungsvorschriften tritt die Bestimmung des & 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG. Daher
konnen die 8§ 2 bis 4 des Beitrittsgesetzes aufgehoben werden. (§ 2 Abs. 2 Satz 2 des
Beitrittsgesetzes ist bereits gemdp Artikel 129 Abs. 3 GG erloschen.) Die Verordnung
Uber die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken wird durch
Artikel 48 Nr. 3 aufgehoben. Wenn neben den §§ 107 ff, MarkenG der ErlaP weiterer
Verfahrensbestimmungen zum Madrider Markenabkommen erforderlich sein sollte, so kann
dies kinftig Gber § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG geschehen.

XIV. Zu Artikel 16 - Anderung des Gesetzes (ber die am 14, Juli 1967 in Stockhola
unterzeichneten Obereinkinfte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums

Bei den internationalen Obereinkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
ist regelmdpig vorgesehen, daf Ausflhrungs- und Verwaltungsbestimmungen, wie etwa
Aus fiihrungsordnungen und Gebilhrenbestimmungen, durch Beschlup der zustindigen Organe
dieser Obereinkommen (Verwaltungsrat, Versasmlung usw.) verabschiedet und gedndert
werden kdnnen. Fir ihr Inkrafttreten ist ein innerstaatlicher Vollzugsakt nicht er-
forderlich, weil es sich lediglich um administrative Regelungen dieser Organe han-
delt. Um die Offentlichkeit vollstindig zu unterrichten, entspricht es der stindigen
_Praxis, solche Durch- und Ausfiihrungsbestismungen im Falle ihrer Einfihrung oder
Anderung im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen (vgl. etwa Artikel X des Gesetzes @ber
internaticnale Patentibereinkommen vom 21. Juni 1976, BGB1. 1976 II S. 649). Fir die
Stockholmer Fassung des Madrider Markenabkommens fehlt eine solche Vorschrift bisher.
Mit Artikel 16 soll durch die Anderung des Zustimmungsgesetzes zu der Stockholmer
Fassung eine Grundlage fir solche Bekanntmachungen geschaffen werden. Die Vorschrift
des Artikels 2 des Zustimmungsgesetzes zu der Njzzaer Fassung des Madrider Marken-
abkommens (Gesetz {ber die in Nizza am 15. Juni 1957 unterzeichnete Fassung des
Madrider Abkommens vom 14, April 1891 {iber die internationale Registrierung von
Fabrik- oder Handelsmarken vom 13. April 1962, BGB1. 1962 II S. 128), die sich (mur)
auf die spater in Stockholm revidierten Bestiamungen der Nizzaer Fassung des
Abkommens Gber Anderungen der Ausfiihrungsordnung und der Gebiihren bezieht und fiir
diese eine innerstaatliche Inkraftsetzung durch Rechtsverordnung vorsah, ist somit

gegenstandslos. Eine Aufhebung des Artikels 2 des Gesetzes vom 13. April 1962 ist
nicht erforderlich, ,
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XV. Zu Artikel 17 - Anderung. des Gesetzes betreffend den Schutz von Mustern und Wa-
renzeichen auf Ausstellungen

Das Ausstellungsschutzgesetz soll, soweit es Marken betrifft, durch § 35 Marken
abgeldst werden (vgl. oben Begrindung zu § 35 MarkenG). Die Bezugnahmen auf den
Schutz von Warenzeichen in diesem Gesetz sollen daher gestrichen werden.

XVI. Zu Artikel 18 - Anderung des Gesetzes (ber die Eingliederung des Saarlandes auf
dem Gebfet des gewerblichen Rechtsschutzes

Die Aufhebung der im Saareingliederungsgesetz enthaltenen Vorschriften {ber das
Schiedsverfahren ist notwendig, damit die Schiedsstelle, die keine Aufgaben mehr hat,
nicht aufrechterhalten und bei Ausscheiden von Mitgliedern neu besetzt werden mup.

Im dbrigen wurde darauf verzichtet, Verweisungen des Saareingliederungsgesetzes (wie
auch des Erstreckungsgesetzes) auf das Warenzeichengesetz durch solche auf das
Harkengesetz zu ersetzen. Insoweit wird auf die Ausfihrungen oben im Allgemeinen Teil
der Begrindung (A.VII.} verwiesen,

XVI1. Zu Artikel 19 - Anderung des Sechsten Gesetzes zur Anderung und Oberleitung von
Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

Die Stundungsregelung in Artikel 6 § 17 Abs. 1 hat ihre praktische Bedeutung verlo-
ren. Sie wird deshalb gestrichen. Aus dem gleiches Grund wird im dbrigen auch die
bisher in § 9 Abs. 3 bis 5 WZG enthaltene Stundungsregelung durch das neue Marken-
gesetz nicht Gberncmmen (vgl. oben Begrindung zu § 47 MarkenG a.f.).

XVIII, Zu Artikel 20 - Anderung des Patentgeblhrengesetzes und des Ersten Gesetzes
2ur Anderung des Patentgeblhrengesetzes

Iu Absatz 1

Artikel 20 enthdlt in Absatz 1 eine Anderung des Patentgebdhrengesetzes. Einer
Anpassung bedarf zum einen die allgemeine (bergangsregelung in § 6 des
Patentgebihrengesetzes (Nummer 1). Auerdem soll das Gebiihrenverzeichnis (Anlage zu
§ 1 des Patentgebiihrengesetzes) neu gestaltet und an das Markengesetz angepapt werden
- {(Nummer 2). Dabei ist der Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des
Patentgebihrengesetzes (Bundestags-Drucksache 12/5280) beriicksichtigt worden, der
eine lineare Erhhung der Gebihren des Patentamts und des Patentgerichts vorsieht.
Fir die Anderung des Patentgebihrengesetzes durch das Markenrechtsreformgesetz wird

-daher bereits die Fassung zugrundegelegt, die das Patentgebihrengesetz nach dem
genannten Entwurf erhalten soll.

§ 6 des Patentgebiihrengesetzes enthdlt eine generelle Obergangsregelung fir den Fall,
dap die Geblihrensitze gedndert werden und ein Anmelder oder Schutzrechtsinhaber
wahrend der ersten drei Nonate nach einer solchen Anderung bestimate Gebilhren noch
nach den alten Geblhrensdtzen entrichtet. Ergibt sich dieser Fall bei der 1ahlung
einer Geblihr flr die Verldngerung der Schutzdaver einer Marke, so schreibt § 6 Abs. 2
des  Patentgeblhrengesetzes vor, dap der (im lusammenhang mit  der
Schutzdauerverlangerung sowohl nach geltendes als auch nach neuem Markenrecht
mmmm)mmmmmmmmsmmmumrmdmmmmmmmg
(zwischén den alten und den neuen Geblhrensitzen) ergeht und dabei ein Zuschlag nicht
erhoben wird. Nach Absatz 1 Nr. 1 soll in § & Abs. 2 des Patentgebilhrengesetzes die
Bezugnahme auf die bisher geltende Bestimmung des § 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes

durch eine soiche auf die entsprechende Yorschrift des § 47 Abs. 3 des Narkengesetzes
ersetzt werden.
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In Absatz 1 Nr. 2 sind die Geblhrentatbestinde und die Geblhrensitze enthalten, die
kinftig in Markenangelegenheiten gelten sollen. Nummer 2 Buchstabe a enthilt dabei
~ die in der Anlage zu § 1 des Patentgebilhrengesetzes aufgefiihrten Gebihren des Pa-
tentamts, Buchstabe b die Geblhren fiir die Verfahren vor dem Patentgericht. Fir die

Geblihrentatbestdnde sind wegen der besseren Obersichtlichkeit neue Gebiihrennummern
vorgesehen.

Die einzelnen Gebihrentatbestinde entsprechen dabei den Regelungen, die im neuen
Narkengesetz vorgesehen sind. Hervorzuheben ist, dap die Grundgebihren fiir die Anmel-
dung einer Marke und fiir die Verldngerung einer Marke (Gebihrennummern 131 100 und
132 100) kiinftig zugleich die Klassengebilhren fir bis zu drei Klassen umfassen. So-
weit es die Hohe der Geblhren betrifft, richten sich diese nach den im Ersten Gesetz
zur Anderung des Patentgebihrengesetzes vorgesehenen Geblhrensitzen. Eine Abweichung
bestent lediglich insoweit, als kinftig fir die Erhebung des Widerspruchs
(Geblihrennuarer 131 400) statt der im Patentgebiihreninderungsgesetz vorgesehenen Ge-
blhr von DM 120,- eine Gebdhr von DN 200,- gelten soll. Dies entspricht der H3he nach
der Gebithr, die fiir den Einspruch im Patentgesetz vorgesehen ist. Hervorzuheben ist
weiter, dap kinftig eine Zuschlagsgebdhr zu zahlen sein wird, wenn die Anmelde-
gebithren erst nach Aufforderung des Patentamts gezahlt werden. Hierfir ist eine Pau-
schalgeblihr in HGhe von DM 100,- vorgesehen (Geblhrennummer 131 300). Das Gebihren-
verzeichnis enthdlt auperdem Gebilhrentatbestinde fir die im geltenden Recht nicht
vorgesehenen Verfahrensarten oder Verfahrensschritte, wie insbesondere den Antrag auf
Teilung einer Anmeldung (Geblhrennummer 131 700) und fiir den Antrag auf Teilung einer
Eintragung (Geblhrennummer 133 400). Diese fir die Teilung zu zahlenden Gebilihren fal-
len auch dann an, wenn eine eingetragene Marke oder eine angemeldete Marke nur fir

einen Teil der Waren oder Dienstleistungen auf einen anderen {bertragen wird oder
Ubergeht.

Das Gebihrenverzeichnis enthdlt auperdem Gebiihrentatbestinde fir die internationale
Registrierung von Marken. .Anders als im geltenden Recht soll kdnftig auch fir den An-
trag auf nachtrdgliche Schutzerstreckung eine Geblihr f@llig werden (Gebdhrennummer
134 400). Das Geblhrenverzeichnis enthdlt auch schon die Gebdhrentatbestinde fir Ver-
fahren nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkomwmen. Diese Gebihrensitze werden
erst Wirkung entfalten, wenn das Protokell zum Madrider Markenabkommen fir die Bun-
desrepublik Deutschland in Kraft getreten ist. Sie sind, dawit beim Inkrafttreten des
Protokolls zum Madrider Markenabkommen nicht erneut eine Anderung des Patentgebiihren-
gesetzes erforderlich wird, schon jetzt in das Gebiihrenverzeichnis aufgenommen wor-
den. Hervorzuheben ist, dap die Gebiihrensitze in der HBhe den Gebihrensitzen flr Ver-
fahren nach dem Madrider Markenabkommen gleichen. Nach der in Aussicht genommenen ge-
meinsamen Ausflhrungsordnung zum Madrider Markenabkommen und 2um Protokoll zus
Madrider Markenabkommen soll es kinftig mdglich sein, in einem Antrag zugleich Schutz
fur Lander zu begehren, die dem Madrider Markenabkommen angehGren, und fiir Linder,
die nur dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen angehdren. Hierfir ist in § 121
Abs. 2 des Markengesetzes eine gemeinsame nationale Geblhr vorgesehen. Die Hohe die-
ser Geblhr (Geblhrennummer 134 300) ist dieselbe wie die fiir einen normalen Antrag.
Entsprechendes gilt fir den gemeinsamen Antrag auf nachtrigliche Schutzerstreckung
(Geblhrennummer 134 600). Im Geblhrenverzeichnis sind aus den bereits aufgefihrten
Grinden auch schon Gebiihrentatbestinde fir die Umiandlung einer interpational

registrierten Marke nach dem Protokoll zum Madrider Narkenabkommen vorgesehen
(Gebiihrennumaern 135 100 bis 135 300).

Das Gebilhrenverzeichnis enthalt schlieBlich auch Gebihrentatbestinde fir den Antrag
auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung sowie fiir den
Einspruch gegen eine solche Eintragung (Gebihrennummern 136 100 und 136 200). Die fur
dgn Antrag vorgesehene Geblihr (DM 1.500,-) entspricht der Gebihr fir den Antrag auf
Eintragung einer Kollektivmarke, da davon ausgegangen wird, dap der Priifungsaufwand
etwa dem vergleichbar ist, der bef der Prifung einer Kollektivmarke entsteht. Fiir den

E;:sgggch)ist eine Gebiihr vorgesehen, die der Gebdhr fir den Widerspruch entspricht
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Die Gestaltung der Geblhrentatbestinde im Abschnitt B (Gebihren des Patentgerichts)
berlicksichtigt, dap kinftig fir alle Beschwerden (wit Ausnahme der Beschwerden gegen

Kostenfestsetzungsbeschllsse nach § 63 Abs. 3 des Narkengesetzes) eine Beschwerde-
gebihr zu zahlen ist.

Negen der Regelung des Artikels 3 des Ersten Gesetzes zur Anderung des
Patentgebilhrengesetzes enthdlt das Geblhrenverzeichnis, soweit es Verfahren in
Markenangelegenheiten oder in Angelegenheiten des Schutzes geographischer Angaben und

Ursprungsbezeichnungen betrifft, eine Zusatzspalte; insoweit kann auf die folgenden
Ausfiihrungen zu Absatz 2 verwiesen werden.

lu Absatz 2

In Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Patentgebiihrengesetzes ist eine
Obergangsregelung fir in den neuen Bundeslindern ansdssige Anmelder und
Schutzrechtsinhaber enthalten, nach der fir diesen Personenkreis weiterhin die bis
dahin geltenden Gebilhrensitze Anwendung finden. Flr das Markenrecht np diese
Ubergangsvorschrift erginzt werden, weil die Geblihrensitze im Hinblick auf Marken,
geographische Angahen und Ursprungsbezeichnungen in umfassender Weise neu gestaltet
werden sollen und deshald nicht wmehr auf die vor dem Inkrafttreten des
Anderungsgesetzes geltenden Gebiihrensitze Bezug genommen werden kann. Artikel 3
Abs. 1 des Anderungsgesetzes soll deshalb in der Weise erganzt werden, dap fir den
beglnstigten Perscnenkreis in dem vorgesehenen Zeitraum der Eradpigung (drei Jahre
von Inkraftreten des Anderungsgesetzes an) anstelle der friher geltenden
Gebiihrensdtze die nunmehr in einer Zusatzspalte im Gebdhrenverzeichnis aufgefiihrten
Sdtze gelten. Diese Sdtze fihren zu einer etwa 20%igen Ermdfigung fir den
beglnstigten Personenkreis und entsprechen damit dem Abstand zwischen den vor und
nach Inkrafttreten des Patentgebihreninderungsgesetzes geltenden Gebiihrensatzen.

XIX. Zu Artikel 21 - Anderung der Patentanwaltsordnung

] .
§ 3 Abs. 2 der Patentanwaltsordnung enthdlt Bestimmungen, die die beruflichen Aufga-
ben des Patentanwalts umreipen. Um die Sachgebiete zu bezeichnen, in denen der
Patentanwalt tatig werden kann, nimat § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Patentanwaltsordnung Bezug
auf die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte, darunter das Warenzeichen. Nicht
ausdriicklich in dieser Vorschrift genannt sind die anderen durch das geltende
¥arenzeichengesetz geregelten, nicht eingetragenen Kennzeichenrechte wie 2.B. die
Ausstattung (§ 25 WZG) oder Name und Firma (§ 24 WZG). Bereits nach geltendem Recht
wird aber davon auszugehen sein, dap auch diese Kennzeichenrechte in den
Tatigkeitsbereich des Patentanwalts fallen. Das ergibt sich zum einen daraus, dap der
Patentanwalt nach der geltenden Fassung des § 4 Abs. 1 der Patentanwaltsordnung in
allen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch aus einem i Warenzeichengesetz ge-
regelten Rechtsverhdltnis geltend gemacht wird, ein Nitwirkungsrecht vor Gericht be-
sitzt. Zum anderen stehen in kennzeichenrechtlichen Sachverhalten Anspriiche aus ein-
getragenen Rechten hdufig in untrennbarem Zusammenhang mit solchen aus nicht einge-
tragenen Rechten, weshald sich die Beratungs- und Vertretungstatigkeit des Patent-
anwaits auch auf letztere erstrecken mup. Es ist sachgerecht, dap sich die beruf-
lichen Aufgaben des Patentanwalts, die bisher die Beratungs- und Vertretungstitigkeit
in gesamten sachlichen Anwendungsbereich des Warenzeichengesetzes zum Inhalt hatten,
kinftig auf den ganzen Anwendungsbereich des Rarkengesetzes beziehen. Entsprechend
werden § 3 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 der Patentanwaltsordnung in paralleler Weise
50 gedndert, dap sich sowohl die gesetzlich umschriebenen beruflichen Aufgaben als
auch das Mitwirkungsrecht des Patentanwalts vor Gericht auf alle im neuen
Karkengesetz geregelten Xennzeichenrechte und Verfahren erstrecken. Um dies zum
Ausdruck zu bringen, nimmt § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Patentanwaltsordnung nunmehr auf die
Marken und die anderen nach dem Markengesetz geschitzten Kennzeichen Bezug. Die nach
dem Markengesetz geschiitzten Kennzeichen werden in § 1 MarkenG genannt. Den Begriff
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Kennzeichen verwendet das Markengesetz als Obergriff fir die Marken und die anderen
in § 1 genannten Rechte. In § 4 Abs. 1 der Patentanwaltsordnung wird nunmehr auf das
Markengesetz anstelle des Warenzeichengesetzes verwiesen., Im {brigen sind die in der
Patentanwaltsordnung  enthaltenen  Verweisungen, die den  markenrechtlichen
Inlandsvertreter betreffen, an das Markengesetz anzupassen.

Die in Nummer 1 Buchstabe b enthaltene Anderung (Anderung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 der
Patentanwaltsordnung) ist zur Klarstellung im Hinblick auf das geltende Recht erfor-
derlich: Mit dem Gesetz 2ur Anderung des Geschmacksmustergesetzes vom
18. Dezember 1986 (BGBY. I S. 2501) ist an die Stelle der Miglichkeit, Muster und Mo-
delle bei den Amtsgerichten anzumelden, seit dem 1. Juli 1988 die zentrale
Registrierung von Geschmacksmustern beim Deutschen Patentamt getreten. Fir alle bis
zum 30, Juni 1988 bei den Amtsgerichten angemeldeten Muster und Modelle wup die Ver-
1dngerung weiterhin bei den Amtsgerichten beantragt werden, Mit den Nummern 3 bis 6
sollen auperdem die Verweisungen auf die einschldgigen Vorschriften des
Geschmacksaustergesetzes einbezogen werden. Es handelt sich um eine Folgednderung des
Gesetzes zur Anderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986, die bei
dieser Gelegenheit nachgeholt werden soll.

XX. Iu Artikel 22 - Anderung der Ausbildungs- und Prlfungsordnung nach § 12 der
Patentanwaltsordnung und Prdfungsordnung nach § 10 des Gesetzes (ber die
Eignungsprifung flr die Zulassung zur Patentanwaltschaft

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.

XXI. Zu Artikel 23 - Anderung des Gesetzes Ober die Beiordnung von Patentanwdlten bei
Prozepkostenhilfe

Die Mdglichkeit der Beiordnung eines Patentanwaltes besteht kinftig in allen Rechts-
streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, die die im Markengesetz geregelten
Rechtsverhdltnisse betreffen. Der Anwendungsbereich der Vorschrift wird hierdurch er-
weitert, weil das Markengesetz auch nicht eingetragene Kennzeichenrechte regelt, die
- von den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht in demselben Umfang erfaft waren.
Auch in diesen Fdllen kann ein Bedlrfnis bestehen, einen Patentanwalt beizuordnen.

XXI1, Zu Artikel 24 - Anderung des Gesetzes Uber die Eignungsprlfung fir die
lulassung zur Patentanwaltschaft

Die gednderte Bestimmung des § 5 Abs. 2 des Gesetzes dber die Lignungsprifung fir die
Zulassung zur Patentanwaltschaft legt die Pflichtfdcher fest, in denen ein Staatsan-
gehdriger efines anderen EG-Mitgliedstaates, der in seinem Heimatstaat als Pa-
tentanwalt titig (oder hierzu berechtigt) ist, die (durch das genannte Gesetz ndher
geregelte) Eignungsprifung ablegen mup, um in der Bundesrepublik Deutschiand zur
Patentanwaltschaft zugelassen zu werden. Nach & 5 Abs. 2 Nr. 1 gehbrte zum
Pflichtstoff der Prifung bisher “das Verfahren z2ur Erlangung, Aufrechterhaltung,
Verteidigung und Anfechtung ... eines MWarenzeichens®. Da die Vorschrift sachlich
nicht gedndert werden soll, ist das Wort “"Warenzeichen" gegen “eingetragene Marke®
auszutauschen. Zum Verstdndnis der Vorschrift wird ergdnzend auch auf die Begrindung

zu dem Regierungsentwurf des genannten Gesetzes (Bundestags-Drucksache 11/6154,
S. 21) hingewiesen.
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XKIII, 2u Artikel 25 - Anderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben wird in Teil § des Markengesetzes neu ge-
regelt. In diesem Zusammenhang wird § 5 Abs. 1 UNG durch die Bestimmung des § 126
Abs, 2 MarkenG abgeldst. Die Vorschrift kann daher aufgehoben werden (vgl. auch oben
Begrindung vor und zu § 126 MarkenG). Gemdp § 5 des Markengesetzes wird weiterhin der
Schutz der Unternehmenskennzeichen in das neue Gesetz einbezogen. Daher kann auch
§ 16 UNG aufgehoben werden, Aus den Oberlegungen, die in der Begriindung 2u § 7 des
Markengesetzes ndher dargelegt sind, verzichtet das Markengesetz generell auf das Er-
fordernis der Gegenseitigkeit. Aus den gleichen Griinden sowie auch im Interesse einer
einheitlichen Regelung soll schlieplich § 28 UNG ebenfalls aufgehoben werden.

XXIV. Zu Artikel 26 - Anderung des Gesetzes UOber den Beitritt des Reichs zu dem
Madrider Abkommen betreffend die Unterdrlickung falscher Kerkunftsangaben auf Waren

§ 2 des Beitrittsgesetzes zum Madrider Abkommen betreffend die Unterdriickung falscher
Herkunftsangaben auf Waren enthdlt eine Regeiung {iber die Beschlagnahme von Maren,
die durch § 151 des Markengesetzes und - soweit die Verletzung von Kennzeichenrechten
in frage steht - durch die Beschlagnahme nach § 146 des Markengesetzes ersetzt wird
(vgl. oben Begrindung zu Teil 8 Abschnitt 2 des Markengesetzes). § 2 des Beitritts-
gesetzes kann daher aufgehoben werden.

XXY. Zu den Artikeln 27 bis 47

ts handelt sich um sprachliche ﬁnpassungen.

XXVI. Zu Artike! 48 - Aufhebung von Gesetzen und Verordnungen

Das Warenzeichengesetz wird durch das neue Markengesetz ersetzt. Das Gesetz zum
Schutze des Namens “Solingen® soll durch eine auf § 137 MarkenG gestiitzte Rechts-
verordnung ersetzt werden. Beide Gesetze kdnnen daher aufgehoben werden.

Die Verordnung Uber den Warenzeichenschutz fir Kabelkennfiden kann aufgehoben werden,
weil der Markenschutz dreidimensionaler Gestaltungen nunmehr durch die weite Defini-
tion der eintragbaren Zeichenformen in den §§ 3 und 8 des Markengesetzes gesichert
ist. Die Verordnung uber die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels-
marken wird durch die Bestimmungen der §§ 107 ff. des Markengesetzes ersetzt (vgl.
oben Begrindung vor § 107 MarkenG). Die Bestimmungen der Verordnung zur -Qurchfiihrung
und Erganzung des Gesetzes zum Schutze des Namens "Solingen® sollen ebenfalls in eine
Rechtsverordnung gemdp § 137 MarkenG aufgenoamen werden, die an die Stelle des Geset-

zes zum Schutze des Namens “"Solingen" tritt (vgl. oben Begriindung zu § 137 MarkenG
a.k.).

XXv11, Zu‘Artikel 49 - Rilckkehr 2um einheitlichen Verordnungsrang

Diese “Entsteinerungsklausel® ermichtigt den Verordnungsgeber, solche Bestimmungen
von Rechtsverordnungen, die infolge ihrer Anderung durch Gesetz den Rang einer ge-
setzlichen Vorschrift erhalten haben, weiterhin im Yerordnungswege zu andern oder
aufzuheben,
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XXVIIT. Zu Artikel 50 - Inkrafttreten

Artikel 50 sieht fir das Inkrafttreten dieses Gesetzes eine gestaffelte Regelung vor.

Nach Absatz 1 sollen die §§ 65, 137 und 140 Abs. 2 des Artikels 1 als Vorschriften,
die zum Erlap von Rechtsverordnungen ermichtigen, am ersten Tag des auf die
Verkindung folgenden Kalendermomats in Kraft treten. Das gleiche soll fir alle
Vorschriften des Artikels 1 gelten, die die Anwendung und Durchfihrung der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 iber den Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen
betreffen (§§ 130 bis 136, 138, 139, 144 Abs. 6 und § 145 Abs. 2 und 3).

Nach Absatz 2 sollen die Vorschriften des Artikels 1, die die innerstaatliche Um-
setzung des am 27. Juni 1989 in Madrid unterzeichneten Protokolls zum Abkosmen von
Madrid Ober die internationale Registrierung von Marken regeln (§§ 119 bis 125), an
dem Tag in Kraft treten, an dem dieses Protokoll fir die Bundesrepublik Deutschland

in Kraft tritt. Es ist vorgesehen, dap dieser Tag im Bundesgesetzblatt bekanntgegeben
wird,

Nach Absatz 3 soll das Gesetz im dbrigen am ersten Tag des dritten auf die Verkiindung
folgenden Kalendermonats in Kraft treten. Damit soll den beteiligten Kreisen und den

zustindigen Gerichten und Behdrden ausreichend Zeit gegeben werden, sich auf die neue
Rechtslage einzustellen.
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(Nicht verdffentlichungsbedinftige Rechtsakte)

ERSTE RICHTLINIE DES RATES
vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken

{89/104/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestiirzt auf den Vertrag zur Griindung der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

auf Vorschlag der Kommission ('),
in Zusammenarbeit mit dem Europiischen Parlament (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (%),

in Erwigung nachstehender Griinde:

Das gegenwirtig in den Mitgliedstaaten geltende Marken-
recht weist Unterschiede auf, durch die der freie Waren-
verkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und
die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Marke ver-
falscht werden konnen. Zur Errichtung und zum Funktio-
nieren des Binnenmarkees ist folglich eine Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.

Die Moglichkeiten und Vorziige, die das Markensystem der
Gemeinschaft den Unternechmen bieten kann, die Marken
erwerben mochten, diirfen nicht aufer acht gelassen wer-
den.

Es erscheint gegenwiirtig nicht notwendig, die Markenrechte
der Mirgliedstaaten vollstindig anzugleichen. Es ist ausrei-
chend, wenn sich dic Angleichung auf diejenigen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften beschrinkt, die sich am uynmirtel-
bamenaufdasFunh:oumdaBmenmarkmau:wu-
ken. :

{*) ABI. Nr.C351 voun 31,12, 1980, 5. 1, und ABl. Nr. C 351 vom
31.12. 1985, 5. 4,

(2} ABL. Nr. C 307 vom 14. 11. 1983, 5. 66, und ABL. Nr. C 309
vom 5. 12. 1988,

(*) ABL. Nr. C 310 vom 30. 11. 1981, 8. 22.

Die vorliegende Richtlinie belift den Mitgliedstaaten das
Recht, die durch Benutzung erworbenen Marken weiterhin
zu schiitzen; diese Marken werden lediglich in ihrer Bezie-
hung zu den durch Eintragung erworbenen Marken beriick-
sichtigt.

Den Mirgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbe-
stimmungen fir die Eintragung, den Verfall oder die Ungil-
tigkeit der durch Eintragung erwotbenen Marken zu erlas-
sen. Es steht jhnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren
fiir die Eintragung und die Ungiiltigerklirung festzulegen, zu
bestimmen, ob iltere Rechte im Eintragungsverfahren oder
im Verfahren zur Ungiltigerklirung oder in beiden Verfah-
ren gelend gemacht werden miissen, und — wenn dltere
Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden
dirfen — cin Widerspruchsverfahren oder eine Priifung vo
Amts wegen oder beides vorzusehen. Die Mitgliedstaaten
konnen weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung dem
Verfall oder der Ungiltigerklirung eciner Marke zu-
kommt,

Diese Richtlinie schlieft nicht aus, dafl auf die Marken
andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des
Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren
Wertbewerb, Gber die zivilrechtliche Haftung oder den

Verbraucherschutz, Anwendung finden.

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele
setzt voraus, daf fiir den Erwerb und die Aufrecheerhaltung
ciner eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grund-
sitzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte
cine Beispiclliste der Zeichen erstelic werden, die geeignet
sind, Waren oder Dicastleistungen eines Unternehmens von
denjenigen z2nderer Unternchmen zu unterscheiden, unddne
somit eine Marke darstellen kdnnen. Die Ei

muemdUnguln;l:auyundebemHmddseMukudhst
wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisio-
nen der Marke mit iiteren Rechten sind erschdpfend aufzu-
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filhren, sctbst wenn einige dieser Griinde Fir die Mirglied-
staaten fakultativ aufgefithrt sind und es diesen folglich
freisteht, die betreffenden Grinde in ihren Rechtsvorschrif-
ten beizubehalten oder dort aufzunehmen. Dic Mitgliedstaa-
ten kénnen in ithrem Recht Eintragungshindernisse oder
Ungiiltigkeitsgriinde beibehalten oder cinfithren, die an die
Bedingungen des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der
Marke gebunden sind, fiic die keine Angleichungsbestim-
mungen bestehen und die sich beispielsweise auf die Mar-
keninhaberschaft, auf die Verlingerung der Marke, auf die
Vorschriften aber die Gebithren oder auf die Nichteinhal-
tung von Verfahrensvorschriften bezichen.

Um die Gesamtzah! der in der Gemeinschaft eingetragenen
und geschiitzten Marken und damit die Anzahl der zwischen
ihnen moglichen Konflikte zu verringern, muf verlangt
werden, daf8 eingetragene Marken tatsachlich benutzt wer-
den, um nicht zu verfallen. AuBerdem muB vorgesehen
werden, daf wegen des Bestehens einer ilteren Marke, die
nicht benutzt worden ist, eine Marke nicht fiir ungileig
erklart werden kann, wobei es den Mitgliedstaaten unbe-
nommen bleibt, den gleichen Grundsatz hinsichtlich der
Eintragung einer Marke anzuwenden oder vorzusehen, da
eine Marke in cinem Verletzungsverfahren nicht wirksam
geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einwen-
dung Nachweise erbracht werden, daf die Marke fir
verfallen erklart werden kénnte. In allen diesen Fallen sind
die jeweiligen Verfahrensvorschriften von den Mirgliedstaa-
ten festzulegen. '

Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrsist es von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dak die
eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitglied-
staaten einen einheitlichen Schutz geniefen. Hiervon bleibt
iedoch die Méglichkeit der Mitgliedstaaten unberiihrr,
bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewih-
ren.

Zweck des durch die eingetragene Marke gewihrten Schut-
zes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu
gewahrleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identitit
zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den
Waren oder Diensticistungen. Der Schutz erstreckr sich
ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen und Marke
und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist
unbedingt erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im
Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Ver-
wechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung fur
den Schutz dar; ob sic vorliegt, hingt von einer Vielzahl von
Umstinden ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der
Marke im Marke, der gedanklichen Verbindung, dic das
benutzte oder cingetragene 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, insbe-
sondere iiber die Beweislast, sind Sache nationaler Verfah-
rensregeln, die von der Richtlinie nicht berfhrt werden.

Aus Grinden der Rechtssicherheit und chne in die Interessen
der Inhaber ilterer Marken in unangemessener Weise einzu-
greifen, muf vorgesehen werden, da diese nicht mehr die
Ungiiltigerklirung einer jiingeren Marke beantragen oder

sich deren Benurzung widersetzen kdnnen, wenn sie deren
Benutzung wihrend einer lingeren Zeit geduldet haben, es
s¢i denn, daf die Anmeldung der jingeren Marke basglaubig
vorgenommen worden ist.

Da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums gebunden sind, ist es erforderlich, daf sich die Vor-
schriften dieser Richtlinic mit denen der erwihnten Pariser
Verbandsibereinkunft in vollstindiger Ubereinstimmung
befinden. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich
aus dieser Ubereinkunft ergeben, werden durch diese Richt-
linie nicht berithrt. Gegebenenfalls findet Arrikel 234 Ab-
satz 2 des Vertrages Anwendung —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinic findet auf 1gdividual-, Kollektiv-, Garantie-
und Gewihrleistungsmarken far Waren oder Dienstleistun-
gen Anwendung, die in cinem Mitgliedstaat oder beim
Benelux-Markenamt cingetragen oder angemeldet oder mit
Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international registriert
worden sind.

Artikel 2
Markenformen

Marken kénnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstel-
len lassen, insbesondere Worter einschlieflich Personenna-
men, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder
Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Artikel 3
Eintragungshindernisse — Ungiiltigkcitsgrinde

(1) * Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintra-
gung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintea-
gung der Ungiligerklarung:

a) Zeichen, die nicht als Marke cintragungsfihig sind,
b} Marken, dic keine Unterscheidungskraft haben,

¢) Marken, die ausschlielich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der
Herstcllung der Ware oder der Erbringung der Dienstlei-
stung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Ware oder Dienstleistung dienen konnen,



- 226 -

11,289

Nr. L 40/}

d) Marken, dic ausschlieflich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten ablich
sind,

e} Zeichen, die ausschlieflich bestehen

— aus der Form, die durch die Art der Ware selbst
bedingt ist, oder

~— aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer
technischen Wirkung erforderlich ist, oder

— aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert
verlethr,

' Marken, die gegen die Gffentliche Ordnung oder gegen
Jie guten Sitten verstoffen,

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel
aiber die Art, die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu tiuschen,

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zustindi-
gen Stellen gemif Artikel 6ter der Pariser Verbands-
ibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
nachstehend Pariser Verbandsiibercinkunft* genannt,
zuriickzuweisen sind.

(2}  Jeder Mitgliedstaat kann vorschen, daf cine Marke
von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der
Eintragung der Ungiltigerklirung unterliegr, wenn und
soweit

a' Jic Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvor-
schriften als des Markenrechts des jeweiligen Mitglied-
staats oder der Gemcinschaft untersagt werden kann;

b} die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthile,
insbesondere ein religidses Symbol;

<} die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbands-
{ibereinkunft fallende Abzeichen, Embleme oder Wap-
pen enthilt, denen cin Sffentliches Interesse zukommt, es
sei denn, daf die zustindigen Stellen nach den Reches-
vorschriften des Mitgliedstaats ihrer Eintragung zuge-
stimmt haben;

d) der Amragsteller die Eintragung der Marke bosgiaubig
beantragt hat.

(3)  Einc Marke wird nicht gemif Absatz I Buchstabe b),
¢} oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder fir
ungiiltig erklart, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mit-
gliedstaaten kéonen dariber hinaus vorschen, daf die
vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unter-
scheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung
erworben wurde.

(4)  Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dai abweichend
von den Absitzen 1, 2 und 3 die Eintragungshindernisse oder
Ungiiltigkeitsgriinde, die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt
gegolten haben, zu dem die zur Durchfiihrung dieser Richt-
linie erforderlichen Bestimmungen in Kraft weten, auf Mar-
ken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemel-
det worden sind.

' Artikel 4

Weiterc Eintragungshindemisse oder Ungiiltigheitsgrinde
bei Kollision mit ilteren Rechten

{1} Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen
oder uaterliegt im Falle der Eintragung der Ungiiltig.rkla-
rung,

a) wenn sie mit einer ilteren Marke identisch ist und die
Waren oder Dienstleistungen, far die die Marke ange-
meldet oder cingetragen worden ist, mit den Waren oder
Dienstleistungen idenusch sind, fir die die dltere Marke
Schutz genielt:

b) wenn wegen ihrer ldentitat oder Ahnlichkeit mit der
alteren Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der
durch die beiden Marken erfaBten Waren oder Dicnst-
letstungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechs-

" lungen bestcht, die die Gefahr einschlieft, daB die Marke
mic der alteren Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird:

(2) .Altere Marken* im Sinne von Absarz 1 sind

a} Marken mit ¢inem fritheren Anmeldetag als dem Tag der
Anmeldung der Marke, gegebenenfalls mit der fiir diese
Marken in Anspruch genommenen Prioritit, und die den
nachstehenden Kategorien angehéren:

i) Gemeinschaftsmarken;

ti) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxem-
burg und die Niederlande betroffen sind, beim
Benclux-Markenamt cingetragene Marken;

u) mit Wirkung fior den Mirgliedstaat international
registrierte Marken;

b) Gemeinschaftsmarken, far die wirksam der Zeitrang
gemil der Verordnung dber die Gemeinschaftsmarke
aufgrund einer unter Buchstabe a) Ziffern i) und i)
genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch
wenn letztere Marke Gegenstand eines Verzichts gewe-
sen oder verfallen ist;

¢) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a) und b),
vorbehaldich ihrer Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gege-
benenfalls am Tag der fiir die Anmeldung der Marke in
Anspruch genommenen Prioritit, in dem Mitgliedstaat
im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiiberein-
kunft notorisch bekannt sind.

(3} Eine Marke ist auch dann von der Eintragung ausge-
schlossen oder unterlicgt im Falle der Eintragung der Ungiil-
tigerklirung, wenn sie mit einer dlteren Gemeinschaftsmarke
im Sinne des Absatzes 2 identisch ist oder dieser dhnlich ist
und fiir Waren oder Diensteistungen eingetragen werden soll
oder cinigetragen worden ist, die nicht denen dhnlich sind, fir
die die ahere Gemeinschaftsmarke cingetragen ist, falls diese
iltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt ist
und dic Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschitzung der ilteren Gemeinschafts-
marke ohne rechtfertigenden Grund in unisurerer Weise
ausnutzen odet beeintrichtigen wiirde.

Drucksache 795/93

Amsblatt der Europaischen Gemeinschaften



- 227 -

Amtsblarr der Europaischen Gemeinschaften

Nr. L 40/4

11.2. 89

(4)  Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, daf eine
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle

der Eintragung der Ungiiltigerklirung unterliegt, wenn und
soweit -

a) sie mit ciner ilteren nationalen Marke im Sinne des
Absatzes 2 identisch ist oder dieser ihnlich ist und fir
Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll
oder tingetragen worden ist, die nicht denen ahnlich
sind, fiir die die dltere Marke eingetragen ist, falls diese
iltere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungskraft
ader dic Wertschitzung der ilteren Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrichtigen wiirde;

b} Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem
sonstigen im geschaftlichen Verkehr benutzten Kennzei-
chenrecht vor dem Tag der Anmeldung der jingeren
Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der fiir die
Anmeldung der jingeren Marke in Anspruch genomme-
nen Prioritit erworben worden sind und diese niche
cingetragene Marke oder dieses sonstige Kennzeichen-
recht dem Inhaber das Recht verleiht, die Benurzung
einer jiingeren Marke zu untersagen;

c) die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht
in Absatz 2 oder in vorliegendem Absatz unter Buch-
stabe b) genannten alteren Rechts untersagt werden
kann, insbesondere aufgrund eines

i) Namensrechts,

i1} Rechts an der eigenen Abbildung,
iti} Urheberrechts,
iv) gewerblichen Schutzrechts;

d} die Marke mit einer ilteren Koilektivmarke identisch ist
oder dieser dhnlich ist, die ein Recht verlichen hat, das
lingstens drei Jahre vor der Anmeldung erloschen ist;

e) die Marke mit ciner dlteren Garantie- oder Gewihrlei-
stungsmarke identisch ist oder dieser dhnlich ist, die ein
Recht verlichen hat, das in ¢inem vom Mirgliedstaat
festzulegenden Zeitraum vor der Anmeldung erloschen
1st;

f) die Marke mit einer alteren Marke identisch ist oder
dieser dhnlich ist, die die fiir identische oder ahnliche
Waren oder Dienstleistungen eingetragen war und cin
Recht verlichen hat, das innerhalb cines Zeitraums von
hochstens zwei Jahren vor der Anmeldung wegen Nicht-
verlingerung erloschen ist, es sei denn, daf der Inhaber
der alteren Marke der Eintragung der jingeren Marke
zugestimmt hat oder seine Marke nicht benutzt har;

g) die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die
zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im
Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird,
wenn der Anmeclder die Anmeldung bésgliubig einge-
reiche hat,

{5}  Die Mitgliedstaaten kénnen zulassen, daff in geeigne-
ten Umstinden die Eintragung nicht versagt oder die Marke
nicht fiir ungiltig erklirt wird, wenn der Inhaber der alteren
Marke oder des diteren Rechts der Eintragung der jiingeren
Marke zustimmt,

(6}  Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daf abweichend
von den Absiitzen 1 bis 5 die Eintragungshindernisse oder
Ungiiltigkeitsgriinde, die in diesem Staat vor dem Zcitpunkt
gegolten haben, zu dem die zur Durchfithrung dieser Richt-
linie erforderlichen Bestimmungen in Kraft treten, auf Mar-
ken Anwendung finden, dic vor diesem Zeitpunkt angemel-
det worden sind.,

Artikel §
Rechte aus der Marke

{1}  Die eingetragene Marke gewiahrt ihrem Inhaber ein
ausschlieflliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inha-
ber, Dnitten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr

a} ein mit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen iden-
tisch sind, fiir die sie eingetragen ist;

b} ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitit oder
der Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der
Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das
Zeichen erfafiten Waren oder Dienstleistungen fiir das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, dic
die Gefahr einschlieBr, daf das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird;

(2)  Die Mitgliedstaaten kénnen ferner bestimmien, dak es
dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine
Zustimmung im geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke
identisches oder ihr dhnliches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ihnlich sind.
fir dic die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung
der Marke ohne rechtfertigenden Gruad in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeintrachrigt.

(3)  Sind die Voraussetzungen der Absdtze 1 und 2 erfiillt,
so kann insbesondere verboten werden:

" a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzu-

bringen;

b) 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;

c) Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufih-
ren;

d) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Wer-
bung zu benutzen.

(4)  Konnte vor dem Zeitpunke, zu dem die zur Durchfih-
rung dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem
Mitgliedstaat in Kraft treten, nach dem Recht dicses Mit-
gliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemi Absarz 1
Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann
das Recht aus der Marke der Weiterhbenutzung dicses
Zeichens nicht entgegengehalten werden.
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{5) Die Absitze 1 bis 4 berithren nicht die in cinem
Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen iber den Schurz
gegeniber der Verwendung eines Zeichens zu anderen
Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstlei-
stungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beein-
trachrigt.

Artikel 6
Beschrinkung der Wirkungen der Marke

1) Die Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht,
¢inem Dritten 2u verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben tber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die
Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft
oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbrin-
gung der Dienstleistung oder dber andere Merkmale der
Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, die Hinweise auf die
Bestimmung einer Ware, insbesonderc als Zubehor oder
Ersatzteil, oder einer Diensteistung

im geschaftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung
den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht.

(2) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvor-
schriften ein alteres Recht von értlicher Bedeutung aner-
kannt, so gewihrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht,
cinem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschiftlichen
Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannr ist, zu
verbieten.

Artikel 7
Erschopfung des Rechts aus der Marke

(1) Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Reche,
einem Dritten zu verbicten, die Marke fir Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von ihrem oder mit seiner
Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht
worden sind.

{2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte
Grunde es rechtfertigen, daf der Inhaber sich dem weiteren
Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verindert
oder verschlechtert ist.

Artikel 8
Lizenz

(1) Die Marke kann fiir alle oder einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sic cingetragen ist, und fiar das
gesamte Gebiet oder cinen Teil des Gebietes cines Mitglied-
staats Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann
ausschlieflich oder nicht ausschlieflich sein.

(2}  Gegencinen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer
der Lizenz, der von der Eintragung erfaften Form, in der die
Marke verwendet werden darf, der At der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die dic Lizenz erteilt wurde, des
Gebictes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
der Qualitat der vom Lizenznehmer hergesteliten Waren oder
erbrachten Dienstleistungen gegen cine Bestimmung des
Lizenzvertrags verstéft, kann der Inhaber ¢iner Marke die
Rechte aus der Marke geltend machen.

Artikel 9
Verwirkung durch Duldung

(1Y Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer ilteren
Marke im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 die Benutzung einer
jungeren cingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat wih-
rend cines Zeitraums von fanf aufeinanderfolgenden Jahren
in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er fir die
Waren oder Dienstleistungen, fiir die die jingere Marke
benutze worden ist, aufgrund der ilteren Marke weder die
Ungiiltigerklarung der jiingeren Marke verlangen noch sich
ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, daf dic Anmeldung
der jiingeren Marke bésgliubig vorgenommen worden ist.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dafl Absatz 1
auch fiir den Inhaber einer in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a)
genannten ilteren Marke oder cines sonstigen in Artikel 4
Absatz 4 Buchstabe b) oder ¢) genannten ilteren Reches
gilt. .

(3)  Inden Fillen der Absitze 1 oder 2 kann der Inhaber
der jiingeren cingetragenen Marke sich der Benurzung des
ilteren Rechts nicht widersetzen, obwohl dieses Recht
gegeniiber der jingeren Marke nicht mehr geltend gemacht
werden kann.

Artikel 10
Benutzung der Marke

(1)  Hat der Inhaber der Marke diese fiir die Waren oder
Dienstieistungen, fir dic sie eingetragen ist, innerhalb von
finf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungs-
verfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat
benutzt, oder wurde eine solche Benutzung wihrend eines
ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren ausgesetzt, so
unterliegt die Marke den in dieser Richelinie vorgesehenen
Sanktionen, es sei denn, daf berechrigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen.

{2)  Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des
Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in e¢iner Form, dic von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, chne daf
dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinfluSt
wird; .

b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufma-
chung in dem bewreffenden Mitgliedstaat ausschlie@lich
fir den Export.
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(3)  Dic Benutzung der Marke mit Zustimmung des
Inhabers oder durch cine zur Benutzung einer Kollektiv-
marke, € sarantiemarke oder Gewihrlcistungsmarke befugte
Persan gile als Benutzung durch den Inhaber.

(‘) In bezug auf Marken, die vor dem Zeitpunkt einge-
tragen werden, zu dem die zur Durchfishrung dieser Richt-
Iinie erforderlichen Vorschriften in dem betreffenden Mic-
gliedstaat in Kraft treten, gile folgendes:

1) Ist vor dem genannten Zeitpunkt eine Vorschrift in
Kraft, die fir die Nichtbenutzung einer Marke wihrend
eines ununterbrochenen Zeitraums Sankeionen vorsiehs,
so gilt als Beginn des in Absatz 1 genannten finfjihrigen
Zeitraums der Tag, an dem ein Zeitraum der Nichtbe-
nutzung begonnen hat;

b} ist vor dem genannten Zeitpunkt keine Vorschrift Gber
die Benutzung in Kraft, so gile als Beginn der in Absatz |
genannten  funfjihrigen Zeitraume frithestens der
genannte Zeitpunkt,

Artikel 11

Sanktionen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren fiir die
Nichtbenutzung einer Marke

11 Eine Marke kann wegen des Bestehens einer kollidie-
renden dlteren Marke nicht fir ungiiltig erklart werden,
wenn dic dltere Marke nicht den Benutzungsbedingungen des
Artikels 10 Absitze 1, 2 und 3 oder gegebenenfalls des
Artikels 10 Absatz 4 entspricht.

(2} Die Mitgliedstaaten kénnen vorschen, daf die Eintra-
gung einer Marke aufgrund des Bestehens einer kollidieren-
den alteren Marke, die den Benutzungsbedingungen des
Artikels 10 Absatze 1, 2 und 3 oder gegebenenfalls des
Artikels 10 Absatz 4 nicht entspricht, nicht zuriickgewiesen
werden kann.

(3} Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in den
Fillen, in denen eine Widerklage auf Erklarung des Verfalls
erhoben wird, kénnen die Mitgliedstaaten vorsehen, da8
eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam
geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einwen-
dung Nachweise erbracht werden, daff die Marke gemi8
Artikel 12 Absatz 1 fiir verfallen erklirt werden kéante.

{4} Wurde die iltere Marke lediglich fir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sic cingetragen ist,
benutzt, so gilt sic im Sinne der Absdtze 1, 2 und 3 lediglich
fiir diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetra-
gen.

Artikel 12

Verfallsgriinde

(1)  Eine Marke wird fiir verfallen erklirt, wenn sie
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fimf Jah-
ren in dem betreffenden Mitgliedstaar firr die Waren oder

Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft
benutzt worden ist und keine berechtigten Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall ciner Marke kann
jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses
Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserkl-
rung dic Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder
wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch
innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen
Zcitraums von fiinf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden
Zcitraums von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf
Verfaliserklirung begonnen oder wieder aufgenommen, so
bleibt sie unberiicksichtigr, sofern die Vorbereitungen fiir die
erstmalige oder die erncute Benutzung erst stattgefunden
haben, nachdem der Inhaber Kennmis davon erhalten
hat, daf der Antrag auf Verfallserklirung gestellt werden
konnte.

{2)  Eine Marke wird ferner fiar verfallen erklart, wenn sic
nach dem Zcitpunkt ihrer Eintragung

a} infolge des Verhaltens oder der Untatigkeit ihres Inha-
bers im geschiiftlichen Verkehr zur gebrauchlichen Bezie-
hung einer Ware oder Dienstleistung, fiir die sic einge-
tragen ist, geworden ist;

b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit
seiner Zustimmung fiir Waren oder Dienstleistungen, fir
die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbe-
sondere iiber dic Art, die Beschaffenheit oder die geogra-
phische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen
irrezufithren.

Artikel 13

Zuriickweisung, Verfall oder Ungiltigkeit aur Fir cinen Teil
der Waren oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fiir die Zuriickweisung einer Marke von der
Eintragung oder fir ihre Verfalls- oder Ungiiltigerklirung
nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, fiir
die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird sie
nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen zurickgewiesen,
fiir verfallen oder fiir ungiiltig erklirt.

Artikel 14

Nachtragliche Feststellung der Ungiiltigkeit oder des Verfalls
ciner Marke

Wird bei ciner Gemeinschaftsmarke der Zeitrang ciner
ilteren Marke it Anspruch genommen, die Gegenstand eines
Verzichts gewesen oder crloschen ist, so kann die Ungultig-
keit oder der Verfall der Marke nacheriiglich testgestellt
werden,

Artikel 15

Besondere Bestimmungen fir Kollektiv-, Garantie- und
Gewihrlcistungsmarken

(1} Unbeschadet des Artikels 4 kénnen dic Mitgliedstaa-
ten, nach deren Rechtsvorschriften die Eintragung von
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Kollektiv-, Garantie- oder Gewihrleistungsmarken zulissig
ist, vorsehen, da€ diese Marken aus weiteren als den in den
Artikeln 3 und 12 genannten Griinden von der Eintragung
ausgeschlossen oder fiir verfallen oder ungiltig erklart
werden, soweit es die Funkrion dieser Marken erfordert.,

{2)  Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c)
kinnen die Mitgliedstaaten vorsehen, daf Zeichen oder
Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geogra-
phischen Herkunft der Ware oder Dienstleistung dienen
konnen, Kollektiv-, Garantie- oder Gewihrleistungsmarken
darscellen kénnen. Eine solche Marke berechtigt den Inhaber
nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen
oder Angaben im geschiftlichen Verkehr zu untersagen,
sofern dic Benurzung den anstindigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine
solche Marke cinem Dritten, der zur Benuczung einer
geographischen Bezeichnung berechtige ist, nicht encgegen-
gehalten werden.

Artikel 16

Einzelstaatliche DurchfiEhrungsvorschriften aufgrund dieser
Richtlinie

(1) Die Mirgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie

spitestens 2m 28. Dezember 1991 nachzukommen. Sie
setzen die Kommission unverziiglich davon in Kennrnis.

2} Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vor-
schlag der Kommission den in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
bis spatestens zum 31. Dezember 1992 verschicben.

t3)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort-
laut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,

die sic auf dem unter diese Richtlinie fzllenden Gebiet
crlassen.

Artikel 17
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichrer.

Geschehen zy Briassel am 21, Dezember 1988.

Im Namen des Rates
Der Prasident
V. PAPANDREQU
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Ersten Richtlinie $5/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1938 2ur
Anglcichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ilber die Marken

(Amtsblatt der Europdischen Gemenschaften Nr. L 40 vom 11. Februar 1989)

Seite 3, Artikel 3 Absatz |, Buchstabe ¢), zweiter Gedankenstrich :
anstatt »zur Herstellung einer technischen Wirkung” -
mufl es heiffen: ,zur Erreichung einer technischen Wirkung™;
Seite 4, Artikel 5 Absatz 1, Buchstabe b):

Das Semikolon am Ende des Textes ist durch einen Punkt zu ersetzen.

Seite §, Artikel 6 Absatz 1, Buchstabe ¢j:

anstatt: .die Hinweise auf die Bestimmung ..~
mufi es beifien : Lals Hinweis auf die Bestimmung R

Seite S5, Artikel 7 Absatz 1:

anstatt : wvor ihrem oder mit seiner Zustimmung”
mufl es beiffen: von ihm oder mit seincr Zustimmung” ;
Seite 6, Artikel 12 Absatz 2, Buchstabe a):

dnstast : .zur gebrauchlichen Benehung einer Ware”
mufl es heiffen: .aur gebcduchlichen Bezvichnung einer Ware™.

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1522/89 des Rates vom 30. Mai 1989 zur zeitwei-
ligen Ausserzung der asutonomen Zollsitze des Gemeinsamen Zolltarifs fiir einige land-
wirtschaftliche Waren

(Amisblate der Europdischen Gimcinschaften Nr. L 149 vom 1. funi 1985}

Seite 4, Anhang, Tabellen | und I1:
Der KN-Code

«<x 0303 80 00 Fischmilch, gefroren, zum Herstellen von Desoxyribonucleinsiure (a) I o

in der Tabelle 11 wird dort gestrichen und in Tabelle 1 zwischen KN-Code ex 03037999 und
KN-Code ex 0713 3390 eingesetzt.
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1

{Veriffentlichungsbediirftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2081/92 DES RATES
vom 14. Juli 1992

zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmiteel

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Grindung der Eurbpﬁischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission ('),
nach Stellungnahme des Europiischen Parlaments (3,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses ('),

in Erwigung nachstehender Griinde

Herstellung, Verarbeitung und Vertrich von Agrarerzeug-
niszen und Lebensmitteln spiclen tur die Winschaft der
Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

Bei der Newausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik
sollte der Schwerpunkt auf der Diversifizierung der Agrar-
produktion licgen, damit das Angebot besser an die
Nachfrage angepaflt wird. Die Forderung von Erzeug-
nissen mit bestimmten Merkmalen kann vor allem in den
benachteiligten oder abgelegenen Gebieten von grofiem
Vortetl fir die lindliche Entwicklung sein, und zwar
sowoh! durch die Steigerung des Einkemmens der Land-
wirte als auch durch die Verhinderung der Abwanderung
der landlichen Bevolkerung aus diesen Gebieten.

Dariiber hinaus hat sich in den letzten Jahren gezeigt,
daB die Verbraucher fiir ihre Ernzhrung die Qualitit der
Quantitit vorziehen. Dieses Interesse an Erzeugnissen mit
besonderen Metkmalen kommt insbesondere in der steij-
genden Nachfrage nach Agrarerzeugnissen oder Lebens-
mitteln mit bestimmbarer geographischer Herkunft zum
Ausdruck.

Angesichts der Vielfalt der im Handel befindlichen
Erzeugnisse und der Vielzahl der entsprechenden Infor-
mationen bendtigt der Verbraucher eine klar und knapp
formulierte Auskunft tiber die Herkunft des Erzeugnisses,
um so besser seine Wahl treffen zu kénnen.

Fir die Etikettierung von Agrarerzeugnissen und Lebens-
mitteln gelten die in der Gemeinschaft aufgesteliten

() ABL Nr. C 30 vom 6. 2. 1991, S. 9, und
ABL Nr. C €9 vom 18. 3. 1992, S. 15,
{} ABL Nr. C 326 vom 16, 12. 1991, S. 35.
{) ABL. Nr. C 26% vom 14, 10. 1991, S. 62,

atigemeinen Vorschriften, insbesondere die Richtlinie
79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember 1978 zur
Angleichung der Rechisvorschriften der Mitgliedstaaten
dber die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmit-
teln sowie dic Werbung hierfir (*). Aufgrund der Spezifitit
von Agrarerzeugnissen und Lebensmitnteln aus einem
begrenzten geographischen Gebiet sollten fir diese ergin-
zende Sonderbestimmungen erlassen werden.

In dem Bemithen um den Schutz von landwirntschaft-
lichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln, die nach ihrer
geographischen Herkunft ideatifizierbar sind, haben
cinige  Mitgliedstaaten .kontrollierte Ursprungsbezeich-
nungen” eingefihn. Diese haben sich nicht nur 2ur
Zutricdenheit der Erzeuger entwickedt, die als Gegenler-
stung  fir echie Qualitisanstrengungen  ein hobenes
Einkommen crziclen, somndeen auch Jder Verbraucher, dw
so aut spezitische Erzeugnisse mit Gacantien fiie Heestel-
lungsmethode und Herkunft zuriickgreiten kénnen.

Allerdings gelten derzeit unterschiedliche einzelstaatliche
Verfahren zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und
geographischen Angaben. Es ist daher ein gemeinschaft-
liches Konzept erforderlich. Gemeinschaftliche Rahmen-
vorschriften dber den Schutz geographischer Angaben
und von Ursprungsbezeichnungen wiren diesen
forderlich, da sie Gber ein einheitlicheres Vorgehen
gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir die Hersteller derart
gekennzeichneter Erzeugnisse sicherstellen und  dazu
filhren, dafl solche Erzeugnisse beim Verbraucher mehr
Vertrauen geniefien.

Die geplante Regelung beeintrichtigt nicht die bereits
geltenden Gemeinschaftsbestimmungen fiir Weine und
Spirituosen, die cin héheres Schutzniveau bieten.

Der Geltungsbereich dieser Verotdnung ist begrenst aul
Agrarerzeugnisse  und  Lebensmittel, bei  denen
Zusammenhang  zwischen  den  Eigenschatten  de
Produkte und ihrer gengraphischen Herkunft bestehi
Dieser Geltungsbereich kann jedadh erfordeshchentall.
auf andere Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel anaspe
dehnr werden.

CIn

() ABi. Nr. L 33 vom . 2. 1979, S. . Richdinic zuletzt preandere
durch die Richtlinie 91/72/EWG (ABL Nr. L. 42 van 15 2
19¢1, S. 27).
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Aufgrund der bestehenden Gepflogenheiten empfichlt es
sich, zwei verschiedene Kategorien von geographischen
Angaben festzulegen, und zwar die geschiitzten geogra-
phischen Angaben und die geschitzten Ursprungs-
bezeichnungen.

Ein  Agrarcrzeugnis oder Lebensmittel, das mit einer
sulchen  Angabe  gekennzeichnet ist, mufl bestimmte
Bedingungen erfiillen, die in einer Spezifikation aufge-
fulirt sind.

Um den Schutz geographischer Angaben und von
Uisprungsbezeichnungen  in allen  Mitgliedstaaten  zu
gewihrleisten, mussen diese auf Gemeinschaftsebene
eingetragen sein. Diese Eintragung in ein Verzeichnis
dicnt auch der Unterrichtung der Fachkreise und der
Verbraucher.

Das Eintragungsverfahren mufl jedem personlich und
unmittelbar Betroffenen die Moglichkeit geben, seinc
Rechte durch einen iber den Mitgliedstaat geleiteten
Einspruch bei der Kommission geltend zu machen.

Es sollten Verfahren bestehen, die es ermoglichen, nach
der Eintragung die Spezifikation dem Stand der Technik
anzupassen oder die geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung ecines Aprarerzeugnisses oder
Lebensmittels aus dem Verzeichnis zu streichen, wenn
dieses Erzeugnis oder Lebensmittel die Bedingungen der
Spezifikation nicht mehr erfillt, aufgrund derer es mit der
geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung
gekennzeichnet werden durfte.

Der Handelsverkehr mit Drittlindern. die gleichwertige
Garauntien fiir die Vergabe und Kontrolle der in threm
Hoheitsgebiet erteilten geographischen Angaben oder
Ursprungsbezeichnungen  bieten, sollte  erméglicht
werden.

Es ist ein Verfahren fir eine enge Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusechen. Zu
divsem Zweck wird ein Regelungsausschull eingesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

(1) Diese Verordnung regelt den Schutz der Ussprungs
beseichnungen und der grograplischen Angaben der in
Anhang 1l des Vertrages genannten, zum menschlichen
Verzehr bestimmien Agrarerzeugnisse und der in Anhang
I der vorliegenden Verordnung genannten Lebensmittel
sowie der in Anhang Il der vorliegenden Verordnung
genannten Agrarerzeugnisse.

Diese Verordnung gilt jedoch nicht fiir Weinbauerzeug-
nisse und alkoholische Getrdnke.

Anhang I kann nach dem Verfahren des Artikels 15 gein-
dert werden.

(2)  Diese Verordnung gilt unbeschadet sonstiger beson-
derer Gemeinschaftsvorschriften.

(3) Die Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28.
Mirz 1983 iiber ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften () gilt
weder fir Ursprungsbezeichnungen noch fir geogra-
phische Angaben nach dieser Verordnung.

Artikel 2

(1)  Ursprungsbezeichnungen  und  geographische
Angaben von Agrarerzeugnissen und Lebensmutteln
werden nach MaBigabe dieser Verordnung auf Gemein-
schaftsebene geschiitzt.

(2) 1m Sinne dieser Verordnung bedeutet

a) JUrsprungsbezeichnung™ der Name einer Gegend,
eines bestimmten Ortes oder in Ausnahmetillen eincs
Landes, der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses
oder eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort
oder diesem Land stammt und

— das seine Giite oder Eigenschaften Gberwicgend
oder ausschhicBlich dea geographischen Verhalt
nissen einschlieBlich der narirlichen und mensch-
lichen Einflisse verdankt und das in dem
begrenzten geographischen Gebiet erzeugt, verar-
beitet und hergestellt wurde ;

b) .geographische  Angabe” der Name etner Gegend.
eines bestimmten Ortes oder in Ausnahmefillen emes
Landes, der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugmisses
oder eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort
oder diesem Land stammt und

— bei dem sich eine bestimmte Qualitit, das Ansehen
oder eine andere Eigenschaft aus diesem. geogra-
phischen Ursprung ergibt und das in dem
begrenzten pgeographischen Gebiet erzeugt und/
oder verarbeitet und/oder hergestellt wurde.

(3 Als  Ursprungsbezeichaungen  gelten awch
bestimmte traditionelle geographische oder nichegeoges
phische Bezeichnungen, wenn sic vin Agrargrzeugnis oder
¢in Lebensmittel bezeichnen, das aus ciner bestimniten
Gegend oder cinem bestimmten Ort stammt und das dic
Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe a) zweiter
Gedankenstrich erfallt.

{*} ABL Nr. L 109 vom 26. 4. 1983, S. 8. Richtlinie zuletzt gran-
dert durch die Entscheidung $0/23/EWG (ABL Nr. L 28
vom 18 5 1990, 5. I5).
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{4) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a) werden
bestimmte geographische Bezeichnungen Ursprungsbe-
zeichnungen gleichgestellt, wenn die Grunderzeugnisse
der betreffenden Erzeugnisse aus einem anderen geogra-
phischen Gebiet oder aus cinem Gebiet stammen, das
grofler als das Verarbeitungsgebiet ist, sofern

— das Gebiet, in dem das Grunderzeugnis hergestellt
wird, begrenzt ist und

— besondere Bedingungen fiir die Erzeugung der Grund-
erzeugnisse bestchen und

— ¢in Kontrollsystem die Einhaltung dieser Bedin-
gungen sicherstellt.

(5) Im Sinne des Absatzes 4 gelten als Grunderzeug-
nisse lediglich lebende Tiere, Fleisch und Milch, Die
Verwendung anderer Grunderzeugnisse kann nach dem
Verfahren des Artikels 15 zugelassen werden.

{6) Voraussetzung fiir die Abweichung nach Absatz 4
ist, da die betreffende Bezeichnung von dem betref-
fenden Mitgliedstaat als geschiitzte Ursprungsbezeichnung
anerkannt wird oder bereits anerkannt ist oder daff, wenn
eine solche Regelung nicht besteht, ihre Tradition sowie
die Auflergewdhnlichkeit ihres Ansehens und ihrer
Bekanntheit nachgewiesen sind.

(7} Voraussetzung fiir die Abweichung nach Absatz 4
ist, dad die Antrige auf Eintragung innerhalb einer Frist
von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung
gestellt werden,

Artikel 3

(1) Bezeichnungen, die zu Gattungsbezeichnungen
geworden sind, -diirfen nicht eingetragen werden.

Im Sinne dieser Verordnung gilt als ,Bezeichnung, die zur
Gattungsbezeichnung geworden ist”, der Name cines
Agrarerzeugnisses oder cines Lebensmittels, der sich zwar
auf einen Ort oder ein Gebiet bezieht, wo das betreffende

" Agrarerzeugnis oder Lebensmittel urspriinglich hergestellt
oder vermarktet wurde, der jedoch der gemeinhin ibliche
Name fir ein Agrarerzeugnis oder ein Lebensmittel
geworden ist.

Bei der Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbezeich-
nung geworden ist, sind alie Faktoren und insbesondere
folgendes zu beriicksichtigen :

— die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus
dem der Name stammt, und in den Verbrauchs-
gebieten ;

— die Situstion in anderen Mltghedstnten;

— die cinschligigen nationalen oder gememschahhchen
Rechisvorschriften.

Wird ein Antrag auf Eintragung nach dem Verfohren der
Artikel 6 und 7 abgelehnt, weil aus einer Bezeichnung
eine Gattungsbezeichnung geworden ist, so verdffentlicht
die Kommission diesen BeschluB im Amitsblast der
Europdischen Gemeinschaften.

(2 Ein Name kann nicht als Ursprungsbezeichnung

oder als geographische Angabe cingetragen werden, wenn
er mit dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tier-

d

rasse kollidiert und deshalb geeignet ist, das Publikum in
bezug auf den tatsachlichen Ursprung des Erzeugnisses
irrezufithren.

(3) Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erstellt
der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit ein  nicht  erschopfendes, informatives
Verzeichnis der Namen von dicser Verordnung unterfal-
lenden Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, die 1m
Sinne von Absatz | als Gattungsbezeichnungen anzu-
sehen und somit nicht nach dieser Verordnung cintra-
gungsfihig sind ; der Rat verdffentlicht dieses Verzeichnis
im Amisblatt der Europdischen Gemeinschaften.

Artikel 4

(1) Um eine geschiitzte Ursprungsbezeichnung (g.U)
oder eine geschiitzte geographische Angabe (g.g.A) fithren
zu kdnnen, miissen die Agrarerzeugnisse oder lebens-
mittel einer Spezifikation entsprechen.

(2) Die Spezifikation enthilt mindestens folgende
Angaben :

a) den Namen des Agrarerzeugnisses oder des Lebensmit-
tels eingchliefilich der Ursprungsbezeichnung oder der
geographischen Angabe ;

b) die Beschreibung des Agrarerzeugnisses oder des
Lebensmittels anhand der gegebenenfalls verarbeiteten
Grunderzeugnisse, der wichtigsten physikalischen,
chemischen, mikrobiologischen und/oder organolepti-
schen Eigenschaften des Erzeugnisses oder des Lebens-
mittels ;

c) die Abgrenzung des geographischen Gebiets und gege-
benenfalls die Angaben Gber die Erfiillung der Bedin-
gungen gemifl Artikel 2 Absatz 4;

d) Angaben, aus denen sich ergibt, def das Agrar-
erzeugnis oder das Lebensmittel sus dem geographi-
schen Gebiet im Sinne von Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe a) oder Buchstabe b) stammt;

¢) die Beschreibung des Verfahrens zur Gewinnung des
Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels und gegebenen-
falls die redlichen und stindigen 3rtlichen Verfahren ;

) Angaben, aus denen sich der Zusammenhang mit den
geographischen Verhiltnissen oder dem geographi-
schen Ursprung im Sinne von Astikel 2 Absatz 2
Buchstabe a) oder Buchstabe b) ergibt ;

g} Angasben zu der Kontrolleintichtung oder den
Kontrolleinrichtungen nach Artikel 10;

h) besondere Angsben zur Btikettierung, die sich auf den
Zusatz .g.U" oder ,ggA" oder dic entsprechenden
traditionellen einzelstastlichen Zusitze bezichen ;

i) gegebenenfalls zu erfillende Anforderungen, die

aufgrund gemeinschaftlicher und/oder einzelstaatlicher
Rechisvorschriften bestehen.

Artikel 5

(1) BEin Antmg auf Eintragung kann nur von einer
Vereinigung oder — unter bestimmten Bedingungen, die
nach dem Verfahren des Artikels 15 lestzulegen sind —

von einer natirlichen oder juristischen Person gestellt
werdern.
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«Vereinigung” im Sinne dieses Artikels bedeutet unge-
achtet der Rechtsform oder Zusammensetzung jede Art
des Zusammenschlusses von Erzeugern und/oder Verar-
beitern des gleichen Agrarerzeugnisses oder Lebensmit-
tels. Andere Beteiligte kdnnen sich der Vereinigung
anschlielen.

(2) Eine Vereinigung oder eine natiidiche oder juri-
stische Person kann die Eintragung nur fir die Agrar-
erzeugnisse oder Lebensmittel beantragen, die sie im
Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) oder b) erzeugt
oder gewinnt.

(3} Der Eintragungsantrag umfat insbesondere die
Spezifikation gemifl Artikel 4.

(4  Dieser Antrag ist an den Mitgliedstaat zu richten, in
dessen Hoheitsgebiet sich das geographische Gebiet
befindet. ‘

{5) Der Mitgliedstaat prift, ob der Antrag gerechtfertigt
ist, und ibermittelt ihn zusammmen mit der in Artikel 4
genannten Spezifikation und den idbrigen Dokumenten,
auf die er seine Entscheidung gestbrzt hat, der Kommis-
sion, wenn er der Auffassung ist, dafl die Anforderungen
dieser Verordnung erfillt sind.

Bezieht sich der Antrag auf cine Bezeichnung, mit der
auch ein in einem anderen Mitgliedstaat gelegenes
geographisches Gebiet bezeichnet wird, so ist dieser
Mitgliedstaat vor der Entscheidung zu héren.

(6) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um diesem Artikel
nachzukommen.

Artikel &

{1) Innerhalb von sechs Monaten prift die Kommis-
sion formlich, ob der Eintragungsantrag simtliche in
Artikel 4 vorgesehenen Angaben enthilt.

Die Kommission teilt die Ergebnisse dem betroffenen
Mitgliedstaat mit.

(2) Gelangt die Kommission in Anwendung des
Absatzes 1 zu dem Ergebnis, dall die Bezeichnung schutz-
wiirdig ist, so verdffentlicht sie den Namen und die
Anschrift des Antragsteliers, den Namen des Erzeugnisses,
die wichtigsten Teile des Antrags, die Verweise auf die
einzelstaatlichen Vorschriften fiir Erzeugung, Herstellung
oder Verarbeitung des Erzeugnisses und, falls edforderlich,
die Erwigungsgriinde ihres Befunds im Amesblat der
Europdischen Gemeinschaften.

(3) Sofern bei der Kommission kein Einspruch gemafl
Artikel 7 eingelegt wird, wird die Bezeichnung in das von
der Kommission gefiihrte Verzeichnis der geschiitzten
Ussprungsbezeichnungen und der geschiitzten geographi-
- schen Angaben” eingetragen, das die Namen der Vereini-
gungen und der betroffenen Kontrolleinrichtungen
enthilt.

{4) Die Kommission verdffentlicht im Amesblate der
Europdischen Gemeinschaften folgende Angaben :

— die in das Verzeichnis eingetragenen Bezeichnungen,
— die gemifl den Artikeln 9 und 11 vorgenommenen
Anderungen des Verzeichnisses.

() Gelangt die Kommission aufgrund der Prifung
nach Absatz 1 zu der Ansicht, dafl die Bezeichnung nicht

schutzwirdig ist, so beschlieBt sie nach dem Verfahren
des Artikels 15, die Verdffentlichung gemafl Absatz 2 des
vorliegenden Artikels nicht vorzunehmen.

Vor den Verdifentlichungen nach den Absitzen 2 und 4
und der Eintragung nach Absatz 3 kann die Kommission
den in Artikel 15 genannten Ausschuff anhéren.

Artikel 7

{1) Innerhalb von sechs Monaten ab der Veroffentli-
chung im Amesblats der Europdischen Gemeinschaften
gemdf Artikel 6 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat
Einspruch gegen die beabsichtigte Eintragung einlegen.

(2} Die zustindigen Behdrden der Mitgliedstaaten
sorgen dafiir, dal der Antrag von allen Personen, dic ein
berechtigtes wirtschaftliches Interesse geltend machen
konnen, cingesehen werden darf. Dariiber hinaus kdnnen
die Mitgliedstaaten entsprechend ihren jeweiligen Gege-
benheiten sonstigen Dritten mit einem berechtigten
Interesse die Einsichtnahme gestatten.

(3) Jede in ihrem berechtigten Interesse betroffene
natiirliche oder juristische Person kann durch eine
ordnungsgemifi begriindete Erklirung bei der zustin-
digen Behorde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren
gewbdhnlichen Aufenthait oder ihren Hauptverwaltungs-
sitz oder eine Niederlassung hat, Einspruch gegen die
beabsichtigte  Eintragung einlegen. Die zustindige
Behorde trifft die erforderlichen Mafnahmen, damit diese
Bemerkungen oder dieser Einspruch fristgerecht beriick-
sichtigt werden.

(4} Ein Einspruch ist nur zulissig, wenn

— entweder dargelegt wird, dal die Bedingungen gemiQ
Artikel 2 nicht eingehalten werden,

— oder dargelegt wird, daf sich die Eintragung der
vorgeschlagenen Bezeichnung nachteilig auf das
Bestehen einer ganz oder teilweise gleichlautenden
Bezeichnung oder einer Marke oder auf das Bestehen
von Erzeugnissen auswirken wiirde, die sich zum Zeit-
punkt der Verbffentlichung dieser Verordnung im
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften techt-
miflig in Verkehr befinden,

— oder ausreichende Angaben darin enthalten sind, die
den SchluB zulassen, dafl die Bezeichnung, deren
Eintragung beantragt wurde, eine Gattungsbezeich-
nung ist.

(5) Ist ein Einspruch im Sinne des Absatzes 4 zulissig,
so ersucht die Kommission die betroffenen Mitglied-
staaten, innerhalb von drei Monaten entsprechend ihren
internen Verfahren zu einer einvernehmlichen Regelung

zu gelangen.

#) Wird eine solche einvernehmliche Regelung erzielt, so
teilen die Mitgliedstaaten der Kommission alle Einzel-
heiten mit, die das Zustandekommen dieser Regelung
ermoglicht haben, sowie die Stellungnahmen des
Antragstellers und des Einspruchsfihrers. Bleiben die
gemafl Artikel § erhaltenen Angaben unverindert, so
verfihrt die Kommission nach Artikel 6 Absatz 4. Im
gegenteiligen Fall leitei sie emeut das Verfahren des
Artikels 7 ein.
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b} Wird keine einvernehmliche Regelung erzielt, so trifft
die Kommission gemaf} dem Verfahren des Artikels 15
eine Entscheidung, die den redlichen und traditio-
nelien Gebriuchen und der tatsachlichen Verwechs-
lungsgefahr Rechnung tragt. Wird die Eintragung
beschlossen, so nimmt die Kommission die Verdffent-
lichung nach Artikel 6 Absatz 4 vor.

Artikel 8

Die Angaben .g.U" und ,g.g.A." oder die entsprechenden
traditionellen einzelstaatlichen Angaben diiffen nur fir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel verwendet werden, die
dieser Verordnung entsprechen.

Artikel 9

Der betroffene Mitgliedstast kann insbesondere zur
Beriicksichtigung des Stands von Wissenschaft und
Technik oder im Hinblick auf eine neue Abgrenzung des
geographischen Gebiets eine Anderung der Spezifikation
beantragen.

Das Verfahren des Artikels 6 findet entsprechende
Anwendung.

Die Kommission kann jedoch nach dem Verfahren des
Artikels 15 entscheiden, das Verfahren des Artikels 6
nicht anzuwenden, wenn es sich um eine geringfiigige
Anderung handelt.

Artikel 10

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dafl splitestens
sechs Monate nach Inknfttreten dieser Verordnung die
Kontrolleinrichtungen geschaffen sind, die gewithrleisten
sollen, da8 die Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die
mit einer geschiltzten Bezeichnung versehen sind, die
Anforderungen der Spezifikation erfiillen.

(2) Die Kontrollcinrichtung kann cine oder mchrere
dafiir benannte Kontrollbehdrden und/oder zu diesem
Zweck von dem Mitgliedstaat zugelsssene private
Kontrollstellen umfassen. Die Mitgliedstasten teilen der
Kommission dic Liste der Behdrden und/oder zugelas-
senen Stellen sowie deren Zustindigkeit mit. Die
Kommission verdffentlicht diese Angaben im Amisblast
der Europdischen Gemeinschaften.

(3) Die benannten Kontrollbechdrden und/oder die
privaten Kontrollstellen miissen ausreichende Gewihr fir
Objektivitit: und Unparteilichkeit gegeniber jedem zu
kontrollierenden Erzeuger oder Verarbeiter bieten und
jederzeit dber die Sachverstindigen und die Mittel
verfiigen, die zur Durchfishrung der Kontrollen der mit
einer geschiitzten Bezeichnung versehenen Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel notwendig sind.

Zicht die Kontrolleinrichtung fir einen Teil der
Kontrolien eine dritte Stelle hinzu, so mufl diese die
gieiche Gewihr bieten. In diesemt Fall bleiben die
benannten Kontrollbehdrden und/oder die zugelassenen
ptivaten Kontrollstellen jedoch gegeniiber dem Mitglied-
staat fiir die Gesamtheit der Kontrollen versntwortlich.

Vom 1. Januar 1998 an miissen die Kontrollstellen die in
der Norm EN 45011 vom 26. juni 1989 festgelegten
Anforderungen erfilllen, um von den Mitgliedstaaten fir
die Zwecke dieser Verordnung zugelassen zu werden.

(4)  Stellt cine benannte Kontrollbehérde und/oder eine
private Kontrollstelle eines Mitgliedstaats fest, dafl ein mit
ciner geschiitzten Bezeichnung versehenes Agrarerzeugnis
oder Lebensmittel mit Ursprung in ihrem Mitgliedstaat
die Anforderungen der Spezifikation nicht erfallt, so trifft
sie die erforderlichen Mafinahmen, um die Einhaltung
dieser Verordnung zu gewihrleisten. Die Kontrollbehdrde
oder die Kontrollstelle unterrichtet den Mitgliedstaat iber
die im Rahmen der Kontrollen getroffenen Mainahmen.
Die Betroffenen miissen iiber alle Entscheidungen unter-
richtet werden.

(5) Ein Mitgliedstaat mufl den Kontrollstellen die
Zulassung entzichen, falls die in den Absdtzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen nicht mehr erfillt sind. Er
unterrichtet dariiber die Kommission, die sodann eine
geinderte Liste der zugelassenen Stellen im Amesblait
der Eurvpdischen Gemeinschaften verbtfentliche.

(6) Die Mitgliedstaaten erlassen die notwendigen
Mafinshmen, um sicherzustelien, dal ein Erzeuger, der
die Bestimmungen dieser Verordnung einhilt, Zugang
zum Kontrollsystem hat.

(?) Die Kosten der in dicser Verordnung vorgeschenen
Kontroilen gehen zu Lasten der Hersteller, die die
geschiitzte Bezeichnung verwenden.

Artikel 11

(1) Jeder Mitgliedstaat kann geltend machen, dafl eine
Anforderung der Spezifikation fiir ein Agrarerzeugnis oder
Lebensmittel mit ciner geschitzten Bezeichnung nicht
erfille ist.

(2) Der in Absatz | genannte Mitgliedstaat richtet seine
Beanstandung an den i Mitgliedstast. Der
wustindige Mitgliedstast prift die Beanstandung und
unterrichtet den Mitgliedstast von scinen Feststellungen

(3) Treten wiederholt UnregelmiBigkeiten auf und
kdnnen die betroffenen Mitgliedstasten keine Einigung
erziclen, so mufl ein ordnungagemifl begriindeter Antrag
an die Kommission gerichtet werden.

{4 Dic Kommission prift den Antrag, indem sic die
Stellungnshme der betroffenen Mitgliedstssten einholt.
Gegebenenfalls trifft die Kommission nach Anh8rung des
in Artikel 15 gensnnten Ausschusses die erforderlichen
Mainshmen. Dazu kann such die Laschung der Eintra-
gung gehdren.

_ Artikel 12
() Unbeschadet internationaler Ubereinkiinfre ist diese
Verordnung such suf Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel
mit Ursprung in einem Drittland anzuwenden, sofern
~— das Drittiand imstande ist, den in Artikel 4 genannten
Ganantien entsprechende oder gleichwertige Ganantien
zu bieten ;
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~— in dem betroffenen Drittland eine Kontrollregetung

besteht, die deg Regelung nach Artikel 10 gleichwertig

ist ; :

— das betroffene Drittland bereit ist, fir ein entspre-
chendes Agrarerzeugnis oder Lebensmittel, das aus der
Gemeinschaft stammt, einen Schutz zu gewidhren, der
dem in der Gemeinschaft bestehenden Schutz gleich-
wertig (st

(2)  Bei einer geschiitzten Bezeichnung eines Drittlands,
dic mit einer geschiitzten Bezeichnung der Gemeinschaft
gleichlautend ist, wird die Eintragung unter angemessener
Bertcksichtigung der &rtlichen und  traditionellen
Gebriauche und der tatsichlichen Verwechslungsgefahr
gewihrt.

Die Verwendung dieser Bezeichnungen ist nur gestattet,
wenn  das Umssprungsland des Erzeugnisses deutlich
erkennbar auf dem Etikett genannt wird,

Artikel 13

(1)  Eingetragene Bezeichnungen werden geschiitzt

Begen

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung
ciner eingetragenen Bezeichnung fiir Erzeugnisse, die
nicht unter die Eintragung fatlen, sofern diese Erzeug-
nisse mit den unter dieser Bezeichnung eingetragenen
Erzeugnissen vergleichbar sind oder sofem durch diese
Verwendung das Anschen der geschitzten Bezeich-
nung ausgenutzt wird ;

b

—

jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder
Anspielung, selbst wenn der wahre Ursprung des
Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die geschiitzte
Bezeichnung in Ubemetzung oder zusammen mit
Ausdriicken wie LArt", Typ", .Verfahren™ ,Fasson”,
sNachahmung® oder dergleichen verwendet wird;

c) alle sonstigen falschen oder irrefihrenden Angaben,
die sich auf Herkunft, Usprung, Natur oder wesent-
liche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf
der Aufmachung oder der iufieren Verpackung, in der
Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden
Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von
Behiltnissen, die geeignet sind, einen falschen
Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken ;

d

~—

alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, das
Publikum iiber den wahren Ursprung des Erzeugnisses
irrezufithren, :

Enthilt ein eingetragener Name den als Gattungsbezeich-
nung angeschenen Namen eines Agrareczeugnisses oder
Lebensmittels, so gilt die Verwendung dicser Gattungsbe-
zeichnung fijr das betreffende - Agrarerzeugnis  oder
Lebensmittel nicht als Verstof gegen Unterabsatz 1
Buchstabe a) oder Buchstabe b).

{2)- Die Mitgliedstaaten kénnen jedoch einzelstaatliche
Mafinahmen, die die Verwendung der in Absatz 1
Buchstabe b) genannten Ausdriicke zulassen, wihrend
cines Zeitraums von hdchstens fiinf Jahren nach dem
Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Verordnung beibe-
halten, sofern

— die Erzeugnisse mindestens fiinf Jahre lang vor dem
Zeitpunkt der VerGlfendichung dieser Verordnung

rechtmiflig unter diesem Ausdruck in den Verkehr
gebracht worden sind ;

— aus der Etikettierung der tatsichliche Ursprung des
Erzeugnisses deutlich hervorgeht.

Diese Ausnahme darf allerdings nicht dazu fihren, daff
die Erzeugnisse unbeschrinkt im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats in den Verkehr gebracht werden, in dem
diese Ausdricke untersagt waren.

(3) Geschiitzte Bezeichnungen kénnen nicht zu
Gattungsbezeichnungen werden.

Artikel 14

{1} Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geogra-
phische Angabe gemid dieser Verordnung eingetragen, so
wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf den einer
der in Artikel 13 aufgefihrten Tatbestinde zutrifft und
der die gleiche Art von Erzeugnis betrifft, zuriickgewiesen,
sofern der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem
Zeitpunkt der in Artikel € Absatz 2 vorgesehenen Vertf-
fentlichung ecingereicht wird. ‘

Entgegen Unterabsatz 1 cingetragene Marken werden fiir
ungiltig erklirt.

Dieser Absatz findet auch dann Anwendung, wenn der
Antrag auf Eintragung einer Marke vor dem Zeitpunkt
der in Artikel 6 Absatz 2 vorgeschenen Verdifentlichung
des Antrags auf Eintragung cingereicht wird, sofern diese
Verdffentlichung vor der Eintragung der Marke erfolgt.

(2) Unter Wahmng des Gemeinschaftsrechts darf eine
Marke, die vor dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung
der Ursprungsbezeichnung oder der geographischen
Angabe in gutem Glauben cingetragen worden ist und suf
dic ciner der in Artikel 13 aufgefihrten Tatbestinde
zutrifft, ungeachtet der Eintragung der Ursprungsbezeich-
nung oder der geographischen Angabe weiter verwendet
werden, wenn die Marke nicht einem der in Artikel 3
Absatz 1 Buchstaben ¢) und g) und Astikel 12 Absatz 2
Buchstabe b) der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
2]1. Dezember .1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitglicdstaaten iber die Marken ()
genaannten Griinde fiir die Ungiltigkeit oder den Verfall
unterliegt.

(3 Eine Ursprungsbezeichnung oder eine geogra-
phische Angabe wird nicht cingetragen, wenn in Anbe-
tracht des Ansehens, das ecine Marke geniefit, ihres
Bekanntheitsgrads und der Dauer ihrer Verwendung die
Eintragung geeignet ist, die Verbraucher Gber die wirk-
liche Identitit des Erzeugnisses irrezufithren.

Artikel 15

Die Kommission wird von einem Ausschufl unterstiitzt,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz
fihrt.

"} ABL Nr. L 40 vom 11. 2. 1989, §. 1. Richtlinie gedndert durch
die Entscheidung 92/10/EWG (ABL. Nr. L 6 vom 11. 1. 1992,
S. 33).. :
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Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschufl einen Entwurf der zu treffenden Mafinahmen.
Der Ausschuf gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Beriicksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrages fiir die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschliisse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschul werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemaf dem vorge-
nannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

Die Kommission erliSt die beabsichtigten Mainahmen,
wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses Gberein-
stimmen.

Stimmen die beabsichtigen Ma8nahmen mit der Steliung-
nahme des Ausschusses nicht dbercin oder liegt keine
Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem
Rat unverziiglich einen Vorschlag fir die zu treffenden
Mafinahmen. Der Rat beschliefit mit qualifizierter Mehr-
heit.

Hat der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten seit
der Befassung des Rates keinen Beschluf gefaflt, so
werden  die  vorgeschlagenen MaBnahmen von der
Kommission egjassen.

Artikel 16

Die Durchfahrungsvorschriften zu dieser Verordnung
werden nach dem Verfahren des Artikels 1§ crlassen.

Artikel 17

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieser Verordnung teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission mit, welche ihrer gesetzlich geschiitzten
oder, falls in einem Mitgliedstaat ein Schutzsystem nicht
besteht, durch Benutzung iblich gewordenen Bezeich-
nungen sie naich Mafigabe dieser Verordnung eintragen
lassen wollen.

{2) Die Kommission trigt die Bezeichnungen im Sinne
des Absatzes 1, die den Artikeln 2 und 4 entsprechen,
nach dem Verfahren des Artikels 15 ein. Artikel 7 findet
keine Anwendung. Gattungsbezeichnungen sind jedoch

nicht eintragungsfihig.

(3) Die Mitgliedstaaten kdnnen den ecinzelstaatlichen
Schutz der gemifi Absatz 1 mitgeteilten Bezeichnungen
bis zu dem Zeitpunkt beibehalten, zu dem iiber die
Bintragung entschieden worden ist.

Artikel 18

Diese Verordnung tritt zwSlf Monate nach ihrer Verit-
fentlichung im Amieshlatt der Europdischen Gemein-
schaften in Kaft,

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 14. Juli 1992

Im Namen des Rates
Der Prdsident
J. GUMMER
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ANHANG I

Lebensmittel im Sinne des Artikels 1 Absstx 1

.= Bier,

— natiirliches Mineralwasser und Quellwausser,

— Getrinke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,

— Backwsren, feine Beckwaren, SiBwaren oder Klcingebick,
— natiirliche Gummen und Harze.

ANHANG IT

Agrarerzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Absacz 1
—~— Heu,
— itherische Ole.
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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken
(Markenrechtsreformgesetz)

Der Bundesrat hat in seiner 664. Sitzung am 17. Dezember 1993 gemif} Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 24 Abs. 2 MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob § 24 Abs. 2
mit den Artikeln 30 und 36 des Vertrages zur Griindung der Europédischen
Gemeinschaft vereinbar ist.

Beqgriindung:

Gemdf Artikel 1 § 24 Abs. 2 tritt nach dem Inverkehr-
bringen der markenrechtlich geschiitzten Ware Erschopfung,
also der Verlust markenrechtlicher Unterlassungsan-
spriiche, beli Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch
dann nicht ein, wenn ein Eingriff in die Ware selbst
nicht erfolgt, der Originalzustand des Erzeugnisses mit-
hin unberiihrt bleibt. Diese Regelung hat grofe wirt-
schaftliche Bedeutung insbesondere in Zusammenhang mit
dem Reimport von umgepackten, mit einer neuen HuBeren Um-

hiillung versehenen Fertigarzneimitteln und der dem Apo-

theker aufgrund des Gesetzes zur Strukturreform im Ge-
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sundheitswesen (BGBl. I 1988, 2477) obliegenden Ver-
pflichtung, preisglinstige importierte Arzneimittel abzu-
geben. Es erscheint zweifelhaft, ob die vorgesehene Rege-
lung mit Artikel 36 Satz 2 EG-Vertrag vereinbar ist. Der
bisherigen Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofes
in den Entscheidungen "Pfizer/Eurim Pharm” {Slg. 1981/
2913 ff.] und "Hoffmann-La Roche/Centrafarm” [Slg. 1987/
1139 ff.] ist zu entnehmen, daf der Europidische Gerichts-
hof einen nationalen warenzeichenrechtlichen Unterlas-
sungsanspruch nur dann als mit Artikel 30, 36 EG-Vertrag
vereinbar ansieht, wenn der Originalzustand der Waren

nach ihrem Inverkehrbringen veridndert oder verschlechtert
wird.

2. Zu Artikel 1 (8§ 126, 127 Abs. 1 und 4, § 128 MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob in den
§§ 126, 127 Abs. 1 und 4 und § 128 Abs. 1 jeweils die Worter "Angaben oder

Zeichen" durch die Worter "Angaben, Zeichen oder Aufmachungen” ersetzt werden
sollten.

Begriindung:

Auch eine "Aufmachung” als solche kann bei der Gesamtbe-
trachtung einer Ware schutzwilirdige mittelbare Herkunfts-

vorstellungen auslésen. Es erscheint zweifelhaft, ob in

diesem Fall von einer "Angabe"” im Sinne von §§ 126 ff.
gesprochen werden Xann, zumal Artikel 1 § 3 Abs. 1 die
"sonstigen Aufmachungen® ausdriicklich in den Kreis der
schutzfdhigen Zeichen aufnimmt.
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3.

Zu Artikel 1 (§ 145 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priiffen, ob das mit
§ 145 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG Gewollte klarer zum Ausdruck gebracht werden kann.
Im Hinblick auf die in Artikel 1 § 145 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs verwendete
Formulierung "oder ein anderes staatliches Hoheitszeichen" bestehen Zweifel, ob -
wie dies offenbar gewollt ist - auch die widerrechtliche Benutzung eines Wappens
oder eines Kennzeichens von inlindischen Gemeinden oder von inlindischen
Gemeinde- oder Kommunalverbinden von der BuBBgeldvorschrift erfaBt wird.



