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BEGRUNDUNG

1 HINTERGRUND DESVORSCHLAGS
11 Allgemeiner Kontext und Grunde fur den Vorschlag

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

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

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

! Schlussfolgerungen des Rates ,, Wettbewerbsfahigkeit” vom 21./22. Mai 2007, Ratsdokument 9427/07.
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Die Kommission verpflichtete sich 2008 in ihrem , Small Business Act“?, KMU den Zugang
zum Gemeinschaftsmarkensystem zu erleichtern. Ebenfalls 2008 verpflichtete sich die
Kommission in ihrer Mittellung Uber eine europédische Strategie fur gewerbliche
Schutzrechte® zu einem wirksamen und effizienten Markenschutz und zu einem
Markensystem von hoher Qualitét. Wie die Kommission damals feststellte, ist die Zeit reif fr
eine Gesamtbewertung, die as Grundlage fur eine kinftige Uberprifung des
Gemeinschaftsmarkensystems und fUr eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem
HABM und den nationalen Amtern dienen konnte. 2010 sagte die Kommission in ihrer
Mitteilung Uber die Leitinitiative , Innovationsunion® im Rahmen der Strategie Europa 2020
zu, das Markenrecht zu modernisieren, um so die Rahmenbedingungen fir Innovationen zu
verbessern.* Zu guter Letzt kiindigte die Kommission 2011 in ihrer EU-Strategie fiir die
Rechte des geistigen Eigentums® eine Modernisierung des Markensystems sowohl auf EU- al's
auch auf nationaler Ebene an mit dem Zidl, die Leistungsfahigkeit der Verfahren insgesamt zu
erhéhen.

1.2 Zielsetzung

Dieser Vorschlag und der paralle dazu vorgelegte Vorschlag zur Anderung der
Gemeinschaftsmarken-Verordnung, die als zusammengehdrig zu betrachten sind, verfolgen
ein gemeinsames Ziel, namlich die Férderung von Innovation und Wirtschaftswachstum
durch leistungsfahigere Verfahren fur die Eintragung von Marken, die kostenglinstiger,
einfacher, schneller und berechenbarer sind, mehr Rechtssicherheit bieten und damit for
Unternehmen leichter zu nutzen sind. Diese Anpassungen gehen mit entsprechenden
Bemihungen um eine harmonische Koexistenz und Komplementaritdt zwischen dem
Markensystem der Union und den Markenrechten der Mitgliedstaaten einher.

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

e Moderniserung und Verbesserung der bestehenden Richtlinienvorschriften durch
Anderung Uberholter Bestimmungen, Erh6hung der Rechtssicherheit und genauere
Bestimmung des Umfangs und der Grenzen von Markenrechten

e GrofRere Angleichung der nationalen Markenrechte und Verfahren mit dem Zidl, sie
stérker mit dem Gemeinschaftsmarkensystem in Einklang zu bringen, und zwar durch
Aufnahme @) zusétzlicher materiellrechtlicher Bestimmungen und b) grundlegender
Verfahrensvorschriften entsprechend den Bestimmungen der V erordnung

e FErleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Markenamtern der Mitgliedstaaten
und dem HABM durch Einfigung einer entsprechenden Rechtsgrundlage mit dem Zidl,
Verfahrensweisen besser abzustimmen und die Entwicklung gemeinsamer Tools zu
fordern

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

KOM (2008) 465 endg. vom 16 Juli 2008.

4 KOM|(2010) 546 endg. vom 6. Oktober 2010.

° KOM(2011) 287 endg.vom 24. Mai 2011, ,Ein Binnenmarkt fir Rechte des geistigen Eigentums:
Forderung von Kreativitét und Innovation zur Gewdhrleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen
Arbeitspldtzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen in Europa’“.
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2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN UND DER
FOLGENABSCHATZUNG
2.1. Offentliche Konsultationen

Diese Initiative fuld zum einen auf einer Bewertung der Funktionsweise des Markensystems
in Europa und zum anderen auf umfassenden Konsultationen aller grof3en Interessengruppen.

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

Dem Schlussbericht der MPI-Studie zufolge steht das europasche Markensystem auf einer
soliden Grundlage. Die Verfahren des HABM werden im Allgemeinen den Bediirfnissen und
Erwartungen der Unternehmen gerecht. Die Koexistenz von Gemeinschaftsmarke und
nationalen Marken wird as grundlegend und notwendig fir en lestungsfahiges
Markensystem angesehen, das den Anforderungen von Unternehmen unterschiedlicher Groflie,
Maérkten und geografischen Erfordernissen entspricht. Dessen ungeachtet bedarf es allerdings
einer Modernisierung und Optimierung des Systems. Notwendig ist der Studie zufolge eine
groRere  Ubereinstimmung  zwischen dem  Gemeinschaftsmarkensystem und  den
Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Hierzu sollte das Markenrecht der
Mitgliedstaaten sowohl innerhalb als auch auf3erhalb des derzeitigen Anwendungsbereichs der
Richtlinie weiter angeglichen werden.

In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010 ging der Rat auf die Zwischenergebnisse
der Studie ein. Er forderte die Kommission angesichts der bestehenden Unstimmigkeiten
zwischen der Gemeinschaftsmarke und den nationalen Markenrechtsordnungen auf,
Mal3nahmen vorzusehen, um die Richtlinie besser auf die Verordnung abzustimmen und so
einen weiteren Beitrag zum Abbau von Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz
Europa zu leisten.

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

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

! Schlussfolgerungen des Rates , Wettbewerbsfahigkeit* vom 25. Mai 2010 zur kiinftigen Uberarbeitung
des Markensystemsin der EU.
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2.2. Folgenabschatzung

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

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

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

Zwischen den nationalen Markenrechtsordnungen und dem Gemeinschaftsmarkensystem
bestehen nach allgemeinem Dafiirhaten erhebliche Unterschiede, die darauf zurtickzufihren
sind, dass verfahrensrechtliche Aspekte nicht in der Richtlinie erfasst sind und eine Reihe
wichtiger materiellrechtlicher Fragen noch nicht harmonisiert wurden. Diese materiell- und
verfahrensrechtlichen  Unterschiede beschrdnken zusammen mit den ungeniigend
abgestimmten Vorgehensweisen und Arbeitshilfen der Markenamter, die durch mangelnde
Zusammenarbeit bedingt sind, den Zugang zum Markenrechtsschutz, schaffen ein hohes Mal3
an Rechtsunsicherheit und gefahrden das komplementére Verhal tnis von Gemeinschaftsmarke
und nationalen Marken. Nicht zuletzt verfdlschen sie die Rahmenbedingungen fir
Unternehmen mit den daraus resultierenden negativen Folgen fir die Wettbewerbsfahigkeit
der EU-Unternehmen und der Union insgesamt.

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

e Option 2: Teillweise Ausweitung der Rechtsangleichung und starkere Anngherung des
nationalen Markenrechts an das Gemeinschaftsmarkensystem. Dies wirde eine
Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften an die entsprechenden
Bestimmungen der Verordnung einschlief3en, und zwar auch derjenigen, bel denen die
bestehenden Divergenzen aus Sicht der Nutzer besondere Probleme bereiten und eine
Angleichung as unverzichtbar fir enen stimmigen, komplementéren
Markenrechtsschutz in Europa gilt. Dartber hinaus wirden eine Reithe welterer
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materiellrechtlicher Aspekte mit den Verordnungsbestimmungen in Ubereinstimmung
gebracht.

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

e Option 4: EinfUhrung eines einzigen Markenrechts mit einheitlichen Regeln fir die
gesamte Europdische Union, das die Markenrechtssysteme der Mitgliedstaaten
vollstandig ersetzen wiirde.

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

3. RECHTSGRUNDLAGE UND SUBSIDIARITAT

Gemal3 Artikel 114 Absatz1 AEUV erlassen das Europdische Parlament und der Rat
Mal3nahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten,
welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.

Die Probleme, die sich aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen
Markenrechtssystemen ergeben, verhindern einheitliche Rahmenbedingungen  fur
Unternehmen in der EU oder verfélschen sie zumindest erheblich mit weiteren nachteiligen
Folgen fur die Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen und der Union insgesamt. Es
empfiehlt sich daher, Mal3nahmen zu erlassen, mit denen bessere Bedingungen fir einen
funktionierenden Binnenmarkt geschaffen werden konnen. Eine Ausweitung der
Rechtsangleichung im Wege einer Richtlinie ist nur auf Ebene der Union moglich. Zudem
kaan nur ene Regelung auf EU-Ebene die Ubereinsimmung mit dem
Gemeinschaftsmarkensystem garantieren.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das Gemeinschaftsmarkensystem Teil des
europaischen Markensystems ist, dessen Grundlage die Koexistenz und Komplementaritét
zwischen nationalem und unionsweitem Markenrechtsschutz ist. Wahrend die Verordnung
eine umfassende Regelung enthdlt, die ale materiell- und verfahrensrechtlichen Fragen
umfasst, beschrankt sich die Rechtsangleichung der Richtlinie auf ausgewahlte
materiellrechtliche Bestimmungen. Eine effektive, dauerhafte Koexistenz und
Komplementaritdt aler Regelungselemente ist nur dann gewéhrleistet, wenn ein in sich
stimmiges System fur den Markenrechtsschutz in der Union geschaffen wird, das im
Wesentlichen gleiche materiellrechtliche Regeln und zumindest die wichtigsten
Verfahrensvorschriften enthélt, die ale miteinander kompatibel sind.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

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

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

5.1. Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Vorschriften

- Definition der Marke (Artikel 3)

Eine Marke muss nach geltendem Recht grafisch darstellbar sein, um als Marke geschiitzt
werden zu konnen. Die Anforderung an die ,grafische Darstellbarkeit” ist inzwischen
Uberholt. Sie fuhrt, was die Darstellbarkeit nichtkonventioneller Markenformen wie Tone
anbelangt, zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit. Bei Hormarken beispielsweise kann die
Wiedergabe mit anderen a's grafischen Mitteln (z. B. durch eine Klangdatei) einer grafischen
Darstellung durchaus vorzuziehen sein, wenn auf diese Weise eine prazisere Bestimmung der
Marke erreicht wird und damit eine grofRere Rechtssicherheit gewdhrleistet ist. Die
vorgeschlagene neue Definition hat keine Beschrankung der zul&ssigen Darstellungsmittel auf
eine grafische oder visuelle Darstellung zur Folge, sondern bietet vielmehr die Mdglichkeit,
Zeichen eintragen zu lassen, die sich mit technologischen Mitteln darstellen lassen, die
ausreichende Garantien bieten. Es geht nicht darum, die zuléssigen Darstellungsweisen endlos
auszuweiten, sondern mehr Flexibilitdt bei gleichzeitig hoherer Rechtssicherheit zu
ermdglichen.

- Rechte aus der Marke (Artikel 10 und 11)

1. Nichtbeeintrachtigung aterer Rechte

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

2. Identische Marken

Die Anerkennung zusétzlicher Markenfunktionen auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 1
der Richtlinie hat Rechtsunsicherheit geschaffen. Unklar ist insbesondere das Verhdtnis
zwischen identischen Marken und dem erweiterten Schutz des Artikels5 Absatz 2 fir
bekannte Marken.? Im Interesse der Rechtssicherheit und der Kohérenz wird klargestellt, dass
es nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a bel identischen Marken und nach Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b bei dhnlichen Marken nur auf die Herkunftsfunktion ankommt.

3. Benutzung als Handel sname oder Unternehmensbezei chnung

Dem Gerichtshof zufolge™ ist Artikel 5 Absatz1 der Richtlinie anwendbar, wenn die
Gesellschaftsbezeichnung (Unternehmensbezeichnung) aus der Sicht des Publikums (auch)
fur die von der Gesellschaft angebotenen Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. ES ist

ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 213.
Schlussantrége des General anwalts Jaaskinen in der Rechtssache C-323/09, Interflora, Randnr. 9.
10 Urteil des Gerichtshofs vom 11 September 2007, Céline, 17/06, Céline, Slg. 2007, 7041.
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deshalb angebracht, die Benutzung einer geschitzten Marke as Handelsname as
Markenrechtsverletzung zu werten, wenn der Handelsname fir Waren oder Dienstleistungen
benutzt wird.

4. Benutzung in vergleichender Werbung

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

5. Sendungen von kommerziellen Anbietern

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

6. In das Zollgebiet verbrachte Waren

Wie der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache Philips/Nokia™® ausgefiihrt hat,
stellen die Verbringung von im Nichterhebungsverfahren befindlichen Drittlandswaren in das
Zollgebiet der EU sowie deren Prasenz und Beforderung im Zollgebiet nach geltendem Recht
keine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums dar, die durch das materielle Recht
der Union und ihrer Mitgliedstaaten geschiitzt sind. Solche Waren kénnen nur dann als
»nachgeahmte Waren“ eingestuft werden, wenn sie nachweislich Gegenstand einer an EU-
Verbraucher gerichteten kommerziellen Handlung wie Verkauf, Verkaufsofferte oder
Werbung waren. Das Urteil Philips/Nokia wurde von den Beteiligten stark kritisiert, da es
Rechteinhabern eine unverhdtnismaliig hohe Beweidast auferlege und die Bekampfung von
Nachahmungen behindere. Die Produktpiraterie wéchst rasant, so dass eine européaische
Regelung fur ein wirksameres V orgehen gegen nachgeahmte Waren dringend geboten ist. Um
die Regelungsliicke zu schlief3en, wird daher vorgeschlagen, Markeninhabern das Recht zu
geben, Dritten zu verbieten, aus Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung
des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die im Wesentlichen mit der fir diese Waren
eingetragenen Marke identisch ist, in das Zollgebiet der Union zu verbringen unabhangig
davon, ob sie dort in den zollrechtlich freien Verkehr tUbergeftihrt werden.

7. V orbereitungshandlungen

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

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

- Beschrankung der Wirkungen der Marke (Artikel 14)

Die Beschrankung in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabea des Vorschlags gilt nur fur die
Benutzung von Personennamen im Einklang mit der Gemeinsamen Erklarung des Rates und
der Kommission™. Aus Griinden der Kohérenz wird die Beschrankung in Artikel 14 Absatz 1
Buchstabeb auf die Benutzung von Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft
erweitert. Es empfiehlt sich auch, in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe ¢ eine ausdrickliche
Beschrankung der referenziellen Nutzung allgemein vorzusehen. In einem eigenen Absatz ist
ferner festgelegt, unter welchen Bedingungen die Benutzung einer Marke nicht den
anstandigen Gepflogenheiten im Geschéaftsverkehr entspricht.

5.2. Grofere Angleichung des materiellen Markenrechts

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

Anders as die Verordnung erstrecken sich die in der Richtlinie vorgesehenen
Eintragungshindernisse nicht auf Kollisonen mit geschitzten geografischen Angaben,
traditionellen Bezeichnungen fir Weine und garantiert traditionelle Speziaitéten. Es besteht
somit keine Gewahr, dass der Schutz, den diese Rechte aufgrund anderer EU-Rechtsakte™
geniefRen, bei der markenrechtlichen Prifung in der Union tatsachlich einheitlich und
umfassend zum Tragen kommt, insbesondere bel der Prifung absoluter
Eintragungshindernisse. Es wird deshalb vorgeschlagen, die entsprechenden Bestimmungen
zu den geografischen Angaben, traditionellen Bezeichnungen fur Weine und garantiert
traditionelle Spezialitdten in die Richtlinie aufzunehmen.

- Schutz bekannter Marken (Artikel 5 und 10)

Artikel 5 und 10 schreiben den erweiterten Schutz verbindlich fest, damit nationale bekannte
Marken in alen Mitgliedstasten in gleichem Umfang geschitzt sind wie
Gemeinschaftsmarken.

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

Abgesehen von einigen Grundregeln fur die Lizenzvergabe enthdlt die Richtlinie anders als
die Verordnung keine Bestimmungen Uber vermogensrechtliche Aspekte (z.B.
Rechtsiibergang oder dingliche Rechte). Dies hat dazu geftihrt, dass fir die wirtschaftliche
Nutzung von Marken grundlegende Fragen unionsweit kaum oder unterschiedlich geregelt
sind. Es wird deshalb vorgeschlagen, in die Richtlinie zusdtzliche Bestimmungen
aufzunehmen, die wie in der Verordnung die vermodgensrechtlichen Aspekte von Marken
regeln.

B Gemeinsame Erkldrungen des Rates und der Kommission der Europédischen Gemeinschaften im

Protokoll des Rates anlasslich der Annahme der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1998
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken.

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

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

5.3. Angleichung der wichtigsten Verfahrensvor schriften

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

Dieser Artikel enthdlt wie der Verordnungsvorschlag gemeinsame Bestimmungen fir die
Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen. Diese Bestimmungen
folgen der Rechtsprechung des Gerichtshofs™, wonach die Waren oder Dienstleistungen, fir
die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass
die zustéandigen Behdrden und die Wirtschaftsteilnehmer den Umfang des Markenschutzes
bestimmen konnen. Die Oberbegriffe, die in den KlassenUberschriften der Nizzaer
Klassifikation enthalten sind, kénnen zur Angabe der Waren und Dienstleistungen verwendet
werden, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist. Artikel 40 prazisiert dartiber
hinaus, dass die Verwendung allgemeiner Bezeichnungen dahin auszulegen ist, dass diese nur
Waren oder Dienstleistungen einschlief3en, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des
Ausdrucks erfasst sind.

- Prifung von Amts wegen (Artikel 41)

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

Nicht zuletzt entsteht auf diese Weise auch Rechtsunsicherheit, da der Widerspruch, den die
Markendmter einlegen, die relative Eintragungshindernisse von Amts wegen prifen, nur auf
dltere Rechte gestiitzt ist, die fur identische oder @nliche Waren und Dienstleistungen
eingetragen worden sind. Die Markendmter konnen somit einen Widerspruch Dritter gegen
eine Anmeldung, die die Prifung von Amts wegen erfolgreich durchlaufen hat, nicht
ausschlief3en. Dieser Widerspruch konnte beispielsweise auf eine im Markt bekannte Marke
gestitzt werden oder auf eine dltere notorisch bekannte Marke, die nicht eingetragen worden

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

- Gebuhren (Artikel 44)

Dieser Artikel strebt eine Angleichung der Gebuhrenstruktur der Markenamter an, um auf
diess Weise einer moglichen Uberfrachtung der Register entgegenzuwirken. Fir die
Eintragung einer Marke und deren Verlangerung soll danach eine zusétzliche (Klassen-)
Gebuihr fir jede Klasse von Waren und Dienstleistungen Uber die erste Klasse hinaus verlangt
werden, die Bestandteil der Erstgebtihr (Anmeldungs-/Eintragungsgebihr) sein sollte.

- Widerspruchsverfahren (Artikel 45)

Die Mitgliedstaaten sind nach diesem Artikel verpflichtet, ein effizientes, zlgiges
Verwaltungsverfahren bei ihren Markenamtern fir den Widerspruch gegen die Eintragung
einer Marke unter Berufung auf ene dtere Marke bereitzustellen. Ein solches
Widerspruchsverfahren ist bereits in der Verordnung vorgesehen und steht in fast allen
Mitgliedstaaten zur Verfligung.

- Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren (Artikel 48)

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

- Verfdls oder Nichtigkeitsverfahren (Artikel 47)

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

- Einrede der Nichtbenutzung in Nichtigkeitsverfahren (Artikel 48)

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

10
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54. Erleichterung der Zusammenar beit zwischen den Markenadmtern (Artikel 52)

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

11
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|V 2008/95/EG (angepasst) |
2013/0089 (COD)

Vorschlag fur eine
RICHTLINIE DESEUROPAISCHEN PARLAMENTSUND DESRATES
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken
(Neufassung)

(Text von Bedeutung fur den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag £ 2 it DO Uber die
Arbeitsweise der Européischen Union <X] , msb&eondere auf Arti kel 95 x> 114 X,

auf VVorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
gemal3 dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwagung nachstehender Griinde:

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

Q) Die Richtlinie € &l 3 2008/95/EG des
Europaischen Parlaments und des Rat&e vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mltglledstaaten uber d|e Marken” = muss in einigen Punkten
geandert werden < w ! , 2. Aus Griinden der Klarheit une-der
Ubersichtlichkeit empfiehlt es sch=g=%zu=keéhﬁ%eﬁen = eine Neufassung der

Richtlinie < .
! ABI.C[...]vom][...],S.[...].
2 ABI. L 40 299 vom 4121989 8.11.2008, S. 1 25.

3 Siehe-Anhang-FeilA-
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WV 2008/95/EG Erwégungsgrund 2
(angepa%t)

A IZ> Die Rlchtllnle 2008/95/EG hat zentrale
Beﬂl mmungen des materlellen Markenrechts angeglichen, von denen man bei Erlass
der Richtlinie annahm, dass sie den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der
Union behindern und sich so unmlttelbar auf die Funktlonswase des Blnnenmarkts
auswirken wurden <ZI :

(angepa$t)

©)

(4)

| 8 neu |

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

Im Anschluss an ihre Mitteilung vom 16. Juli 2008 tber eine européische Strategie fur
gewerbliche Schutzrechte® hat die Kommission die Markenrechtssysteme in Europa
umfassend untersucht und ihre algemeine Funktionsweise auf Unionsebene und
nationaler Ebene sowie ihr Verhdtnis untereinander bewertet.

4

ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1.
K OM (2008) 465.
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In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010 zur kinftigen Uberarbeitung des
Markensystems in der Europdischen Union® ersuchte der Rat die Kommission,
Vorschlage fur die Uberarbeitung der Verordnung (EG) Nr.207/2009 und der
Richtlinie 2008/95/EG zu unterbreiten. Bei der Uberarbeitung der Richtlinie sollte auf
eine bessere Abstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geachtet werden,
um die Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz Europa zu verringern.

Die Kommission kam in ihrer Mitteilung »Ein Binnenmarkt fur die Rechte des
geistigen Eigentums® vom 24. Mai 2011° zu dem Schluss, dass das europdische
Markensystem modernisiert und an das Zeitalter des Internets angepasst werden muss,
um den steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsféahigere
und rationellere Eintragungsverfahren zu entsprechen, die besser aufeinander
abgestimmt, benutzerfreundlich, technologisch auf dem neuesten Stand und 6ffentlich
zuganglich sind.

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

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

Wenn die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert werden soll,
muss nicht nur das materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht angeglichen
werden. Deshalb sollten die wichtigsten Verfahrensvorschriften im Markenrecht der
Mitgliedstaaten und im europédischen Markenrechtssystem einschlief3lich jener, bei
denen die bestehenden Divergenzen grof3ere Probleme im Binnenmarkt verursachen,
angeglichen werden. In Bezug auf die einzelstaatlichen Verfahren reicht es aus,
allgemeine Grundsétze festzulegen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, diese durch
konkretere Regel ungen auszugestalten.

Es muss unbedingt gewahrleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller
Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genief3en und dass der Markenschutz auf
einzelstaatlicher Ebene dem Schutz der europdischen Marke entspricht. Entsprechend
dem umfassenden Schutz, der in der Union bekannten européischen Marken gewahrt
wird, sollten alle eingetragenen Marken, die in einem Mitgliedstaat bekannt sind, auf
einzel staatlicher Ebene einen solchen Schutz geniefen.

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

| ¥ 2008/95/EG Erwsgungsgrund 5

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

| ¥ 2008/95/EG Erwagungsgrund 6

(12)

(13)

(14)

WV 2008/95/EG Erwégungsgrund 8
= neu

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

Zu diesem Zweck muss eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen kénnen.  Um
die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, namlich Rechtssicherheit
und ordnungsgemél3e Verwaltung, zu erreichen, muss das Zeichen in einer Weise
darstellbar sein, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt werden kann. Die
Darstellung eines Zeichens sollte daher in jeder geeigneten Form — nicht nur mit
grafischen Mitteln — erlaubt sein, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die
ausreichende Garantien bieten. <

Die Eintragungshindernisse und Nichtigbagiltigkeitsgrinde betreffend die Marke
selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit
diteren Rechten sollten erschopfend aufgefihrt werden, selbst wenn einige dieser
Grunde fur die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeftihrt sind und es diesen folglich
freistent, die betreffenden Grunde in |hren Rechtsvorschrlften be|zubehalten oder dort
aufzunehmen
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| V¥ 2008/95/EG Erwagungsgrund 9|

WV 2008/95/EG
Erwéagungsgrund 10

|8 neu
(15) Um zu gewéhrleisten, dass der Schutz, den geografische Angaben aufgrund anderer
Rechtsinstrumente der Union genief3en, bei der Prifung absoluter und relativer
Eintragungshindernisse in der Union einheitlich und umfassend zum Tragen kommt,
sollten in diese Richtlinie dieselben Bestimmungen zu geografischen Angaben
aufgenommen werden wie in der Verordnung (EG) Nr. 207/20009.
\V 2008/95/EG
Erwéagungsgrund 11
(16) Der durch die engetragene Marke gewdhrte Schutz, der insbesondere die

Herkunftsfunktion der Marke gewdhrleisten sollte, sollte im Fale der Identitét
zwischen der Marke und dem Zeichen und zaisehen den Waren oder Dienstleistungen
absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fale der Ahnlichkeit von Zeichen
und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstrecken. Es ist
unbedingt erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf die
Verwechsungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische
Voraussetzung fur den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hangt von einer Vielzahl von
Umstdnden ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der
gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr
hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem
Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.
Bestimmungen Uber die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr,
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insbesondere Uber die Beweidast, sollten Sache nationaler Verfahrensregeln sein, die
von dieser Richtlinie nicht bertihrt werden sollten.

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

| 3 neu |

Zur Gewahrleistung der Rechtssicherheit und der vollen Ubereinstimmung mit dem
Prioritétsgrundsatz, demzufolge eine dtere eingetragene Marke Vorrang vor ener
jungeren eingetragenen Marke geniefdt, muss festgeschrieben werden, dass die
Vollstreckung von Rechten aus einer Marke die Rechte, die Markeninhaber vor dem
Anmelde- oder Prioritétstag der Marke erworben haben, nicht beeintréchtigt. Dies
steht im Einklang mit Artikel 16 Absatz 1 des Ubereinkommens tiber handel shezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS)®.

Es ist sachgerecht, als Voraussetzung fir eine Markenrechtsverletzung vorzusehen,
dass die rechtsverletzende Marke oder das rechtsverletzende Zeichen im
Geschéftsverkehr zur Unterscheidung der kommerziellen Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird. Fur andere Benutzungszwecke sollte das
einzel staatliche Recht mal3gebend sein.

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

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

Um Rechtssicherheit und volle Ubereinstimmung mit einschldgigem Unionsrecht zu
gewadhrleisten, sollte der Markeninhaber einem Dritten die Benutzung eines Zeichens
in der vergleichenden Werbung untersagen konnen, wenn diese vergleichende
Werbung gegen die Richtlinie 2006/114/EG des Européischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 Uber irrefilhrende und vergleichende Werbung®
verstofdt.

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

Um der Einfuhr rechtsverletzender Waren, insbhesondere bei Internetverkaufen,
wirksamer begegnen zu konnen, sollte der Markeninhaber die Einfuhr solcher Waren

ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 213.
ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
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in die Union auch dann untersagen konnen, wenn nur der Versender der Waren aus
kommerziellen Beweggrinden handelt.

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

Die ausschliefdlichen Rechte aus einer Marke sollten deren Inhaber nicht zum Verbot
der Benutzung von Zeichen oder Angaben berechtigen, die rechtméfdig und im
Einklang mit den anstdndigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel benutzt
werden. Um fur Handelsnamen und Marken gleiche Bedingungen zu schaffen, sollte
die Benutzung von Handelsnamen, denen regelmaldig unbeschrankter Schutz vor
jungeren Marken eingerdumt wird, die Verwendung des eigenen Personennamens
einschlief}en. Des Weiteren sollte die Benutzung von deskriptiven oder nicht
unterschel dungskréaftigen Zeichen oder Angaben allgemein eingeschlossen sein. Auch
sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die allgemeine rechtmaliige und
redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder
Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen.

Aus dem Grundsatz des freien Warenverkehrs folgt, dass der Inhaber der Marke einem
Dritten die Benutzung der Marke fur Waren, die in der Union unter der Marke von
ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, nicht untersagen
kann, auf3er wenn berechtigte Grinde es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem
weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

(27)

WV 2008/95/EG
Erwagungsgrund 12

Aus Grinden der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen der Inhaber &lterer
Marken in unangemessener Weise einzugreifen, muss vorgesehen werden, dass diese
nicht mehr die Nichtigbrgiitigerklarung einer jingeren Marke beantragen oder sich
deren Benutzung widersetzen kénnen, wenn sie deren Benutzung wahrend einer
langeren Zeit geduldet haben, es sei denn, dass die Anmeldung der jingeren Marke
b6sglaubig vorgenommen worden ist.

(28)

{ neu

Im Interesse des Rechtsschutzes und zum Schutz rechtmdaldig erworbener
Markenrechte ist es angemessen und notwendig, unbeschadet des Grundsatzes,
wonach eine jungere Marke vor einer alteren Marke zurticksteht, festzuschreiben, dass
die Inhaber &terer Marken nicht das Recht haben sollten, die Ablehnung der
Eintragung oder die Nichtigerklarung einer jingeren Marke zu erwirken oder sich der
Benutzung der jingeren Marke zu widersetzen, wenn die jingere Marke zu einem
Zeitpunkt erworben wurde, als die dtere Marke fur verfallen oder nichtig erkléart
werden konnte, weil sie beispielsweise noch keine Unterscheidungskraft durch
Benutzung erlangt hatte, oder zu einem Zeitpunkt, zu dem die dltere Marke nicht
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(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

gegen die jungere Marke durchgesetzt werden konnte, weil die hierfir notwendigen
V oraussetzungen wie Bekanntheit der dteren Marke nicht gegeben waren.

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

Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschitzt werden, soweit sie
tatséchlich benutzt wird, mit der Folge, dass eine dtere eingetragene Marke ihren
Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer jingeren Marke
Widerspruch zu erheben oder sie fur nichtig erkléren zu lassen, wenn der Inhaber seine
Marke nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten auf3erdem vorsehen, dass
eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden
kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden, dass die Marke fur
verfallen erklart werden konnte oder, wenn eine jingere Marke Gegenstand des
Verfahrensist, zu dem Zeitpunkt, as die jingere Marke erworben wurde, fur verfallen
hétte erklart werden kénnen.

Wurde fur eine européische Marke der Zeitrang einer nationalen Marke in Anspruch
genommen, auf die anschlief3end verzichtet wurde oder die erloschen ist, so sollte
vorgesehen werden, dass die Gultigkeit dieser nationalen Marke weiterhin angefochten
werden kann. Die Anfechtung sollte auf Situationen beschréankt werden, in denen die
nationale Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem sie im Register geldscht wurde, fir
verfallen oder fur nichtig héatte erklart werden kénnen.

Aus Grinden der Kohédrenz und um die gewerbliche Nutzung von Marken in der
Union zu erleichtern, sollten die vermdgensrechtlichen Markenvorschriften den bereits
fur die europdasche Marke geltenden Vorschriften angeglichen werden und
Bestimmungen Uber Rechtslbertragung und Rechtsilbergang, Lizenzvergabe,
dingliche Rechte, Zwangsvollstreckungsma3nahmen und Insolvenzverfahren
umfassen.

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

Um den Zugang zum Markenschutz zu verbessern und die Rechtssicherheit und
Berechenbarkeit zu erhthen, sollte das Verfahren fur die Eintragung von Marken in
den Mitgliedstaaten effizient und transparent ausgestaltet sein und @nlichen Regeln
wie denen folgen, die fur europdische Marken gelten. Im Hinblick auf ein auf
nationaler und Unionsebene gleichermal3en kohérentes und ausgewogenes
Markenschutzsystem sollten die Zentrabehtrden der Mitgliedstaaten fir den
gewerblichen Rechtsschutz (Markenamter) ihre auf die Eintragungsfahigkeit der
Marke gerichtete Prifung von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse
beschranken. Dessen ungeachtet sollten sie auf Antrag der Anmelder rein informative
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Recherchen nach dteren Marken durchfiinren konnen, die aber keine Wirkungen fiir
das weitere Eintragungsverfahren und etwaige anschlief3ende Widerspruchsverfahren
entfalten.

Um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte zu gewahrleisten
und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern, sollten fur die Bezeichnung und
Klassifizieeung der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer
Markenanmeldung sind, in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten, die denen
fur die europaische Marke nachgebildet sind. Damit die zustandigen Behdrden und die
Wirtschaftstellnehmer den Umfang des beantragten Markenschutzes allein anhand der
Anmeldung feststellen konnen, sollte die Bezeichnung der Waren und
Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig sein. Werden algemeine Ausdriicke
verwendet, sollten diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen
einschlief3en, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind.

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

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

(38)

|\ 2008/95/EG Erwagungsgrund 7

Diese Richtlinie sollte nicht ausschlief3en, dass auf die Marken andere
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften
gegen den unlauteren Wettbewerb, Uber die zivilrechtliche Haftung oder den
Verbraucherschutz, Anwendung finden.

(39)

WV 2008/95/EG
Erwéagungsgrund 13 (angepasst)

Alle Mitgliedstaaten sind durch die Pariser Verbandslibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums B (Pariser Verbandstibereinkunft) und durch das TRIPS-
Ubereinkommen <XI gebunden. Es ist erforderllch dass sich die Vorschriften dieser
Richtlinie mit denen d X> Pariser Verbandsiibereinkunft
und des TRIPS-Uberei nkommens Xlin voIIstandlger Ubereinstimmung befinden. Die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus dieser X der Pariser

DE



DE

Drucksache 246/13 -22-

Verbandsiibereinkunft und dem TRIPS-Ubereinkommen <XI Lbereinkuntt ergeben,
sollten durch diese Richtlinie nicht bertihrt werden. Gegebenenfalls sollte Artikel 36%
X> 351 X] Absatz 2 des Vertrags Anwendung finden.

| 8 neu

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

WV 2008/95/EG
Erwéagungsgrund 14

(41) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in
Anhangl Tel B genannten Frist fur die Umsetzung der Richtlinie
2008/95/EG8SHA4IEWGS in innerstaatliches Recht unbertihrt lassen —

| ¥ 2008/95/EG (angepasst) |

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Kapitel 1

[X> Allgemeine Bestimmungen <XI

| 2008/95/EG

Artikel 1
Anwendungsbereich

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

10
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3 neu |

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) ~Markenamt“ die Zentralbehtrde eines Mitgliedstaats fur den gewerblichen
Rechtsschutz oder das mit der Eintragung von Marken betraute Benelux-Amt fur
geistiges Eigentum;

b) ~Agentur” die Agentur der Européischen Union fur Marken, Muster und Modelle
gemald Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009;

C) » Register” das von einem Markenamt geftihrte Markenregister.

| b 2008/95/EG (angepasst) |

Kapitel 2
X> Markenrecht <XI
ABSCHNITT 1

X> M ARKENFORMEN <X]

Artikel 23
Mar kenfor men

Marken konnen sde Zeichen X dler Art <XI sein, € grafseh
insbesondere Worter einschliefdlich Personennamen, Abblldungen Buchstaben Zahlen x>,
Farben as solche, <XI wad die Form oder Aufmachung der Ware X> oder Klangbilder <xX1 ,
sowelt solche Zeichen geeignet sind,

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

11
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| 8 neu

b) in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zustandigen Behorden und das Publikum den
Gegenstand des dem Inhaber gewdahrten Schutzes eindeutig bestimmen kdnnen.

| 2008/95/EG (angepasst) |

ABSCHNITT 2

X> EINTRAGUNGSHINDERNISSE ODER NICHTIGKEITSGRUNDE <X]

Artikel 34

X> Absolute <X Eintragungshindernisse =X oder <X] Nichtigdagiltigkeitsgrinde

|V 2008/95/EG

1. Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen

im Falle der Eintragung der Nichtigagaltigerkléarung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfahig sind;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

C) Marken, die ausschliefdlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr

zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der
Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware
oder Dienstleistung dienen kénnen;

d) Marken, die ausschliefdlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und sténdigen V erkehrsgepflogenheiten tblich
sind;

€) Zeichen, die ausschliefdlich bestehen:

1)  ausder Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

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

iii) ausder Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

f) Marken, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstol3en;

12
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0) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel Uber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu
tauschen;

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zusténdigen Stellen gemald Artikel 6ter

der Pariser Verbandslbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums;
paechstehend (,, Pariser Verbandstibereinkunft®) gerarat; zurtickzuweisen sinds;

| 8 neu |

1) Marken, die nach Maligabe von Unionsvorschriften zum Schutz von
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben oder nach einschldgigen
internationalen Ubereinkiinften, denen die Union angehort, von der Eintragung
ausgeschlossen sind und nicht weiter benutzt werden dirfen;

1) Marken, die nach Mal3gabe von Unionsvorschriften zum Schutz von traditionellen
Bezeichnungen fur Weine und garantiert traditionelle Speziditdten oder nach
einschlagigen internationalen Ubereinkiinften, denen die Union angehdrt, von der
Eintragung ausgeschlossen sind.

2. Absatz 1 findet Anwendung, auch wenn die Eintragungshindernisse

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

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

3. Eine Marke ist fur nichtig zu erklaren, wenn der Anmelder die Marke bdsglaubig zur
Eintragung angemeldet hat. Jeder Mitgliedstaat kann Uberdies vorsehen, dass eine solche
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.

|V 2008/95/EG

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

|\ 2008/95/EG (angepasst) |

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

|V 2008/95/EG

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

die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsibereinkunft fallende
Abzeichen, Embleme oder Wappen enthdlt, denen ein offentliches Interesse
zukommt, es sei denn, dass die zustandigen Stellen nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt haben;.

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

35. Eine Marke wird nicht gemad Absatz 1 Buchstabeb, ¢ oder d von der Eintragung
ausgeschlossen oder fur nichtiguagiltyg erklart, wenn sie vor der Anmeldung = oder nach der
Eintragung < infolge ihrer Benutzung Unterschei dungskraft erworben hat.

6. Die Mitgliedstaaten konnen daridberthinaus vorsehen, dass €

X> Absatz 5 <X] auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft est nach der Anmel dung -:>
aber vor der < eder Eintragung erworben wurde.

Artikel 45

Weitere O Relative X1 Elntragungshlndernlsse oder Nichtigdagiltigkeitsgrinde be:

| ¥ 2008/95/EG

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

der Nichtigblagéitigerklarung:

a wenn sie mit einer &lteren Marke identisch ist und die Waren oder
Dienstleistungen, fir die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den
Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fur die die 8ltere Marke Schutz genief3t;

b) wenn wegen ihrer Identitdt oder Ahnlichkeit mit der dteren Marke und der
Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr einerven Verwechslungen besteht, die
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die Gefahr einschlief¥, dass die Marke mit der &lteren Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wird.

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

a) Marken mit einem friiheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke,
gegebenenfalls mit der fur diese Marken in Anspruch genommenen Prioritét, die den
nachstehenden Kategorien angehdren:

| ¥ 2008/95/EG (angepasst) |
X> européische Marken <XI ;

|) Gemeinsehs Eishaarken

| 2008/95/EG

i) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande
betroffen sind, beim Benedlux-Amt fir geistiges Eigentum eingetragene
Marken;

iii) mit Wirkung fur den Mitgliedstaat international registrierte Marken;

| b 2008/95/EG (angepasst) |

, > européische Marken <1 , fur dIeWI rksam der Ze|trang
gemaB der Verordnung (EG) Nr 207/2009 46/94-des-Rai i

marke 2 aufgrund einer unter Buchstabea Zlffern il und iii
genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke
Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfalen ist;

| ¥ 2008/95/EG

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

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

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

3. Eine Marke ist ageh-dann von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der
Eintragung der Nichtigdagaltigerkl &rung, wenn

a)

sie mit einer dteren Gemeinschafismarke = Marke < H—SHare—des—-Absatzes2
identisch ist oder dieser &hnlich ist = unabhangig davon, ob die Waren oder
Dlenstlelstungen far d|e sie emgetragm werden soII oder eingetragen Worden ist, ¢

we@ena% => mit denen |dent|sch denen ahnllch oder <:| die nlcht denen ahnllch
sind, fur die die dtere Gemelnschakismarke = Marke < eingetragen ist, falls diese
dltere Gemernschaftsmarke = Marke < in de=Gemerasehaft = einem Mitgliedstaat
oder im Fal einer europdaischen Marke in der Union < bekannt ist und die
Benutzung der jungeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der
dlteren Gemetaschaftsmarke = Marke < ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Welse ausnutzen oder beeintréchtigen wirde:;

(b)

(©)

d)

{ neu

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

die Marke mit einer dteren, auRerhab der Union geschitzten Marke verwechselt
werden kann, sofern die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nach wie vor ernsthaft
benutzt wurde und der Anmelder die Anmeldung bosgléubig eingereicht hat;

sie nach Mal3gabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezei chnungen
und geografischen Angaben von der Eintragung ausgeschlossen ist und nicht weiter
benutzt werden darf.

| 2008/95/EG (angepasst) |

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

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

die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht in Absatz 2 oder in
vorliegendem Absatz unter Buchstabe ba genannten dteren Rechts untersagt werden
kann, insbesondere aufgrund eines

i)  Namensrechts,
i) Rechtsan der eigenen Abbildung;
iii)  Urheberrechts;

Iv) gewerblichen Schutzrechts;.

5. Die Mitgliedstaaten kdnnen zulassen, dass unter geeigneten Umstéanden die Eintragung
nicht versagt oder die Marke nicht fur nichtigaagiitig erklart wird, wenn der Inhaber der
dlteren Marke oder des dteren Rechts der Eintragung der jingeren Marke zustimmt.

6. Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass abweichend von den Absdtzen1l bis 5 die
Eintragungshindernisse oder Nichtigdagiitigkeitsgrinde, die in diesem Staat vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen
Bestimmungen gegolten haben, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt
angemeldet worden sind.
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DE



DE

Drucksache 246/13 -30-

WV 2008/95/EG (angepasst)

= neu
Artikel 246
Nachtragliche Feststellung der Nichtigdagiltigkeit oder des Verfallseiner Marke

Wird bel einer Gemeraschaftsmarke X europaischen Marke <X1 der Zeitrang einer d4eren
> nationalen <1 Marke in Anspruch genommen, die Gegenstand eines Verzichts gewesen
oder erloschen ist, so kann die Nichtigbrgiitigkeit oder der Verfall der > nationalen <XI
Marke nachtréglich festgestellt werden = , sofern die Nichtigkeit oder der Verfall auch zum
Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erléschens hétte erklart werden kénnen. In
diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung mehr < .

Artikel 7

> Eintragungshinder nisse oder Nichtigkeitsgriinde nur in Bezug auf einen Tell der
Waren oder Dienstleistungen <xI

> Liegt ein Eintragungshindernis oder ein Nichtigkeitsgrund nur fur einen Tell der Waren
oder Dienstleistungen vor, fir die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird ihre
Eintragung nur fir diese Waren oder Dienstleistungen zurlickgewiesen oder fir nichtig
erklart. X

{ neu

Artikel 8

Fehlende Unter scheidungskraft oder Bekanntheit einer alteren Marke als Grund fur die
Bestandskraft einer eingetragenen Marke

Eine eingetragene Marke wird nicht wegen einer alteren Marke fir nichtig erklart, wenn

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

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

C) der Antrag auf Nichtigerklarung auf Artikel 5 Absatz 3 gestiitzt ist und die dtere

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

Artikel 9
Merwirkung X Ausschlussder Nichtigerklarung <X1 éueeh 5 bel <X1 Duldung

1. Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer dteren Marke im Sinne von Artikel 54 Absatz
Absdize? = und3 < die Benutzung einer jungeren eingetragenen Marke in diesem
Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums von funf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung geduldet, so kann er fur die Waren oder Dienstleistungen, fur die die
jungere Marke benutzt worden ist, aufgrund der ateren Marke #%%d% X> keine <X
Nichtigdagiltigerklarung der jingeren Marke verlangen - - :
whdersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jlngeren Marke Wurde bosglaublg
vorgenommen werdenst.

2. Dle M|tgl|edstaaten konnen vorsehen dass Absatz 1 auch fur den Inhaber edaerta-A+tke4
2 eines sonstigen in Artikel 45 Absatz 4

Buchstabe ab oder be genannten alteren Rechts o] It

|V 2008/95/EG

3. Inden Féllen der Absétze 1 oder 2 kann der Inhaber der jingeren eingetragenen Marke sich
der Benutzung des @lteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegentiber der
juingeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

ABSCHNITT 3

[X> RECHTE AUSDER MARKE UND BESCHRANKUNGEN <XI
Artikel 510

Rechte ausder Marke

M O Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr <X

to | X> Der <XI Inhaber X> einer eingetragenen Marke hat
unbeﬁchadet der von Markenmhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem
Prioritétstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das Recht <XI , Dritten zu
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verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr [X> ein Zeichen im
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn <Xx]

b)

i
(=)

e-identisches X das <X] Zeichen

%a%&na&ea IZ> mit der Marke identisch ist und im Zusammenhang mlt Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird <XI , die mit denjenigen identisch sind, fir die sie
eingetragen ist = , und die Benutzung des Zeichens die Funktion der Marke, den
Verbrauchern gegenuber die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu
gewahrleisten, beeintréchtigt oder zu beeintréchtigen droht <;

oder ihr ahnllch ist und fur Waren oder Dlenstle|stungen benutzt wird, die mit
denjenigen identisch oder ihnen ahnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist,
und <XI fur das Publlkum die Gefahr emeweﬂ Verwechslung,% besteht=é%e

Ze| chen <ZI m|t der Marke |dent|sche£ oder |hr ahnllch% IZ> |st unabhanglg davon,
ob es <X] Zekehen flr Waren oder Dienstleistungen > benutzt wird <X1 z4-berutzen,
die aieht denen ahnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

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

| 2008/95/EG

3. Sind die Voraussetzungen der=Absitze-lund des Absatzes 2 erfllt, so kann insbesondere

verboten werden:
|V 2008/95/EG

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

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 einzufiihren oder auszufihren;
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| 8 neu |

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines
Handel snamens oder einer Unternehmensbezei chnung zu benutzen;

|V 2008/95/EG

de) das Zeichen in den Geschéaftspapieren und in der Werbung zu benutzens;

| 8 neu

f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG
zuwider laufenden Weise zu benutzen.

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

5. Werden aus Drittstaaten stammende Waren, einschlieffdlich Verpackung, auf denen ohne
Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die mit einer Marke identisch ist,
die fur derartige Waren eingetragen ist oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von
einer solchen Marke zu unterscheiden ist, im Rahmen einer kommerziellen Tétigkeit in das
Zollgebiet der Union verbracht, ohne in den zollrechtlich freien Verkehr Gbergefihrt zu
werden, so hat der Zollanmelder oder der Besitzer der Waren, wenn Grund zu der Annahme
besteht, dass die Waren in der Union in Verkehr gebracht werden, auf Verlangen des
Markeninhabers oder des nach Artikel 26 Absatz3 erméachtigten Lizenznehmers
nachzuweisen, dass der Bestimmungsort der Waren auf3erhalb des Gebiets der Union gelegen
ist.

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

| 2008/95/EG

46. Konnte vor dem Zetpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie
89/104/EWG erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses
Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemal3 Absatz 22 Buchstabe b oder ¢ yad-Absatz
2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses
Zeichens nicht entgegengehal ten werden.

57. Die Absédtze 1, 2, 3 und 6 bis=4 berihren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden
Bestimmungen Uber den Schutz gegeniiber der Verwendung eines Zeichens zu anderen
Zwecken as der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung
dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschdtizung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.
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Jneu

Artikel 11

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

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

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

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

Artikel 12

Wiedergabe von Marken in Wérterblchern

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

Artikel 13

Untersagung der Benutzung einer flir einen Agenten oder Vertreter eingetragenen
Marke

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

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

seinen Gunsten zu verlangen.

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

Artikel 614

Beschrankung der Wirkungen der Marke

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

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

a) seinen elgeren-Namen [X> Personennamen <XI oder seine Anschrift,

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

c) die Marke—dl = zu Zwecken der ldentifizierung oder zum
Verweis auf Waren oder Dienstleistungen as die des Inhabers der Marke,
Insbesondere wenn die Benutzung der Marke < als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im
geschéftlichen Verkehr zu benutzen,.

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

3 neu |

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

a)

b)

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

die Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintréchtigt wird.

| ¥ 2008/95/EG

23. Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein dlteres Recht von ortlicher
Bedeutung anerkannt, so gewéahrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die
Benutzung dieses Rechts im geschéftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist,
zu verbieten.
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Artikel #15

Erschopfung ders Rechtesausder Marke

| b 2008/95/EG (angepasst) |

1. Die Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke
fir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemetnsehaft DO Union <XI in den Verkehr gebracht worden sind.

|V 2008/95/EG

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

WV 2008/95/EG (angepasst)
= neu

Artikel 2016
Benutzung der Marke

1. Hat der Inhaber der Marke diese fur die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
emgetragen ist, innerhalb von funf Jahren nach dem Tag des—Abschiusses—des

g krers = der Eintragung < nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat
benutzt oder wurde eine solche Benutzung wéhrend eines ununterbrochenen Zeitraums von
funf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in > Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1,
Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 48 Absdtize 3 und 4 <X1 dieser—Richthnie vorgesehenen
x> Beschrankungen und <X Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Grinde fur die
Nichtbenutzung vorliegen.

| 8 neu |

2. Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden die
funf Jahre gemal3 Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
die Marke méglich ist oder, falls Widerspruch erhoben und nicht zuriickgenommen wurde, ab
dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt
hat.

3. Bal Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in einem
Mitgliedstaat eingetragen worden sind, werden die funf Jahre gemal3 Absatz 1 von dem Tag
an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurtickgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch
mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben und nicht zuriickgenommen, wird
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die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende
Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.

|V 2008/95/EG
4. Folgendes gilt ebenfalls as Benutzung im Sinne des Yaterabsatzes Absatzes 1:

WV 2008/95/EG
= neu

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

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

{ neu

Artikel 17
Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie seine
Rechte nicht gemal Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage fur
verfalen erklart werden kénnen.
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Artikel 18

Zwischenrecht desInhaberseiner spéater eingetragenen Marke als Einredein
Verletzungsverfahren

1. In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer
spater eingetragenen Marke zu verbieten, wenn diese jingere Marke nicht nach Mal3gabe von
Artikel 8, Artikel 9 Absédtze 1 und 2 und Artikel 48 Absatz 3 fUr nichtig erklart wird.

2. In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer
spater eingetragenen europaischen Marke zu verbieten, wenn diese jingere Marke nicht nach
Mal3gabe von Artikel 53 Absdtze 3 und 4, Artikel 54 Absétzel und 2 oder Artikel 57
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 fur nichtig erklart wird.

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

| 2008/95/EG
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| b 2008/95/EG (angepasst) |

ABSCHNITT 4

X> VERFALL VON MARKENRECHTEN <XI]

Artikel 2219

> Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund <X Merfallsgriinde

| ¥ 2008/95/EG |

1. Eine Marke wird fur verfalen erklart, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen
Zeitraums von funf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat fir die Waren oder
Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine
berechtigten Griinde fur die Nichtbenutzung vorliegen.

| ¥ 2008/95/EG (angepasst) |
2. Der Verfal einer Marke kann jedeeh nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende

dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfalserklérung die Benutzung der
Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.

|V 2008/95/EG

3. Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von
funf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drel Monaten vor Stellung des
Antrags auf Verfalserklarung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie
unbertcksichtigt, sofern die Vorbereitungen fir die erstmalige oder die erneute Benutzung
erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag
auf Verfallserklarung gestellt werden konnte.

| b 2008/95/EG (angepasst) |

Artikel 20

X> Entwicklung zu einer gebréauchlichen Bezeichnung oder irrefiihrenden Angabe als
Verfallsgrund <Xl
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2=Eine Marke wird
Zeitpunkt ihrer Eintragung

—1 fur verfalen erklart, wenn sie nach dem

|V 2008/95/EG

a) infolge des Verhaltens oder der Untétigkeit ihres Inhabers im geschéftlichen Verkehr
zur gebrauchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, fir
die sie eingetragen wurde;

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

Artikel 4321

| 2008/95/EG (angepasst) |

Zurbekweisang, Verfall ede—Ungiltigkeit nur in Bezug auf £&¢ einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fur die Helaarel i i Ee—+
Verfall s—ederngitigerkldrung IZ> einer Marke<ZI nur fur einen Te|I der Waren oder
Dienstleistungen vor, fur die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird sie nur fir

diese Waren oder Dienstle stungen zurtiekgeasesen; flr verfalen edefarungiltig erklart.

| 8 neu

ABSCHNITT 5

MARKEN ALS GEGENSTAND DES VERMOGENS

Artikel 22
Rechtslibergang einer eingetragenen Marke
1. Eine Marke kann, unabhangig von der Ubertragung des Unternehmens, firr alle oder einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, Gegenstand eines
Rechtsiibergangs sein.

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

28

DE



DE

-41- Drucksache 246/13
Dies gilt entsprechend fur die rechtsgeschéftliche Verpflichtung zur Ubertragung des
Unternehmens.

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

4. Der Rechtsiibergang wird auf Antrag einer Vertragspartel in das Register eingetragen und
veroffentlicht.

5. Solange der Rechtsibergang nicht in das Register engetragen ist, kann der
Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Marke Dritten gegentiber nicht geltend
machen.

6. Sind gegenuber dem Markenamt Fristen zu wahren, so kénnen, sobald der Antrag auf
Eintragung des Rechtsiibergangs beim Markenamt eingegangen ist, die entsprechenden
Erklarungen gegentiber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.
Artikel 23
Dingliche Rechte

1. Eine Marke kann unabhangig vom Unternehmen verpfandet werden oder Gegenstand eines
sonstigen dinglichen Rechts sein.

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

Artikel 24

Zwangsvollstreckung

1. Eine Marke kann Gegenstand von Mal3nahmen der Zwangsvollstreckung sein.
2. Die Zwangsvollstreckungsmal3nahmen werden auf Antrag eines Betelligten in das Register
eingetragen und verdffentlicht.

Artikel 25

I nsolvenzverfahren

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

Artikel 826
Lizenz

1. Die Marke kann fir ale oder einen Teill der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
eingetragen ist, und fur das gesamte Gebiet oder einen Tell des Gebiets eines Mitgliedstaats
Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschliefdich oder nicht ausschliefdich
sein.

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

a) die Dauer der Lizenz,

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

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

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

| 8 neu |

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

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

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

Artikel 27
Die Anmeldung einer Marke als Gegenstand des Ver mdgens

Die Artikel 22 bis 26 gelten entsprechend fur Markenanmel dungen.
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ABSCHNITT 6

GARANTIEMARKEN, GEWAHRLEISTUNGSMARKEN UND KOLLEKTIVMARKEN

Artikel 28
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Abschnitts gelten fol gende Begriffsbestimmungen:

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

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

| b 2008/95/EG (angepasst) |

Artikel 4529

Garantie- und Gewahrleistungsmarken

itgliedstaaten kénnen die Eintragung von Garantie- oder Gewahrlei stungsmarken

e Mi
R

%g% x> konnen Xl vorsehen dass %Mﬂékeﬁ IZ> Garantle oder
Gewahrleistungsmarken <XI aus weHeren X> anderen <X] als den in den Artikeln 3 X> ,19 <XI
und 4220 genannten Grunden von der Eintragung ausgeschlossen oder fur verfallen oder
ungultig erklart werden, soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

el% IZ> Eine Garantle oder Gewahrlastungsmarke d|e<XI aus Zelchen oder Angaben
X> besteht <XI , welche im Verkehr zur Beze| chnung der geograflschen Herkunft der Ware

oder Dlenstle|stung dienen konnen, ; = .
darstelenkénnen: berechtigt den Inhaber nlcht dazu einem Drltten d|e Benutzung solcher
Zeichen oder Angaben im geschéftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung den
ansténdigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht;.. #insbesondere kann eine
solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt
ist, nicht entgegengehalten werden.
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Artikel 30
X> Kollektivmarken <XI

| 8 neu

1. Die Mitgliedstaaten sehen die Eintragung von Kollektivmarken vor.

2. Verbande von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern oder Handlern, die
nach dem fur sie mal3gebenden Recht die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Tréger von
Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Vertrége zu schlief3en oder andere Rechtshandlungen
vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des 6ffentlichen Rechts
konnen Kollektivmarken anmelden.

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

| b 2008/95/EG (angepasst) |

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

{ neu

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

2. In der Markensatzung sind die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen, die
Voraussetzungen fur die Mitgliedschaft im Verband und die Bedingungen fur die Benutzung
der Marke, einschlieffdlich Sanktionen, anzugeben. Die Markensatzung Uber die Benutzung
einer Marke nach Artikel 30 Absatiz3 muss es jeder Person, deren Waren oder
Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied
des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist.

Artikel 32

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

2. Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird auf3erdem zuriickgewiesen, wenn die Gefahr
besteht, dass das Publikum tber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeftihrt
wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wére sie etwas
anderes als eine Kollektivmarke.

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

Artikel 33

Benutzung von Kollektivmarken

Die Erfordernisse des Artikels16 sind erfullt, wenn die Kollektivmarke von einer zur
Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemai3 Artikel 16 benutzt wird.

Artikel 34

Anderung der Kollektivmarkensatzung

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

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

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

1. Die Vorschriften des Artikels26 Absdtze 3 und 4 gelten fir jede zur Benutzung einer
Kollektivmarke berechtigte Person.

2. Der Inhaber einer Kollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke

berechtigten Personen Ersatz des Schadens verlangen, der diesen Personen aus der
unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.
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Artikel 36
Weitere Verfallsgriinde

Aul3er aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Verfallsgriinden werden die Rechte des
Inhabers einer Kollektivmarke auf Antrag beim Markenamt oder auf Widerklage im
Verletzungsverfahren fur verfallen erkléart, wenn

a) der Inhaber keine angemessenen Mal3nahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke
zu verhindern, die nicht im Einklang mit den Benutzungsbedingungen steht, wie sie
in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Anderung gegebenenfalls im Register
hingewiesen worden ist;

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

C) im Register eine Anderung der Satzung vermerkt ist, die gegen Artikel 34 Absatz 2
verstoldt, es sei denn, der Markeninhaber &ndert die Satzung erneut und kommt so
den Erfordernissen des betreffenden Artikels nach.

Artikel 37
Weiter e Nichtigkeitsgr inde
Uber diein den Artikeln 4 und 5 genannten Nichtigkeitsgriinde hinaus wird eine entgegen den
Vorschriften des Artikels 32 eingetragene Kollektivmarke fir nichtig erklart, es sei denn, der

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

Kapitel 3
Verfahren
ABSCHNITT 1

ANMELDUNG UND EINTRAGUNG

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

b) Angaben, die es erlauben, die Identitét des Anmelders festzustellen,
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C) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Eintragung beantragt
wird,

d) eine Wiedergabe der Marke.

2. Fur die Anmeldung einer Marke sind die Anmeldegebiihr und gegebenenfalls eine oder
mehrere Klassengebthren zu entrichten.

Artikel 39
Anmeldetag

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

2. Die Mitgliedstaaten konnen die Zuerkennung des Anmeldetags von der Zahlung einer
Grundgebtihr fur die Anmeldung oder einer Eintragungsgebihr abhangig machen.

Artikel 40
Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen

1. Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind, werden
gemadl3 dem im Abkommen von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken vom 15.Juni 1957 (,Nizzaer
Klassifikation") klassifiziert.

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

3. Fur die Zwecke von Absatz 2 konnen die in den Klassenuberschriften der Nizzaer
Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere algemeine Begriffe verwendet werden,
sofern sie hinreichend klar und eindeutig sind.

4. Das Markenamt weist die Anmeldung bel unklaren oder nicht eindeutigen Begriffen
zurlck, sofern der Anmelder nicht innerhalb einer vom Markenamt zu diesem Zweck
gesetzten Frist einen annehmbaren Wortlaut vorschlégt. Im Interesse der Transparenz und
Rechtssicherheit erstellen die Markendmter gemeinsam eine Ubersicht tber ihre jeweiligen
Verwaltungspraktiken in Bezug auf die Klassifizierung von Waren und Dienstlei stungen.

5. Die Vewendung algemeiner Begriffe, einschliefdich der Oberbegriffe der
Klasseniiberschriften der Nizzaer Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese ale Waren
oder Dienstleistungen einschlief3en, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des
Ausdrucks erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass ein
Anspruch auf Waren und Dienstleistungen eingeschlossen ist, die nicht darunter erfasst
werden konnen.
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6. Beantragt der Anmelder eine Eintragung fur mehr als eine Klasse, so werden die Waren
und Dienstleistungen gemald den Klassen der Nizzaer Klassifikation zusammengefasst, wobei
jeder Gruppe die Nummer der Klasse in der Rethenfolge dieser Klassifikation vorangestellt
wird.

7. Die Klassifizieeung der Waren und Dienstleistungen dient ausschliefdlich
Verwatungszwecken. Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen as ahnlich
angesehen, well siein derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation erscheinen, und Waren und
Dienstleistungen werden nicht deswegen al's verschieden angesehen, well sie in verschiedenen
Klassen der Nizzaer Klassifikation erscheinen.

Artikel 41

Prifung von Amts wegen

Die Markendmter beschrénken ihre auf die Eintragungsfahigkeit der Marke gerichtete
Prufung einer Markenmeldung von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse im
Sinne des Artikels 4.

Artikel 42

Bemerkungen Dritter

1. Natirliche oder juristische Personen sowie die Verbande der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher kénnen beim Markenamt schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erlautern, aus welchen der in Artikel 4 aufgefuhrten
Grunden die Marke von Amts wegen von der Eintragung auszuschlief3en ist. Sie sind an dem
Verfahren vor dem Markenamt nicht beteiligt.

2. Natlrliche oder juristische Personen sowie die Verbénde der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher konnen beim Markenamt schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erlautern, aus welchen Griinden zusétzlich zu Absatz 1
die Anmeldung einer Kollektivmarke nach Artikel 32 Absétze 1 und 2 zurtickzuweisen ist.

Artikel 43

Teilung der Anmeldung und der Eintragung

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

Artikel 44

Gebuhren

Fir die Eintragung einer Marke und deren Verlangerung wird Uber die erste Klasse hinaus
eine Zusatzgebuhr fir jede Klasse von Waren und Dienstleistungen féllig.
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ABSCHNITT 2

W IDERSPRUCHS-, VERFALLS- UND NICHTIGKEITSVERFAHREN

Artikel 45
Widerspruchsverfahren

1. Die Mitgliedstaaten stellen fur den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke aus den
in Artikel 5 genannten Grinden ein effizientes, zugiges Verwaltungsverfahren bel ihren
Markenamtern bereit.

2. Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach Absatz 1 ist zumindest der Inhaber eines
dlteren Rechtsim Sinne des Artikels 5 Absétze 2 und 3 berechtigt, Widerspruch zu erheben.

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

Artikel 46
Einrededer Nichtbenutzung in Wider spruchsverfahren

1. Ist die Funfjahresfrist, innerhalb deren die dtere Marke gemald Artikel 16 ernsthaft benutzt
worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritétstag der jingeren Marke abgelaufen, hat der
Inhaber der dliteren Marke, der Widerspruch erhoben hat, im Widerspruchsverfahren vor dem
Markenamt auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass die dltere Marke
in den funf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritétstag der jungeren Marke ernsthaft gemald
Artikel 16 benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fur die Nichtbenutzung vorlagen.
Kann er diesen Nachwei's nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurtickgewiesen.

2. Ist die dtere Marke nur fir einen Tell der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prifung des Widerspruchs nach
Absatz 1 nur fur diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen al's eingetragen.

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

Artikel 47

Verfahren zur Erklérung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke

1. Die Mitgliedstaaten stellen fir die Erkl&rung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke
ein Verwaltungsverfahren vor ihren Markenamtern bereit.

2. Eine Marke wird im Rahmen des Verwaltungsverfahrens zur Erklérung des Verfals einer
Marke aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Griinden fir verfallen erklart.

37

DE



DE

Drucksache 246/13 -50-

3. Eine Marke wird im Verwaltungsverfahren zur Erkldrung der Nichtigkeit einer Marke
zumindest aus den folgenden Griinden fur nichtig erklart:

a) Die Marke genugt nicht den Erfordernissen des Artikels4 und hétte deshalb nicht
eingetragen werden dirfen.

b) Die Marke hétte nicht eingetragen werden dirfen, weil sie mit einem &teren Recht im
Sinne des Artikels 5 Absétze 2 und 3 kollidiert.

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

a) in den Féllen des Absatzes2 und des Absatzes3 Buchstabea jede natirliche oder
juristische  Person sowie jeder Interessenverband von Herstellern, Erzeugern,
Dienstleistungsunternehmern, Handlern oder Verbrauchern, der nach dem fir ihn
mal3gebenden Recht prozessfahig ist;

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

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

1. Ist in einem Verwaltungsverfahren der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit einer Marke
auf eine eingetragene Marke mit einem friheren Anmelde- oder Prioritétstag gestutzt, hat der
Inhaber der dteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jingeren Marke den Nachwels zu
erbringen, dass die dtere Marke in den finf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerklérung
ernsthaft gemald Artikel 16 fir die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist
und die als Begrindung fur den Antrag auf Nichtigerklarung angeftihrt werden, benutzt
worden ist oder dass berechtigte Grunde fir die Nichtbenutzung vorlagen, sofern die
Funfjahresfrist, innerhalb deren die &ltere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Nichtigerklarung gestellt wurde, abgelaufen ist.

2. Ist die Funfjahresfrist, innerhalb deren die dtere Marke gemaid Artikel 16 ernsthaft benutzt
worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritétstag der jingeren Marke abgelaufen, hat der
Inhaber der dlteren Marke zusétzlich zu dem in Absatz 1 verlangten Nachweis den Nachwels
zu erbringen, dass die dltere Marke in den funf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritétstag
der jungeren Marke ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Grinde fir die
Nichtbenutzung vorlagen.

3. Werden die Nachweise im Sinne der Abséize 1 und 2 nicht erbracht, wird der auf eine
altere Marke gestutzte Antrag auf Nichtigerklérung zurtickgewiesen.

4. Ist die dltere Marke im Sinne des Artikels16 nur fir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der
Prufung des Antrags auf Nichtigerklarung nur fir diesen Tell der Waren oder
Dienstleistungen als eingetragen.
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5. Die Absdtze 1 bis 4 finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der dteren Marke um
eine europaische Marke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der
europaischen Marke nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.
Artikel 49
Wirkungen des Verfallsund der Nichtigkeit

1. Diein dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem
Umfang, in dem die Marke fur verfalen erklart wird, von dem Zeitpunkt der Antragstellung
an as nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag eines Beteiligten ein friherer
Zeitpunkt, zu dem einer der Verfalsgriinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

2. Diein dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem
Umfang, in dem die Marke fir nichtig erkl&art worden ist, von Anfang an al's nicht eingetreten.

ABSCHNITT 3

DAUER UND VERLANGERUNG DER EINTRAGUNG

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

2. Die Eintragung kann gemal3 Artikel 51 um jeweils zehn Jahre verlangert werden.

Artikel 51
Verlangerung

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

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

3. Innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in
dem die Schutzdauer endet, sind der Antrag auf Verldngerung enzureichen und die
Verlangerungsgebihren zu entrichten. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von
sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1 genannten Tags eingereicht werden. Innerhalb
dieser Nachfrist sind die Verléangerungsgebihren und elne Zuschlagsgebtihr zu entrichten.

39

DE



DE

Drucksache 246/13 -52-

4. Beziehen sich der Antrag auf Verlangerung oder die Entrichtung der Gebthren nur auf
einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke eingetragen ist, so wird die
Eintragung nur fur diese Waren oder Dienstleistungen verlangert.

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

Kapitel 4

Verwaltungszusammenar beit

Artikel 52
Zusammenar beit bel der Eintragung und Verwaltung von Marken

Die Mitgliedstaaten tragen dafir Sorge, dass die Markenamter miteinander und mit der

Agentur zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten zu férdern

und bei der Prifung und Eintragung von Marken Uibereinstimmende Ergebnisse zu erzielen.
Artikel 53

Zusammenarbeit in anderen Bereichen

Die Mitgliedstaaten tragen dafir Sorge, dass die Markenamter in allen anderen as den in
Artikel 52 genannten Tétigkeitsbereichen, die fir den Markenrechtsschutz in der Union von
Belang sind, mit der Agentur zusammenarbeiten.

Kapitel 5

Schlussbestimmungen

K

Artikel 54
Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um
den Artikeln 2 bis 6, 8 bis 14, 16, 17, 18, 22 bis 28 und 30 bis 53 spétestens 24 Monate nach
Inkrafttreten dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziglich den
Wortlaut dieser Vorschriften mit.
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Bel Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Vertffentlichung auf die vorliegende Richtlinie
Bezug. In diese Vorschriften fligen sie die Erklérung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie gednderte
Richtlinie a's Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln
die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

| b 2008/95/EG (angepasst) |

I

2. Die Mitgliedstaaten gbermitteln tellen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden
Gebhiet erlassen.

Artikel £#£55

Aufhebung

kte wird unbeschadet der Verpfllchtung der Mltglledstaaten h| nschtllch
der in Anhang I Tell B der Richtlinie 2008/95/EG genannten Fristen fir die Umsetzung dieser
> der X1 Richtlinie in innerstaatliches Recht X> mit Wirkung vom [Tag nach dem in
Artikel 54 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt] <X aufgehoben.

|V 2008/95/EG

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten as Verweisungen auf die vorliegende
Richtlinie und sind nach Mal3gabe der Entsprechungstabelle #a im Anhang & zu lesen.

Artikel 4856

I nkrafttreten

| 2008/95/EG

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

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

|V 2008/95/EG

Artikel 2957
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brissel am |...]

Im Namen des Europaischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Préasident Der Préasident
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