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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten uber die Marken (Markenrechtsmodernisierungs-
gesetz - MaMoG)

A. Problem und Ziel

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 336 vom 23.12.2015, S.1; L 110 vom
26.4.2016, S. 6) (im Folgenden als ,Richtlinie“ bezeichnet).

Die Richtlinie ist Teil einer umfassenden, europaischen Markenrechtsreform, welche ne-
ben der Neufassung der Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Marken (ABI. L 299 vom 8.11.2008, S. 25) auch die Uberarbeitung der Verord-
nung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke (ABI. L
78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom
24 .12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4; L 154 vom
16.6.2017, S. 1) geandert worden ist, vorsieht (im Folgenden als ,Unionsmarkenverord-
nung“ bezeichnet).

Die europaische Markenrechtsreform und das Markenrechtsmodernisierungsgesetz
(MaMoG) verfolgen drei Ziele:

— Durch die europaische Markenrechtsreform soll die Koexistenz der verschiedenen
Markensysteme geférdert und in ein koharentes System von nationalen und unions-
weiten Markenrechten Uberfihrt werden. Oberstes Ziel ist das ausgewogene Neben-
einander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide Markenformen sollen im Zu-
ge der Reform in ihrer Eigenstandigkeit gestarkt werden und zugleich nebeneinander
koexistieren. Dartiber hinaus verfolgt die Reform eine verstarkte Kooperation der na-
tionalen Markendmter mit dem Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum.
Gleichzeitig soll die Wettbewerbsfahigkeit der nationalen Markenamter und der natio-
nalen Marken gestarkt werden.
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Ein weiteres zentrales Anliegen der Markenrechtsreform ist die Einrichtung und For-
derung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintra-
gung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken sowie die Foérderung von
Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit. Zudem soll Rechtssicherheit in Bezug auf den
Schutzumfang von Markenrechten gewahrleistet und der Zugang zum Markenschutz
erleichtert werden. Das Markenrecht ist dariiber hinaus an die Erfordernisse eines
modernen Digitalzeitalters anzupassen; die Eintragungsverfahren sind deshalb zu
modernisieren und technologisch auf den neusten Stand zu bringen.

Erklartes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive Bekampfung der wachsenden Pro-
duktpiraterie. Die Statistiken des Zolls und der Europaischen Kommission belegen,
dass der Trend des Handels mit Pirateriewaren ungebrochen anhalt. Dem soll durch
ein Verbotsrecht des Markeninhabers hinsichtlich aller zollrechtlichen Konstellationen,
einschliellich der Durchfuhr, Umladung, Lagerung, voribergehenden Verwahrung,
aktiven Veredelung oder voriubergehenden Verwendung von Waren begegnet wer-
den.

B. Losung

Die

zen.

Richtlinie ist nach MaRgabe ihres Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht umzuset-

Erweiterung der Darstellungsméglichkeiten im elektronischen Register

Das reformierte Markengesetz (MarkenG-E) verzichtet auf das Erfordernis einer grafi-
schen Darstellbarkeit schutzfahiger Zeichen (vgl. bisher § 8 Absatz 1 MarkenG).
Dadurch entfallt in den Registern auch eine Beschrankung der zulassigen Darstel-
lungsmittel auf eine grafische oder visuelle Darstellung. Die grafische Darstellbarkeit
wird durch ein flexibles Kriterium ersetzt, das insbesondere flr unkonventionelle Mar-
kenformen rechtssichere Darstellungsformen bietet. Auf diese Weise wird das Mar-
kenregister gedffnet und an die Bedurfnisse eines modernen Technologiezeitalters
angepasst.

EinfUhrung einer nationalen Gewahrleistungsmarke

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie wird erstmals auch die Gewahrleistungsmarke
in das deutsche Markenrecht implementiert. Durch die Einflhrung dieser neuen Mar-
kenform wird der Bedeutung von Gitezeichen fur die Wirtschaft Rechnung getragen.
Mit dieser Markenform kénnen unabhangige Markeninhaber ihr Gltesiegel an auser-
wahlte Unternehmen vergeben, die zuvor in einer Satzung festgelegte Kriterien erfl-
len. Gewahrleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Indi-
vidualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vorder-
grund steht. Sie unterliegen den Prinzipien der Neutralitdt und Transparenz und kon-
stituieren Prif- und Uberwachungspflichten.

EinfGhrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt

Zusatzlich zu dem bisher méglichen Léschungsverfahren wegen absoluter Schutz-
hindernisse kénnen kunftig auch relative Nichtigkeitsgrinde (éltere Rechte) und Ver-
fallsgrinde nach Widerspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geltend gemacht werden. Damit werden die Kompetenzen beim DPMA gebindelt.
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Die Zivilgerichte sollen daneben weiterhin fur die Loéschungsverfahren wegen Verfalls
oder alterer Rechte zustandig bleiben. Die Klager respektive Antragssteller haben
diesbezlglich ein Wahlrecht, ob sie sich an das DPMA oder die ordentlichen Gerichte
wenden.

— Einfihrung einer Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung

Die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs
geht bislang davon aus, dass lediglich die Ein- und Ausfuhr von Waren, die mit einer
in der Bundesrepublik Deutschland geschitzten Marke versehen sind, eine marken-
rechtlich relevante Benutzungshandlung darstellen und daher vom Markeninhaber
verboten werden kann. Alle anderen zollrechtlichen Konstellationen sind von einer
Verbotsmaglichkeit nicht erfasst. Im Falle der Durchfuhr bedeutet dies z. B., dass die
Markeninhaberin oder der Markenrechtsinhaber die Durchfuhr der Piraterieware nur
untersagen kann, wenn sie oder er nachweist, dass die Ware Gegenstand einer an
die Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten geschaftlichen Handlung wie Ver-
kauf oder Werbung ist beziehungsweise sein soll. Im Ergebnis tragt die Markeninha-
berin oder der Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast daflir, dass ein Inver-
kehrbringen der Waren im Inland droht. Dies stellt zuweilen ein Hindernis fir die ef-
fektive Bekdmpfung der Produktpiraterie dar, da der Markeninhaberin oder dem Mar-
keninhaber der Nachweis des Inverkehrbringens schwerfallt. Um der wachsenden
Produktpiraterie effektiv begegnen zu kénnen und den Interessen der Markeninhabe-
rinnen und Markeninhaber Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf ein Verfahren vor,
um rechtsverletzende Waren, die der zollamtlichen Uberwachung unterliegen, die
aber nicht in den zollrechtlich freien Verkehr Uberfliihrt werden sollen, aufzuhalten
(val. § 14a MarkenG-E). Die Regelung ist so ausgestaltet, dass fir alle zollrechtlichen
Konstellationen die Interessen der Zollbehérden, der rechtmaRig Durchfihrenden und
der Rechteinhaber gleichermalen beriicksichtigt werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Keine.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Burger

Keiner.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Keiner.
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Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Mit einem Erfullungsaufwand ist auf Bundesebene beim Deutschen Patent- und Marken-
amt und beim Zoll zu rechnen. Der einmalige Erfullungsaufwand belauft sich beim Deut-
schen Patent- und Markenamt voraussichtlich auf 3,05 Millionen Euro brutto, wobei circa
1,15 Millionen Euro auf den Personalaufwand und 1,9 Millionen Euro auf die einmalige IT-
Umstellung entfallen. Der jahrliche Erflullungsaufwand betragt voraussichtlich circa
592 000 Euro brutto, wobei rund 528 000 Euro auf das Deutsche Patent- und Markenamt
und 64 000 Euro auf den Zoll entfallen.

Durch die Einfiihrung neuer Verfahren und die Anderung der Grundsystematik fallen ein-
malige IT-Anpassungs- und Umstellungskosten an. Die Anwendungsoberflachen in der
IT-Infrastruktur sind anzupassen; Schnittstellen miissen aufeinander abgestimmt werden.
Durch die Implementierung neuer Verfahren und Rechtsinstrumente erhéht sich auch der
jahrliche Personalmehraufwand. Ein weiterer Erfullungsaufwand entsteht durch die Ein-
fuhrung einer durch die Richtlinie vorgeschriebenen Regelung flr Waren unter zollamtli-
cher Uberwachung. Der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und die Einfiihrung eines
amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens sind ebenfalls durch die Richtlinie vorge-
schrieben.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmafig im
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. Uber Einzelheiten zur Deckung des Mehrbe-
darfs soll im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden werden.

IT-Umstellung

Fir die Implementierung und den Betrieb der IT dirfte nach aktueller Geschaftsent-
wicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,9 Millionen
Euro brutto zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kos-
ten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf circa 1,7 Millionen Euro brutto
geschéatzt. Die Gbrigen Programmierungsarbeiten und IT-Umstellungen kénnen durch
das DPMA selbst durchgefuhrt werden.

Personalaufwand

Die Kosten flr die organisatorisch-technische Umsetzung (einmaliger Erfillungsauf-
wand) belaufen sich auf circa 1,15 Millionen Euro brutto, Schulungskosten inbegrif-
fen. Die jahrlichen Personalkosten belaufen sich nach Rechnung des DPMA auf
467 000 Euro brutto im Saldo.

Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E)

Der Erfullungsaufwand im Zusammenhang mit der Regelung fur Waren unter zollamt-
licher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E) belduft sich auf circa 64 000 Euro jahrlich.
Der Berechnung liegen 300 Grenzbeschlagnahme-Falle pro Jahr zugrunde, wobei je-
der Fall rund 170 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im mittleren Dienst so-
wie weitere 30 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im gehobenen Dienst er-
fordert.
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F. Weitere Kosten

Keine.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 27. April 2018
Die Bundeskanzlerin

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Regierenden Birgermeister
Michael Muller

Sehr geehrter Herr Président,

hiermit tbersende ich gemaR Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)

mit Begriindung und Vorblatt.

Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz.

Fristablauf: 08.06.18
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Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemal § 6 Absatz 1 NKRG
ist als Anlage beigefugt.

Mit freundlichen GriiRen
Dr. Angela Merkel
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436

des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber die
Marken

(Markenrechtsmodernisierungsgesetz — MaMoG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 |
S. 682), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBI. | S. 558) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Nach der Angabe zu Teil 2 § 14 wird folgende Angabe eingefugt:
,§ 142 Waren unter zollamtlicher Uberwachung®.
b) Teil 3 wird wie folgt geandert:
aa) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:
,§ 37 Prifung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter*.

bb) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

LAbschnitt 3
Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.

cc) Die Angaben zu den §§ 52 bis 55 werden wie folgt gefasst:
,§52  Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit
§ 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
§ 54 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
§ 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten®.

dd) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:
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LJAbschnitt 4
Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt®.
ee) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst:
.8 56 Zustandigkeiten im Deutschen Patent- und Markenamt*.
ff) Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:
,§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt®.
gg) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende Angabe eingefigt:

,§ 65a Verwaltungszusammenarbeit”.

hh) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:

LJAbschnitt 5

Verfahren vor dem Bundespatentgericht".

ii) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:

,§ 68  Beteiligung des Prasidenten oder der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes*.
c) Teil 4 wird wie folgt geandert:
aa) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt gefasst:
»§ 102 Kollektivmarkensatzung®.

bb) Die Angabe zu § 104 wird wie folgt gefasst:

,§ 104 Anderung der Kollektivmarkensatzung®.

d) Nach der Angabe zu § 106 werden die folgenden Angaben eingeflgt:

J1eild
Gewabhrleistungsmarken
§ 106a Gewahrleistungsmarken
§ 106b Inhaberschaft und Benutzung
§ 106c Klagebefugnis; Schadensersatz
§ 106d Gewahrleistungsmarkensatzung
§ 106e Prifung der Anmeldung
§ 106f Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung
§ 106g Verfall

§ 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse®.

e) Die Angabe zu dem bisherigen Teil 5 wird wie folgt gefasst:



f)
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.Teil 6
Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider

Markenabkommen; Unionsmarken®.

Die Angabe zu § 107 wird wie folgt gefasst:

,§ 107 Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache”.

Die Angaben zu den §§ 114 bis 116 werden wie folgt gefasst:
,.§ 114 Widerspruch gegen eine international registrierte Marke
§ 115  Schutzentziehung

§ 116  Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
aufgrund einer international registrierten Marke".

Nach der Angabe zu § 125 wird die Angabe zu Abschnitt 3 wie folgt gefasst:

LAbschnitt 3

Unionsmarken®.

Die Angabe zu § 125a wird wie folgt gefasst:

,§ 125a (weggefallen)”.

Die Angaben zu den §§ 125d und 125e werden wie folgt gefasst:
,§ 125d Umwandlung von Unionsmarken

§ 125e Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte®.

Die Angabe zu § 125g wird wie folgt gefasst:

,§ 1259 Ortliche Zustandigkeit der Unionsmarkengerichte.

Die bisherige Angabe zu Teil 6 wird die Angabe zu Teil 7.
Die bisherige Angabe zu Teil 7 wird die Angabe zu Teil 8.
Die bisherige Angabe zu Teil 8 wird die Angabe zu Teil 9.

Die Angabe zu § 143a wird wie folgt gefasst:

,§ 143a Strafbare Verletzung der Unionsmarke®.
Die bisherige Angabe zu Teil 9 wird die Angabe zu Teil 10.

Die folgenden Angaben werden angefugt:

,§ 159 Schutzdauer und Verlangerung®.

§ 3 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Absatz 1 wird das Wort ,Horzeichen® durch das Wort ,Klange“ ersetzt.
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Markenschutz nicht zuganglich sind Zeichen, die ausschlieRlich
aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
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1.

2.

3.

die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,

die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, oder

die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.”

3. In § 4 Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

4. § 8 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des

§ 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu
werden, dass die zustdndigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmen kénnen.®

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 8 werden die folgenden Nummern 9 bis 12 eingefugt:

9.

10.

11.

12.

die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europaischen
Union oder nach internationalen Ubereinkiinften, denen die Européi-
sche Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehért, und die Ur-
sprungsbezeichnungen und geografische Angaben schitzen, von der
Eintragung ausgeschlossen sind,

die nach Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder von interna-
tionalen Ubereinkiinften, denen die Europaische Union angehdrt, und
die dem Schutz von ftraditionellen Bezeichnungen fiir Weine dienen,
von der Eintragung ausgeschlossen sind,

die nach Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder nach interna-
tionalen Ubereinkiinften, denen die Europaische Union angehdrt, und
die dem Schutz von traditionellen Spezialitdten dienen, von der Eintra-
gung ausgeschlossen sind,

die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvor-
schriften der Europaischen Union oder mit internationalen Ubereinkiinf-
ten, denen die Europaische Union oder die Bundesrepublik Deutsch-
land angehdrt, zu Sortenschutzrechten eingetragenen friheren Sorten-
bezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen
wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng
verwandter Arten beziehen,".

bb) Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die Nummern 13 und 14.

5. § 9 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

3.

wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem
Zeitrang identisch ist oder dieser ahnlich ist, falls es sich bei der Marke mit
alterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benut-
zung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde.”
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b) Folgender Absatz 3 wird angefigt:

»(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ahnlich
angesehen, weil sie in derselben Klasse gemal dem in der Genfer Fassung vom
13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza Uber die internatio-
nale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Mar-
ken (BGBI. 1981 Il S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-
Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon des-
wegen als unahnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-
Klassifikation erscheinen.”

In § 11 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die Woérter ,es sei denn, es
liegt ein Rechtfertigungsgrund fiir die Handlungsweise des Agenten oder des Vertre-
ters vor.” ersetzt.

§ 14 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort ,Verkehr* die Worter
»,in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen® eingeflgt.

bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

2.

ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch
oder ihr ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird,
die mit denjenigen identisch oder ihnen ahnlich sind, die von der Marke
erfasst werden, und fiir das Publikum die Gefahr einer Verwechslung
besteht, die die Gefahr einschliel3t, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fur
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke
um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zei-
chens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt.”

cc) Folgende Satze werden angefugt:

~Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ahnlich an-
gesehen, weil sie in derselben Klasse gemal dem in der Nizza-Klassifikation
festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen
werden nicht schon deswegen als unahnlich angesehen, weil sie in ver-
schiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.*

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefligt:

9.

das Zeichen als Handelsnamen oder geschaftliche Bezeichnung oder
als Teil eines Handelsnamens oder einer geschéaftlichen Bezeichnung
zu benutzen,”.

bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und der Punkt am Ende wird durch
ein Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefugt:
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10.

11.

.. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie
2006/114/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 uber irrefUhrende und vergleichende Werbung (ABI. L
376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.*

Nach § 14 wird folgender § 14a eingeflgt:

.S 14a
Waren unter zollamtlicher Uberwachung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung ist berech-
tigt, Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich
freien Verkehr zu Uberflihren, wenn die Waren, einschlielich ihrer Verpackung, aus
Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschaftliche Be-
zeichnung aufweisen, die mit der fur derartige Waren eingetragenen Marke oder ge-
schaftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von
dieser Marke oder dieser geschaftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.

(2) Die Berechtigung des Inhabers der Marke oder der geschéftlichen Bezeich-
nung nach Absatz 1 erlischt, wenn wahrend eines Verfahrens, das der Feststellung
dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschaftliche Bezeichnung verletzt wur-
de, und das gemal der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums
durch die Zollbehérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des
Rates (ABI. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmel-
der oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Mar-
ke oder der geschaftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der
Waren im endgultigen Bestimmungsland zu untersagen.”

Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angefugt:

{3) Die Absatze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgrinde
fur die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.*

§ 22 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wérter ,Léschung der Eintragung®
durch die Worter ,Erklarung der Nichtigkeit® ersetzt.

b) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wérter ,,§ 14 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 ersetzt.

c) In Nummer 2 werden vor dem Wort ,geléscht” die Worter fir verfallen oder fir
nichtig erklart und® eingeftigt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma er-
setzt.

d) Folgende Nummer 3 wird angeflgt:

»3. weil an dem flr den Zeitrang der Eintragung der jlingeren Marke mafgebli-
chen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1
Nummer 2, § 14 Absatz 2 Satz1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 be-
stand.”

§ 23 wird wie folgt gefasst:
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»S 23
Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschaft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung darf einem
Dritten nicht untersagen, im geschéftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine naturliche Person ist,

2. ein mit der Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder
ahnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches
Zeichen oder ein ahnliches Zeichen als Angabe Uber Merkmale oder Eigenschaf-
ten von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffen-
heit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung
oder ihrer Erbringung, oder

3. die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung
oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der
Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Be-
stimmung einer Ware insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil oder einer
Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten
den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.”

§ 25 wird wie folgt gefasst:

.8 25
Ausschluss von Ansprichen bei mangelnder Benutzung

(1) Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Anspriche im Sinne
der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten
funf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs fiir die Waren oder Dienstleistun-
gen, auf die er sich zur Begrindung seines Anspruchs beruft, nicht gemaR § 26 be-
nutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens funf Jahren kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke moglich war.

(2) Werden Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19¢c wegen Verletzung ei-
ner eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Klager auf
Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten funf Jah-
re vor Erhebung der Klage fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur
Begrindung seine Anspruchs beruft, gemal § 26 benutzt worden ist oder dass be-
rechtigte Grunde flur die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung seit mindestens flinf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich
war. Endet der Zeitraum von flinf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Kla-
ge, so hat der Klager auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke in-
nerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Schluss der miindlichen Verhandlung gemaf
§ 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorla-
gen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen bertcksich-
tigt, fir die die Benutzung nachgewiesen worden ist.*

§ 26 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
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14.

15.

16.

17.

»(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhangig davon, ob
die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen
ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung ab-
weicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht
verandert.”

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Soweit die Benutzung innerhalb von funf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab
dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke méglich ist, erforderlich ist, tritt in
den Fallen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an
die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Wi-
derspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der
Widerspruch zuriickgenommen wurde.*

§ 27 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angeflgt:

,Dies gilt entsprechend fiir die rechtsgeschéftliche Verpflichtung zur Ubertragung
eines Geschaftsbetriebs oder eines Teils eines Geschaftsbetriebs.”

b) In Absatz 3 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 28 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils das Wort ,Patentamt” durch die Worter
.Deutschen Patent- und Markenamt” und das Wort ,Patentgericht® durch das
Wort ,Bundespatentgericht ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamts” durch die Woérter ,Deutschen Patent-
und Markenamts® ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent-
und Markenamt ersetzt.

In § 29 Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt* ersetzt.

§ 30 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angeflgt:

~Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschlieRlichen Lizenz Klage
wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach férm-
licher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen
Verletzung einer Marke erhoben hat.”

b) Folgender Absatz 6 wird angefugt:

»(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt tragt auf Antrag des Inhabers der
Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein,
wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Fir die Ande-
rung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf
Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers geldscht. Der L6-
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schungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung
des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfol-
gers.”

18. § 32 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:
»1. einen Antrag auf Eintragung,”.
bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.
cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wird wie folgt gefasst:

»3. eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8
Absatz 1 unterfallt, und®.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.
19. § 33 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Anmel-
dung mit den Angaben nach § 32 Absatz 2 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereicht hat. Der Eingang der Anmeldeunterlagen bei einem Patentinformations-
zentrum, das durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und fir
Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme von Markenanmeldun-
gen bestimmt ist, gilt als Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt.”

20. § 34 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutsche Patent-
und Markenamt® ersetzt.

21. In § 35 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt durch die Woérter ,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt® ersetzt.

22. § 36 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort ,Patentamt® durch die
Worter ,Deutsche Patent- und Markenamt® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Werden nach Absatz 1 Nummer 1 festgestellte Mangel der Anmeldung
nicht innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist
beseitigt, so gilt die Anmeldung als zurickgenommen. Werden die festgestellten
Méangel fristgerecht beseitigt, so wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an dem
die Mangel beseitigt worden sind.”
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e)

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt‘ durch die Worter ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt® ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Werden sonstige Mangel innerhalb einer vom Deutschen Patent- und
Markenamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist das Deutsche Patent- und
Markenamt die Anmeldung zurick.”

In Absatz 5 wird das Wort ,Patentamt“ durch die Worter ,Deutsche Patent- und
Markenamt” ersetzt.

23. § 37 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 37
Prufung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter*.
In Absatz 3 wird die Angabe ,Nr. 10“ durch die Angabe ,Nummer 14“ ersetzt.
Folgender Absatz 6 wird angeflgt:

»(6) Naturliche oder juristische Personen sowie die Verbande der Hersteller,
Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher kdnnen vor der
Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Be-
merkungen einreichen, in denen sie erlautern, aus welchen Griinden die Marke
von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Die Personen und Verbande
kénnen beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen
einreichen, in denen sie erlautern, aus welchen Griinden die Anmeldung einer
Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke zurtckzuweisen ist. Die Personen und
Verbande sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht
beteiligt.”

24. § 42 wird wie folgt geandert:

a)

c)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

.Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus
einer geschutzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschiitzten geografischen
Angabe mit dlterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Mar-
ke Widerspruch erhoben werden.*

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 3 wird das Wort ,oder” durch ein Komma ersetzt.

bb) Der Nummer 4 wird das Wort ,oder* angefugt.

cc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefligt:

D. wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit al-
terem Zeitrang in Verbindung mit § 13“.

Die folgenden Absatze 3 und 4 werden angefiigt:
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»(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines alteren Rechts oder
mehrerer alterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber
gehdren.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseiti-
gen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeraumt, um eine gutli-
che Einigung zu erméglichen.”

§ 43 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit alterem
Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenut-
zung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor dem
Anmelde- oder Prioritatstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, ge-
maf § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens funf Jahren
kein Widerspruch mehr gegen sie moglich war. Der Nachweis kann auch durch eine
eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Wa-
ren und Dienstleistungen berlcksichtigt, fur die die Benutzung nachgewiesen worden
ist.”

In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,eine in diesem Zeitpunkt anhangige Kla-
ge auf Loschung der Eintragung“ durch die Worter ,eine in diesem Zeitpunkt anhan-
gige Klage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder ein in diesem Zeit-
punkt gestellter Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit* ersetzt.

§ 47 wird wie folgt gefasst:

.S 47
Schutzdauer und Verlangerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag
(§ 33 Absatz 1) und endet zehn Jahre danach.

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer
durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermachtigten Person um jeweils zehn Jahre ver-
langert, sofern die Verlangerungsgebiihr entrichtet worden ist.

(3) Die Verlangerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden, dass
die Verlangerungsgebihr und eine Klassengebuhr fir jede zu verlangernde Klasse
ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gezahlt
wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Markeninhabers oder einer ermachtig-
ten Person nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Gebuhren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleis-
tungen, flr die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur fir diese Wa-
ren oder Dienstleistungen verlangert. Werden lediglich die erforderlichen Klassenge-
blhren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet,
nur fir die Klassen verlangert, fir die die gezahlten Gebuhren ausreichen. Besteht
eine Leitklasse, so wird sie vorrangig berticksichtigt. Im Ubrigen werden die Klassen
in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berucksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber min-
destens sechs Monate im Voraus Uber den Ablauf der Schutzdauer. Das Deutsche
Patent- und Markenamt haftet nicht fur eine unterbliebene Unterrichtung.
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28.

29.

30.

(6) Der Antrag auf Verlangerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs Mo-
naten vor Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag kann noch inner-
halb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht
werden.

(7) Die Verlangerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der vo-
rausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und verof-
fentlicht.

(8) Wird die Schutzdauer nicht verlangert, so wird die Eintragung der Marke mit
Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer geléscht.*

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

LAbschnitt 3

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.

§ 49 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag fir verfallen erklart und ge-
I6scht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr ge-
gen sie mdoglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von funf
Jahren nicht gemaf § 26 benutzt worden ist.”

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Ldschungsantrags® durch die Worter ,Antrags auf
Erklarung des Verfalls* ersetzt.

cc) In Satz 3 werden das Wort ,Léschungsantrags® durch die Woérter ,Antrags
auf Erklarung des Verfalls® und die Wérter ,Antrag auf Léschung® durch die
Worter ,der Antrag auf Erklarung des Verfalls® ersetzt.

dd) In Satz 4 werden das Wort ,Loschung” durch die Wérter ,Erklarung des Ver-
falls* und das Wort ,Patentamt durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wérter ,wegen Verfalls ge-
I6scht durch die Worter ,fur verfallen erklart und geldscht® ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort ,geléscht* durch die Woérter fur verfallen erklart und
geldscht® ersetzt.

§ 50 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,wegen Nichtigkeit geldscht® durch die Wérter ,fur
nichtig erklart und geldscht ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
A2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 einge-

tragen worden, so kann die Eintragung nur fir nichtig erklart und geléscht wer-
den, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung lber den
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Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3
findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu
dem Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung fur die Waren
und Dienstleistungen, flr die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Ver-
kehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2
oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann geléscht werden,
wenn der Antrag auf Léschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Ein-
tragung gestellt wird.”

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wértern ,von Amts wegen®
die Woérter ,fir nichtig erklart und“ eingefligt und wird die Angabe ,Nr. 4 bis
10“ durch die Woérter ,Nummer 4 bis 14“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,Ldschungsverfahren® durch das Wort ,Nichtig-
keitsverfahren® ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe ,Nr. 4 bis 9“ durch die Worter ,Nummer 4 bis
13“ und das Wort ,Léschung” durch die Wérter ,Erklarung der Nichtigkeit® er-
setzt.

In Absatz 4 werden nach den Wortern ,nur fir diese Waren oder Dienstleistun-
gen“ die Worter ,fur nichtig erklart und“ eingefugt.

§ 51 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemaR § 55 oder Antrag ge-
maR § 53 fur nichtig erklart und geldscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9
bis 13 mit alterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklarung der Nichtig-
keit kann auch auf mehrere altere Rechte desselben Inhabers gestiitzt werden.*

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort ,geldscht” die Woérter fur nichtig erklart und®
eingefigt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort ,geléscht” die Wérter fur nichtig erklart und®
eingefiigt und werden die Worter ,Antrags auf Léschung“ durch die Woérter
»2Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit” ersetzt.

In Absatz 3 werden vor dem Wort ,geléscht® die Woérter ,fur nichtig erklart und®
eingefiigt und wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wérter ,§ 14 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit alterem
Zeitrang nicht fur nichtig erklart und geléscht werden, wenn die Eintragung der
Marke mit alterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritadtstag der Marke mit jinge-

rem Zeitrang aus folgenden Grunden hatte fur verfallen oder nichtig erklart und
geléscht werden kdnnen:

1. Verfall nach § 49 oder

2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.
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32.

33.

Fir die Prifung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf
die Kennzeichnungskraft der alteren Marke am Anmelde- oder Prioritatstag der
jungeren Marke abzustellen.®

e) In Absatz 5 werden nach den Woértern ,nur fir diese Waren oder Dienstleistun-
gen” die Worter ,fir nichtig erklart und” eingefiigt.

§ 52 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 52
Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit®.
b) Die Absatze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in
dem die Marke fur verfallen erklart wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des An-
trags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklarung des Verfalls an als
nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein friherer
Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgriinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in
dem die Marke fiir nichtig erklart worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.”

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wortern ,L6schung der Ein-
tragung“ die Worter ,aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit* eingeftigt.

bb) In den Nummern 1 und 2 in dem Satzteil vor Satz 2 werden jeweils die Woér-
ter ,Antrag auf Loschung® durch die Wérter ,Antrag auf Erklarung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit ersetzt.

Die §§ 53 und 54 werden wie folgt gefasst:

»9 53
Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen abso-
luter Schutzhindernisse (§ 50) und alterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen
Patent- und Markenamt zu stellen. Die zur Begrindung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sind anzugeben. Fir die Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Pa-
tentgesetzes entsprechend. Der Antrag ist unzulassig, soweit tber denselben Streit-
gegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskraf-
tiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn Uber denselben Streitgegenstand
zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshangig ist. § 325 Absatz 1 der Zi-
vilprozessordnung gilt entsprechend. Werden zwischen denselben Beteiligten mehre-
re Antrdge nach Satz 1 gestellt, so kénnen diese verbunden und kann Uber diese in
einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse kann von jeder natirlichen oder juristischen Person gestellt wer-
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den sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleis-
tungsunternehmern, Handlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein
kann.

(3) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen des Bestehens alterer Rech-
te kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und Personen, die
berechtigt sind, Rechte aus einer geschutzten geografischen Angabe oder geschiitz-
ten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder
ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent-
und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hiertiber zu
und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem An-
trag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklaren.

(5) Widerspricht der Inhaber der Léschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit
nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Ver-
fall erklart und die Eintragung geldscht. Wird dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemaf
widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den
Widerspruch mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemaf widersprochen, so stellt das
Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Ver-
fallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Widerspruchs die Geblhr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Pa-
tentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlos-
sen.

(6) Ist der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen alterer Rechte vom Inha-
ber einer eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf
Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten funf
Jahre vor Antragsstellung gemal § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt
seit mindestens funf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie moéglich war. Wurde
Widerspruch erhoben, werden die finf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die
das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder
der Widerspruch zurickgenommen wurde. Endet der Zeitraum von funf Jahren der
Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragssteller auf Einrede des
Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor
der Entscheidung gemaf § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit alterem Zeitrang
am Anmelde- oder Prioritatstag der Marke mit jingerem Zeitrang bereits seit mindes-
tens flinf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgeg-
ners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang an
diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 flr verfallen hatte erklart werden kénnen. Bei
der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen bertcksichtigt, fur die
die Benutzung nachgewiesen worden ist. Der Nachweis kann auch durch eine eides-
stattliche Versicherung erbracht werden.

(7) Ist das durch die Eintragung der Marke begriindete Recht auf einen anderen
Ubertragen worden oder Ubergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch
gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Fir die Befugnis des
Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der
Zivilprozessordnung entsprechend.
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34.

§ 54
Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn
Uber den Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unan-

fechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke an-
hangig ist oder

2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen
Marke zu unterlassen.

Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach
Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Num-
mer 2 beantragt werden.

(2) Fur die Antragsstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der
Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhalt der Beitretende
die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.”

§ 55 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Léschungsverfahren® durch die Wérter ,Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

b) Absatz 1 wird die folgt gefasst:

A1) Die Klage auf Erklarung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen
Bestehens alterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetra-
genen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzuldssig, wenn
Uber denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1. bereits gemaf § 53 entschieden wurde,

2. ein Antrag gemal § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt
wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.”
c) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 werden die Woérter ,L6schung wegen® durch die Woérter ,Erkla-
rung des” ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das Wort ,L&schung® durch die Woérter
-Erklarung der Nichtigkeit ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Ist die Klage auf Erklarung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen

Marke mit alterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Be-

klagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten flinf Jahre vor
Erhebung der Klage gemal § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeit-
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punkt sei mindestens finf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie mdglich
war.”

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~War die Marke mit alterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritatstag der jiun-
geren Marke bereits seit mindestens flinf Jahren eingetragen, so hat der
Klager auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung
der Marke mit lterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hat-
te fur nichtig erklart und geléscht werden kénnen.*

Dem Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefugt:

»(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der
Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den
Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht Ubermittelt dem Deutschen
Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskraftigen Urteils. Das Deut-
sche Patent- und Markenamt tragt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum
der Rechtskraft in das Register ein.”

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

LAbschnitt 4

Allgemeine Vorschriften flr das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Marken-

amt”.

§ 56 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In der Uberschrift und in Absatz 1 wird jeweils das Wort ,Patentamt* durch die
Woérter ,Deutschen Patent- und Markenamt® ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamts” durch die Worter ,Deutschen Patent-
und Markenamts® ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort ,Patentgericht” durch das Wort ,Bundespatentge-
richt” ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamts” durch die Wérter ,Deutschen Patent-
und Markenamts® ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort ,Ldschung” durch die Worter ,Erklarung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit* und die Angabe ,§ 54“ durch die Angabe ,§ 53" er-

setzt.
In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort ,Beamten“ die Woérter ,und Beamtinnen®
eingeflgt.
In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutsche

Patent- und Markenamt® ersetzt.

39. § 59 wird wie folgt geandert:
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40.

41.

42.

43.

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt” durch die Wérter ,Deutsche Patent-
und Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamts® durch die Worter ,Deutschen Patent- und
Markenamts® ersetzt.

§ 60 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann jederzeit die Beteiligten la-
den und anhéren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte eidlich oder uneidlich
vernehmen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Urkunde
wirdigen sowie andere zur Aufklarung der Sache erforderlichen Ermittlungen an-
stellen. Die Vorschriften des Buches 2 der Zivilprozessordnung zu diesen Be-
weismitteln sind entsprechend anzuwenden.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefugt:

.Im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren findet eine Anhérung statt, wenn ein
Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies fir
sachdienlich erachtet.”

In § 62 Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt” durch die Wérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 63 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® und das Wort ,Patentamts” durch die Worter ,Deutschen Patent-
und Markenamts” ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Léschung“ durch die Worter ,Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit® ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® und werden die Wérter ,oder das Ldschungsverfahren durch ein
Komma und die Worter ,Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort ,Patentgerichts* durch das Wort ,Bundespatentge-
richts* ersetzt.

§ 64 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.
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Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,(4) Uber die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Deutschen Patent- und
Markenamts durch Beschluss.”

44. § 64a wird wie folgt gefasst:

,g 64a
Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt fiir die Kosten das

Patentkostengesetz.”

45. § 65 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

k)

In Nummer 4 werden die Worter ,und Ldschungsverfahren durch ein Komma
und die Worter ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

In Nummer 5 werden nach dem Wort ,Kollektivmarken“ die Worter ,und Gewahr-
leistungsmarken® eingefugt.

In Nummer 6 werden nach dem Wort ,Marken® die Worter ,sowie uber Wider-
spruchs- und Nichtigkeitsverfahren® eingeflgt.

In Nummer 7 wird das Wort ,Patentamt“ durch die Worter ,Deutschen Patent-
und Markenamt” und das Wort ,Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort ,Unions-
marken® ersetzt.

Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefugt:

,8. Bestimmungen (ber die in das Register aufzunehmenden Angaben Uber Li-
zenzen zu treffen,”.

Die bisherigen Nummern 8 wird Nummer 9.

Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und das Wort ,Patentamts® wird durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamts® ersetzt.

Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.

Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und nach dem Wort ,Beamte“ werden
die Worter ,und Beamtinnen“ und nach den Wértern ,Léschung von Marken® die
Worter ,aufgrund Verzichts, Verfalls oder Nichtigkeit* eingefigt und wird die An-
gabe ,8§§ 53 und 54° durch die Angabe ,§ 53 ersetzt.

Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und nach dem Wort ,Beamte® die
Worter ,und Beamtinnen® eingefligt.

Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14.

46. Nach § 65 wird folgender § 65a eingefugt:
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47.

48.

49.

50.

,8 65a
Verwaltungszusammenarbeit

Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet in den Tatigkeitsbereichen, die fur
den nationalen, internationalen und den Markenschutz in der Europaischen Union
von Belang sind, effektiv mit anderen nationalen Markenamtern, der Weltorganisation
fur geistiges Eigentum und dem Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum
zusammen und férdert die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im
Zusammenhang mit der Prifung, Eintragung, Verwaltung und Léschung von Marken.*

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:

LAbschnitt 5

Verfahren vor dem Bundespatentgericht®.

§ 66 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentgericht durch das Wort ,Bundespatentge-
richt ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent-
und Markenamt ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 4 bis 6 wird jeweils das Wort ,Patentgericht® durch das Wort
.Bundespatentgericht* ersetzt.

In § 67 Absatz 1 wird das Wort ,Patentgerichts“ durch das Wort ,Bundespatentge-
richts® ersetzt.

§ 68 wird wie folgt gefasst:

,§ 68

Beteiligung des Préasidenten oder der Prasidentin des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes

(1) Der Prasident oder die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes
kann, wenn er oder sie dies zur Wahrung des 6ffentlichen Interesses als angemessen
erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht gegeniber schriftliche
Erklarungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausflihrungen ma-
chen. Schriftliche Erklarungen des Prasidenten oder der Prasidentin des Deutschen
Patent- und Markenamtes sind den Beteiligten von dem Bundespatentgericht mitzu-
teilen.

(2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von
grundsétzlicher Bedeutung als angemessen erachtet, dem Prasidenten oder der Pra-
sidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes anheimgeben, dem Beschwerde-
verfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklarung erlangt der Prasident
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oder die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes die Stellung eines o-
der einer Beteiligten.”

In § 69 Nummer 2 und 3 wird jeweils das Wort ,Patentgericht” durch das Wort ,Bun-
despatentgericht” ersetzt.

§ 70 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,Patentgericht® durch das Wort
.Bundespatentgericht* ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt” durch die Wérter ,Deutsche Patent-
und Markenamt® ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 4 wird das Wort ,Patentamt* durch die Worter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 71 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentgericht* durch das Wort ,Bundespatent-
gericht” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Prasidenten oder der Prasidentin des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes kdnnen Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem
oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Antrage gestellt hat.”

c) In Absatz 3 wird das Wort ,Patentgericht* durch das Wort ,Bundespatentgericht*
ersetzt.

d) In Absatz 4 wird das Wort ,Léschung® durch die Wérter ,Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit® ersetzt.

In § 72 Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 73 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentgericht* durch das Wort ,Bundespatent-
gericht” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Woérter ,Der Vorsitzende oder ein von ihm zu be-
stimmendes Mitglied des Senats“ durch die Worter ,Der oder die Vorsitzende o-
der ein von ihm oder ihr zu bestimmendes Mitglied des Senats® und wird das
Wort ,Patentgerichts“ durch das Wort ,Bundespatentgerichts® ersetzt.

In § 74 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 2 sowie § 78 Absatz 1 Satz 1 wird je-
weils das Wort ,,Patentgericht” durch das Wort ,Bundespatentgericht* ersetzt.

§ 76 wird wie folgt gefasst:
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

,§ 76
Gang der Verhandlung
(1) Der oder die Vorsitzende eroffnet und leitet die mundliche Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache tragt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstat-
ter oder die Berichterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.

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

(4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsachlicher
und rechtlicher Hinsicht zu erdrtern.

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

(6) Nach Erorterung der Sache erklart der oder die Vorsitzende die mindliche
Verhandlung fur geschlossen. Der Senat kann die Wiedereréffnung beschlieRen.*

§ 79 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentgerichts® durch das Wort ,Bundespatentge-
richts” ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort ,Patentgericht” durch das Wort ,Bundespatentge-
richt ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentgerichts® durch das Wort ,Bundespatentge-
richts” ersetzt.

In § 80 Absatz 1 und 4 Satz 1, § 81 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 in dem Satzteil
vor Nummer 1, Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 sowie § 81a Absatz 1 wird je-
weils das Wort ,Patentgericht® durch das Wort ,Bundespatentgericht® ersetzt.

§ 82 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort ,Patentgericht® durch das Wort
.Bundespatentgericht* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentgerichts® durch das Wort ,Bundespatentge-
richts* ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patentgericht* durch das Wort ,Bundespatent-
gericht” ersetzt.

In § 83 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentgerichts“ durch das Wort ,Bundespa-
tentgerichts® ersetzt.

In § 87 Absatz 2 werden die Woérter ,Prasident des Patentamts® durch die Worter
,Prasident oder die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts® ersetzt.

In § 89 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Patentgericht” durch das Wort
.Bundespatentgericht* ersetzt.
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§ 90 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Léschung” durch die Wérter ,Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit® ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Dem Prasidenten oder der Prasidentin des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes kdnnen Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbe-
schwerde eingelegt oder in dem Verfahren Antrage gestellt hat.”

In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt durch die Worter ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt® und das Wort ,Patentgericht“ durch das Wort ,Bundespatentge-
richt ersetzt.

In § 91a Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Worter ,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.

In § 92 werden die Worter ,Patentamt, dem Patentgericht® durch die Wérter ,Deut-
schen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht® ersetzt.

In § 93 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® und das Wort ,Patentgericht* durch das Wort ,Bundespatentgericht* er-
setzt.

In § 94 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 3 in dem Satzteil vor
Satz 2 wird jeweils das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 95 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,Patentamt setzt das Patentgericht auf Er-
suchen des Patentamts” durch die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt
setzt das Bundespatentgericht auf Ersuchen des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts® ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Patentgerichts durch das Wort ,Bundespa-
tentgerichts® ersetzt.

§ 95a wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 und 3 Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Worter ,Deut-
sche Patent- und Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Patentgerichts“ durch das Wort ,Bundespa-
tentgerichts” ersetzt.

c) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutsche
Patent- und Markenamt® ersetzt.

§ 96 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Pa-

tent- und Markenamt und jeweils das Wort ,Patentgericht® durch das Wort ,Bun-
depatentgericht” ersetzt.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch die Woérter ,Deutsche Patent-
und Markenamt® ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® und das Wort ,Patentgericht” durch das Wort ,Bundespatentgericht*
ersetzt.

In § 96a wird das Wort ,Patentgericht® durch das Wort ,Bundespatentgericht* ersetzt.

Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

.Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.”

§ 98 wird wie folgt gefasst:

»S 98
Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken kdnnen nur Ver-
bande von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Handlern sein,
einschlielllich der Dachverbande und Spitzenverbande, deren Mitglieder selbst Ver-
bande sind, die die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Trager von Rechten und
Pflichten zu sein, Vertrage zu schlieRen oder andere Rechtshandlungen vorzuneh-
men und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. Diesen Verbanden sind die
juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts gleichgestellt.*
§ 100 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

.Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer
geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
»(2) Die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine
hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benut-

zung im Sinne des § 26.°

In § 101 Absatz 1 wird das Wort ,Markensatzung“ durch das Wort ,Kollektivmarken-
satzung“ ersetzt.

§ 102 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift und den Abséatzen 1 und 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 und
Absatz 3 wird jeweils das Wort ,Markensatzung“ durch das Wort ,Kollektiv-
markensatzung” ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefugt:

»(4) Die Kollektivmarkensatzung wird im Register eingetragen.*

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das Wort ,Markensatzung“ wird durch
das Wort ,Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

§ 103 wird wie folgt gefasst:
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,§ 103
Prifung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird aufer nach § 37 auch dann zu-
rickgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 ent-
spricht oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoft.

(2) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird aul3erdem zurlickgewiesen, wenn
die Gefahr besteht, dass das Publikum Uber den Charakter oder die Bedeutung der
Marke irregefihrt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken
kann, als ware sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird nicht zuriickgewiesen, wenn der
Anmelder die Kollektivmarkensatzung so andert, dass die Zurlickweisungsgriinde der
Absatze 1 und 2 nicht mehr bestehen.”

§ 104 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Markensatzung“ durch das Wort ,Kollektiv-
markensatzung” ersetzt.

b) In Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt® durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® und das Wort ,Markensatzung® durch das Wort ,Kollektivmarkensat-
zung“ ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort ,Markensatzung“ durch das Wort ,Kollektivmarkensat-
zung“ ersetzt.

d) Die folgenden Absatze 3 und 4 werden angefiigt:
»(3) FUr die Zwecke dieses Gesetzes wird die Ande[ung der Kollektiv-
markensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung im Regis-

ter eingetragen ist.

(4) Schriftiche Bemerkungen Dritter gemafR § 37 Absatz 6 Satz 2 kdnnen
auch in Bezug auf geanderte Kollektivmarkensatzungen eingereicht werden.*

§ 105 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Worter ,wegen Verfalls® durch die
Woérter ,fur verfallen erklart und® ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,Markensatzung“ durch das Wort ,Kollektiv-
markensatzung® ersetzt und wird das Wort ,oder” gestrichen.

cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefligt:
3. wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt wor-
den ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im

Sinne von § 103 Absatz 2 irregefiihrt wird, oder*.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und das Wort ,Markensatzung® wird
jeweils durch das Wort ,Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
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82.

83.

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,Léschung® durch die Woérter ,Erklarung des Verfalls®
und das Wort ,Patentamt” durch die Wérter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt® ersetzt.
bb) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 54“ durch die Angabe ,§ 53 ersetzt.

§ 106 wird wie folgt gefasst:

,§ 106
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird auf3er aus den in § 50 genannten
Nichtigkeitsgriinden auf Antrag fir nichtig erklart und geléscht, wenn sie entgegen
§ 103 eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Kollektivmarkensat-
zung, so wird die Eintragung nicht fur nichtig erklart und geldscht, wenn der Inhaber
der Kollektivmarke die Kollektivmarkensatzung so &ndert, dass der Nichtigkeitsgrund
nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen
Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.°

Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingefiigt:

,reild

Gewabhrleistungsmarken

§ 106a
Gewahrleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewahrleistungsmarke gewahrleistet fir die Waren und
Dienstleistungen, fur die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder mehrerer der
folgenden Eigenschaften:

1. das Material,

2. die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleis-
tungen,

3. die Qualitat, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geo-
grafischen Herkunft.

Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, fur die die Gewahrleis-
tung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, fiir die kei-
ne derartige Gewahrleistung besteht. Eine Gewahrleistungsmarke muss bei der An-
meldung als solche bezeichnet werden.

(2) Auf Gewahrleistungsmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzu-
wenden, soweit in diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.
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§ 106b
Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung
(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewahrleistungsmarken
kann jede natrliche oder juristische Person, einschliellich Einrichtungen, Behdrden
und juristische Personen des offentlichen Rechts sein, sofern sie keine Tatigkeit aus-
ubt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, fur die eine Gewahrleistung
besteht, umfasst.

(2) Die ernsthafte Benutzung einer Gewahrleistungsmarke durch mindestens ei-
ne hierzu befugte Person gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

§ 106¢c
Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Gewahrleistungsmarkensatzung nichts anderes bestimmt ist,
kann eine zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigte Person Klage we-
gen Verletzung der Gewahrleistungsmarke nur erheben, wenn der Inhaber der Ge-
wahrleistungsmarke dem zustimmt.

(2) Der Inhaber der Gewahrleistungsmarke kann auch Ersatz des Schadens ver-
langen, der den zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigten Personen

aus der unbefugten Benutzung der Gewahrleistungsmarke oder eines ahnlichen Zei-
chens entstanden ist.

§ 106d
Gewahrleistungsmarkensatzung

(1) Der Anmeldung der Gewahrleistungsmarke muss eine Gewahrleistungs-
markensatzung beigeflgt sein.

(2) Die Gewahrleistungsmarkensatzung muss mindestens enthalten:

1. Name des Inhabers der Gewahrleistungsmarke,

2. eine Erklarung des Inhabers der Gewahrleistungsmarke, selbst keine Tatigkeit
auszulben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Ge-
wahrleistung ibernommen wird, umfasst,

3. eine Darstellung der Gewahrleistungsmarke,

4. die Angabe der Waren und Dienstleistungen, fir die eine Gewahrleistung beste-
hen soll,

5. Angaben dartber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von
der Gewahrleistung umfasst werden,

6. die Bedingungen fur die Benutzung der Gewahrleistungsmarke, insbesondere die
Bedingungen fir Sanktionen,

7. Angaben uber die zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke befugten Personen,
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8. Angaben Uber die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewahrleistungsmarke
die von der Gewahrleistung umfassten Eigenschaften zu prifen und die Benut-
zung der Marke zu Uberwachen hat,

9. Angaben Uber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen
der Gewahrleistungsmarke.

(3) Die Gewahrleistungsmarkensatzung wird im Register eingetragen.

(4) Die Einsichtnahme in die Gewahrleistungsmarkensatzung steht jeder Person
frei.

§ 106e
Prifung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Gewahrleistungsmarke wird auf3er nach § 37 auch zu-
rickgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 oder
§ 106d entspricht oder wenn die Gewahrleistungsmarkensatzung gegen die offentli-
che Ordnung oder die guten Sitten verstoRt.

(2) Die Anmeldung einer Gewahrleistungsmarke wird aulRerdem zurickgewie-
sen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum Uber den Charakter oder die Be-
deutung der Marke irregeflihrt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck
erwecken kann, als ware sie etwas anderes als eine Gewahrleistungsmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zurickgewiesen, wenn der Anmelder die Gewahr-

leistungsmarkensatzung so andert, dass die Zurickweisungsgrinde der Absatze 1
und 2 nicht mehr bestehen.

§ 106f
Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung

(1) Der Inhaber der Gewahrleistungsmarke hat dem Deutschen Patent- und
Markenamt jede Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

(2) Im Fall einer Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung sind die §§ 106d
und 106e entsprechend anzuwenden.

(3) Fur die Zwecke dieses Gesetzes wird die Anderung__der Gewahrleistungs-
markensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung ins Register
eingetragen worden ist.

(4) Schriftiche Bemerkungen Dritter gemaR § 37 Absatz 6 Satz 2 kénnen auch
in Bezug auf gednderte Gewahrleistungsmarkensatzungen eingereicht werden.

§ 106g
Verfall
(1) Die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke wird auf’er aus den in § 49 ge-

nannten Verfallsgrinden auf Antrag auch in den folgenden Fallen fur verfallen erklart
und geldscht:
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1. wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht
mehr erfillt,

2. wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke keine geeigneten MaRnahmen trifft,
um zu verhindern, dass die Gewahrleistungsmarke missbrauchlich in einer der
Gewahrleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird,

3. wenn die Gewahrleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden
ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum nach § 106e Absatz 2 irregefuhrt
wird, oder

4. wenn eine Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Ab-
satz 2 gemal § 106d Absatz 3 in das Register eingetragen worden ist, es sei
denn, dass der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Gewahrleistungsmarken-
satzung erneut so andert, dass der Verfallsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbrauchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist
es insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Gewahrleistungsmarke durch
andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu tau-
schen.

(3) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls nach Absatz 1 ist beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.

§ 106h
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke wird auf’er aus den in § 50 ge-
nannten Nichtigkeitsgrinden auf Antrag auch fur nichtig erklart und geléscht, wenn
sie entgegen § 106e nicht zurickgewiesen und eingetragen worden ist. Betrifft der
Nichtigkeitsgrund die Gewahrleistungsmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht
fur nichtig erklart und geléscht, wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Ge-
wahrleistungsmarkensatzung so andert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr be-
steht.

(2) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen
Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.°

84. Der bisherige Teil 5 wird Teil 6 und die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,1eil 6

Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach
dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®.

85. § 107 wird wie folgt gefasst:
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86.

87.

88.

89.

,§ 107
Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von
Marken nach der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 des Madrider Abkommens
vom 14. April 1891 Uber die internationale Registrierung von Marken (BGBI. 1970 I
S. 293, 418) (Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in die-
sem Abschnitt oder im Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Samtliche Antrage sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationa-
len Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach
Wahl des Antragstellers entweder in franzdsischer oder in englischer Sprache einzu-
reichen.”

In § 108 Absatz 1, § 111 Absatz 1 und § 112 Absatz 1 wird jeweils das Wort ,Patent-
amt” durch die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt® ersetzt.

Die Uberschrift des § 114 wird wie folgt gefasst:

S 114
Widerspruch gegen eine international registrierte Marke®.

§ 115 wird wie folgt gefasst:

§ 115
Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklarung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder
der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder alterer Rechte (§ 51)
tritt fUr international registrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangein-
der Benutzung gestellt, so tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch
mehr gegen die Marke mdglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde, oder

2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkom-
mens abgelaufen ist, sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Biro
der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum weder eine Mitteilung Uber die
Schutzbewilligung noch eine Mitteilung Uber die vorldufige Schutzverweigerung
zugegangen ist.”

§ 116 wird wie folgt gefasst:
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,§ 116

Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erkla-
rung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die
Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der MaRgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke
moglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erkla-
rung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so ist § 53 Ab-
satz 5 mit der MalRgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke mdoglich war, einer der in § 115 Absatz 2 be-
zeichneten Tage tritt.”

In § 117 werden die Worter ,Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2 be-
zeichnete Tag tritt“ durch die Woérter ,Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr ge-
gen die Marke mdoglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt* er-
setzt.

In § 118 werden die Woérter ,Das Patentamt” durch die Woérter ,Das Deutsche Patent-
und Markenamt® und die Worter ,vom Patentamt“ durch die Worter ,vom Deutschen
Patent- und Markenamt” ersetzt.

In § 119 Absatz 1 wird das Wort ,Patentamts® durch die Worter ,Deutschen Patent-
und Markenamts® ersetzt.

In § 120 Absatz 1 Satz 1, § 123 Absatz 1 Satz 1 und § 125 Absatz 1 wird jeweils das
Wort ,Patentamt® durch die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt” ersetzt.

Die Uberschrift des Teils 6 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

LAbschnitt 3

Unionsmarken®.

§ 125a wird aufgehoben.

§ 125b wird wie folgt gefasst:

»8 125b
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung
(EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke (ABI. L 78
vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom
24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geandert
worden ist (Unionsmarkenverordnung), angemeldet oder eingetragen worden sind, in
den Fallen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fallen der Nummern 3 bis 6
entsprechend wie folgt anzuwenden:

1. fir die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder
eingetragene Unionsmarken mit dlterem Zeitrang den nach diesem Gesetz an-
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97.

gemeldeten oder eingetragenen Marken mit alterem Zeitrang gleichgestellt, je-
doch mit der Maligabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemaf § 9
Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemafl Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe ¢ der Unionsmarkenverordnung tritt;

dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprichen
nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionmarkenverordnung die Anspriiche auf Scha-
densersatz (§ 14 Absatz 7 und 8), Vernichtung und Ruckruf (§ 18), Auskunft
(§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzanspri-
chen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c¢) zu;

werden Anspriche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung
einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jlingerem Zeitrang geltend
gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;

wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetra-
gene Unionsmarke mit alterem Zeitrang gestitzt, so ist § 43 Absatz 1 mit der
Malgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Mar-
ke mit alterem Zeitrang gemal § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit alterem
Zeitrang nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;

wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung ei-
ner Marke (§ 53 Absatz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke mit alterem Zeit-
rang gestutzt, so ist

a) § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden,;

b) §53 Absatz6 mit der MalRgabe entsprechend anzuwenden, dass an die
Stelle der Benutzung der Marke mit alterem Zeitrang gemaR § 26 die Benut-
zung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;

Antrage auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr kénnen von Inhabern
eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern
von nach diesem Gesetz eingetragener Marken; die §§ 146 bis 149 sind entspre-
chend anzuwenden.”

§ 125c¢ wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ist fir eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke der Zeitrang
einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke
nach Artikel 39 oder Artikel 40 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch ge-
nommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts
eingetragene Marke wegen Nichtverlangerung der Schutzdauer nach § 47 Ab-
satz 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Absatz 1 geldscht worden, so kann auf
Antrag nachtraglich die Ungultigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen
Nichtigkeit festgestellt werden. In diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wir-
kung.*

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,Léschung wegen Verfalls oder wegen Nichtig-
keit“ durch die Wérter ,Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Léschung” durch die Wérter ,Erklarung des Verfalls®
ersetzt.
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In Absatz 3 werden die Worter ,Verfahren zur Loschung“ durch die Worter ,Ver-
falls- und Nichtigkeitsverfahren® und die Worter ,Loschung der Eintragung“ durch
die Worter ,Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit* ersetzt.

98. § 125d wird wie folgt geandert:

99.

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort ,Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort ,Uni-
onsmarken® ersetzt.

Die Absatze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Umwandlung
einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke nach Artikel 139 Absatz 3
der Unionsmarkenverordnung Ubermittelt worden, so sind die Gebuhr und die
Klassengebilihren nach dem Patentkostengesetz fiir das Umwandlungsverfahren
mit Zugang des Umwandlungsantrages beim Deutschen Patent- und Markenamt
fallig.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Unions-
marke eingetragen war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung ei-
ner Marke zur Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Marken-
amts behandelt mit der MaRRgabe, dass an die Stelle des Anmeldetages nach
§ 33 Absatz 1 der Anmeldetag der Unionsmarke nach Artikel 32 der Unions-
markenverordnung oder der Tag einer fir die Unionsmarke in Anspruch genom-
menen Prioritat tritt. War fur die Anmeldung der Unionsmarke der Zeitrang einer
im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach
Artikel 39 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden, so tritt
dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maligeblichen Tages.*

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarke® durch das Wort ,Uni-
onsmarke® und das Wort ,Patentamt* durch die Worter ,Deutsche Patent- und
Markenamt” ersetzt.

§ 125e wird wie folgt geandert:

a)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 125e
Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte®.
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Fur alle Klagen, fir die nach der Unionsmarkenverordnung die Unions-
markengerichte im Sinne des Artikels 123 Absatz 1 der Unionsmarkenverord-
nung zustandig sind (Unionsmarkenstreitsachen), sind als Unionsmarkengerichte
im ersten Rechtszug die Landgerichte ohne Ricksicht auf den Streitwert aus-
schlieBlich zustandig.”

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,Gemeinschaftsmarkengericht® durch das Wort
L,Unionsmarkengericht“ ersetzt.

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarkenstreitsachen“ durch das
Wort ,Unionsmarkenstreitsachen® und das Wort ,Gemeinschaftsmarkengerichte*
durch das Wort ,Unionsmarkengerichte® ersetzt.
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e) In Absatz4 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarkengerichten durch das Wort
,Unionsmarkengerichten® und das Wort ,Gemeinschaftsmarkengericht“ durch das
Wort ,Unionsmarkengericht® ersetzt.

f) In Absatz5 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarkengerichten® durch das Wort
L,Unionsmarkengerichten“ ersetzt.

100. In § 125f wird jeweils das Wort ,Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort
,Unionsmarkengerichte® ersetzt.

101. § 125g wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort
~-Unionsmarkengerichte“ ersetzt.

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»oind nach Artikel 125 der Unionsmarkenverordnung deutsche Unionsmarkenge-
richte international zustandig, so gelten fur die 6rtliche Zustandigkeit dieser Ge-
richte die Vorschriften entsprechend, die anzuwenden waren, wenn es sich um
eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung einer
Marke oder um eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts einge-
tragene Marke handelte.”

102. § 125h wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarke“ durch
das Wort ,Unionsmarke“ und werden die Worter ,Harmonisierungsamt fir
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)* durch die Worter ,Amt der

Europaischen Union fir geistiges Eigentum*® ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird jeweils das Wort ,Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort
,<Jnionsmarke® ersetzt.

cc) In dem Satzteil nach Nummer 4 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarken® durch
das Wort ,Unionsmarken® ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort ,Uni-
onsmarken* ersetzt.

103. § 125i wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Fur die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach Artikel 110 Absatz 2 Satz 3 der
Unionsmarkenverordnung ist das Bundespatentgericht zustandig.”

b) In Satz 2 wird das Wort ,Patentgerichts” durch das Wort ,Bundespatentgerichts*
ersetzt.

104. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
105. Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.

106. Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.
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107. In § 143 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird nach der Angabe ,§ 14 Abs. 2“ die Angabe
»Satz 1“ eingeflgt.

108. § 143a wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort ,Unions-
marke* ersetzt.

b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Woérter ,Gemeinschafts-
marke nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Ra-
tes vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung)
(ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1)“ durch die Worter ,Unionsmarke nach Artikel 9
Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung® ersetzt.

109. Der bisherige Teil 9 wird Teil 10.
110. § 157 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Dies gilt auch dann, wenn nach dem 1. Januar 1995 eine Klage nach § 55 auf L6-
schung der Eintragung einer Marke erhoben worden ist oder nach dem 1. Mai 2020
ein Antrag nach § 53 auf Erkldrung des Verfalls und der Nichtigkeit einer Marke ge-
stellt wird, die vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist.”

111. § 158 wird durch die folgenden §§ 158 und 159 ersetzt:

,§ 158
Ubergangsvorschriften

(1) Artikel 229 § 6 des Einfliihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche fin-
det mit der MaRgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar
2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuchs Uber die
Verjahrung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, gilt fur den
gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum 1. Oktober 2009
geltenden Fassung.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden, gilt fur den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in
der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung.

(4) Istin einem Verfahren Uber einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019
erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben wor-
den ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchs-
verfahren bestritten, so sind §§ 26 und 43 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

(5) Ist der Antrag auf Loschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls ge-
man § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Loschungsklage wegen Verfalls
oder aufgrund alterer Rechte gemal § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so
sind die §§ 49 Absatz 1, 51 Absatz 4 Nummer 1, 55 Absatz 3 und 26 in ihrer bis dahin
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) §8 Absatz2 Nummer 9-12 gilt nicht fir Marken, die vor dem 14. Januar
2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.
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(7) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur fir Antrage gemaR § 50 Absatz 1, die nach dem
14. Januar 2019 erhoben worden sind. Ist der Antrag gemaR § 50 Absatz 1 vor dem
14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fas-
sung anzuwenden.

(8) Fur Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt
worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fas-
sung. Fur mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und
von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist flr die Anwend-
barkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde malge-
bend.

(9) § 102 Absatz 4 gilt nicht fir Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019
eingetragen worden sind.

§ 159
Schutzdauer und Verlangerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes uber die Schutzdauer und ihre Verlange-
rung (§ 47) sind auf vor dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken mit der MalRgabe
anzuwenden, dass flur die Berechnung der Frist, nach der die Schutzdauer endet,
§ 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) Fur eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemal § 47 Absatz 1 spates-
tens zwolf Monate nach dem 31. Januar 2019 endet, sind die §§ 3, 5 und 7 des Pa-
tentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), das zuletzt durch Ar-

tikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBI. | S. 558) gedndert worden ist, in ihrer
bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.*

Artikel 2

Anderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBI. | S. 872), die zuletzt durch Artikel 1

der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBI. | S. 1354) gedndert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1.

Die Inhaltsubersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:
S 4 Anmeldung von Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarken®.

b) Die Angabe zu § 6a wird durch die folgenden Angaben ersetzt:
,§ 6a  Markendarstellung

§ 6b Markenbeschreibung*.

c) Die Angaben zu §§ 10 und 10a werden wie folgt gefasst:

.8 10 Farbmarken®“.

d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:
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.8 11 Klangmarken*.

e) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

812 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Holo-
grammmarken®.

f)  Nach der Angabe zu § 12 wird die folgende Angabe eingefiigt:
,§ 12a  Sonstige Markenformen.
g) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
,§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen, Darstellungen mit nichtlateinischen Schriftzeichen.
h) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:
,§19  Klassifizierung*.
i) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
22 (weggefallen)".
j) Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:
,§ 41 Verfall
§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und alterer Rechte.

k) Nach der Angabe zu § 42 werden die folgender Angaben eingefligt:

LAbschnitt 6

Lizenz

§ 42a  Eintragung einer Lizenz
§ 42b  Anderung oder Léschung einer Lizenz

§ 42c  Erklarung der Lizenzierungs- oder VerauRerungsbereitschaft®.

In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung”
und die Angabe ,§ 6a Absatz 2“ durch die Angabe ,§ 6b Absatz 2“ ersetzt.

§ 4 wird wie folgt gefasst:

n§ 4
Anmeldung von Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken

(1) Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke beantragt
wird, muss eine entsprechende Erklarung bei der Anmeldung abgegeben werden.

(2) Kollektivmarken- oder Gewahrleistungsmarkensatzungen in Papier sind un-
gebunden einzureichen.

(3) Im Falle von Anderungen von Kollektivmarken- oder Gewahrleistungs-
markensatzungen ist jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen.

(4) Die Absatze 2 und 3 gelten auch fiir Satzungsanderungen nach Eintragung.”
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4. § 6 wird wie folgt gefasst:

.8 6
Angaben zur Markenform
In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als
1. Wortmarke (§ 7),
2. Bildmarke (§ 8),
3. dreidimensionale Marke (§ 9),
4. Farbmarke (§ 10),
5. Klangmarke (§ 11),

6. Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimedi-
amarke, Hologrammmarke (§ 12) oder

7. sonstige Marke (§ 12a)
in das Register eingetragen werden soll.”

5. § 6a wird durch die folgenden §§ 6a und 6b ersetzt:

,§ 6a
Markendarstellung

(1) Die Marke bedarf einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1
des Markengesetzes gentigt. Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Da-
tentrédger eingereicht werden. Der Datentrager muss vom Deutschen Patent- und
Markenamt auslesbar sein. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt lesbaren Da-
tentragertypen und Formatierungen werden auf der Internetseite www.dpma.de be-
kannt gegeben. Ist nach MalRgabe dieser Verordnung die Einreichung mehrerer An-
sichten mdglich, missen alle Ansichten in einer einzigen Datei enthalten sein. Ist der
Datentrager nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht eingereicht.

(2) Bei sonstigen Marken, die sich nicht anderweitig darstellen lassen, ist eine
Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel moglich, wenn der Text den
Gegenstand des Schutzes der Marke nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes klar
und eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu 150 Woérter umfassen, muss
fortlaufend sein und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente ent-
halten.

(3) Ist die Darstellung einer Markenform durch verschiedene Mittel mdglich, ent-
scheidet der Anmelder Uber die Art der Darstellung. Wird die gleiche Darstellung der
Marke auf Papier und auf einem Datentrager eingereicht, ist die Darstellung auf ei-
nem Datentrager fir den Schutzgegenstand malfigeblich. Fir die Bestimmung des
Anmeldetages ist in den Fallen des Satzes 2 das zuerst eingereichte Darstellungsmit-
tel mafdgeblich.
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§ 6b
Markenbeschreibung

(1) Far alle Markenformen aufler Wortmarken im Sinne des § 7 kann mit der
Markenanmeldung zur Erlauterung der Markendarstellung eine Markenbeschreibung
eingereicht werden.

(2) Eine Markenbeschreibung muss mit der Markenanmeldung eingereicht wer-
den, wenn der Gegenstand des Schutzes der Marke erst dadurch bestimmbar wird.
Dies gilt insbesondere flir die Markenformen nach § 12 und fiir sonstige Markenfor-
men nach § 12a.

(3) Die Markenbeschreibung muss den Gegenstand des Schutzes der Marke in
objektiver Weise konkretisieren.

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Woérter enthalten und ist auf einem
gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) einzureichen. Sie muss
aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen Ge-
staltungselemente enthalten.”

§ 8 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Wort-Bild-Marke oder
reine Bildmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine grafische
Darstellung der Marke beizufligen. Soll die Marke in Schwarz-Weil} eingetragen
werden, so ist die grafische Darstellung in Schwarz-Weil} einzureichen. Soll die
Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die grafische Darstellung in Farbe ein-
zureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen. ©

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung“ und
wird das Wort ,dargestellt” durch das Wort ,wiedergegeben” ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstel-
lung” ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung“ und das
Wort ,Markenwiedergabe“ durch das Wort ,Markendarstellung“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1, Absatz 5, Absatz 6 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort ,Wie-
dergabe“ durch das Wort ,Darstellung® ersetzt.

e) In Absatz 5 werden die Worte ,auf jeder Wiedergabe“ gestrichen.
f)  Absatz 6 und 7 wird wie folgt gefasst:
»(6) § 6a bleibt unberihrt.”

§ 9 wird wie folgt gefasst:
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n§ 9
Dreidimensionale Marken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als dreidimensionale Marke ein-
getragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufligen,
die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genlgt. Soll die Marke
in Schwarz-Weil} eingetragen werden, so ist die Darstellung in Schwarz-Weil} einzu-
reichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die Darstellung in Farbe
einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

(2) Wird der Anmeldung eine grafische Darstellung beigefugt, kann die Darstel-
lung bis zu sechs verschiedene Ansichten enthalten und ist auf einem Blatt Papier in
dem Format des § 8 Absatz 3 oder Absatz 4 einzureichen.

(3) Wird die grafische Darstellung mittels einer Strichzeichnung dargestellt, so
muss diese in nicht verwischbaren und scharf begrenzten Linien ausgeflhrt sein. Sie
kann Schraffuren und Schattierungen zur Darstellung plastischer Einzelheiten enthal-
ten.

(4) Fir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entspre-
chend.”

8. §§ 10 und § 10a werden wie folgt gefasst:

,§ 10
Farbmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Farbmarke eingetragen wer-
den soll, so ist der Anmeldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke ein Farbmus-
ter beizufugen. Die Farbe ist mit der Nummer eines international anerkannten Farb-
klassifikationssystems zu bezeichnen.

(2) Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abstrakten Farbmarke muss
die Anmeldung zusatzlich zu den Erfordernissen nach Absatz 1 die systematische
An-ordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in festgelegter und bestandiger
Weise verbunden sind.

(3) Fur die Form der Darstellung des Farbmusters gilt § 8 Absatz 2 bis 6 ent-
sprechend.”

9. Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:

S 11

Klangmarken
(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eingetragen
werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung auf einem Datentrager oder eine
grafische Darstellung der Klangmarke beizuflgen.

(2) Die grafische Darstellung hat in einer tblichen Notenschrift zu erfolgen.



10.

11.

12.
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(3) Fir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entspre-
chend.

§ 12

Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimedi-
amarken, Hologrammmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Positionsmarke, Kennfaden-
marke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke oder als Hologrammmarke
eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufi-
gen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genugt.

(2) Fur die Form der Darstellung gelten die §§ 8 bis 11 entsprechend.

§ 12a
Sonstige Markenformen
(1) Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht unter die Markenformen der
§§ 7 bis 12 fallt, kann die Marke als sonstige Marke eingetragen werden. Der Anmel-
dung ist eine Darstellung der Marke beizufugen, die den Erfordernissen des § 8 Ab-
satz 1 des Markengesetzes genigt. Unter den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2
kann die Darstellung auch durch Text erfolgen.

(2) Fir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen die §§ 8 bis 11 entspre-
chend.”

§ 13 wird wie folgt gefasst:

.S 13
Muster und Modelle

Der Anmeldung durfen keine Muster oder Modelle der mit der Marke versehenen
Gegenstande oder der Marke selbst beigefiigt werden.*

§ 15 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung* er-
setzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Wiedergabe® durch das Wort ,Darstellung” er-
setzt.

Die §§ 19 und 20 werden wie folgt gefasst:
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13.

14.

.§ 19
Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der vom
Deutschen Patent- und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils
gultigen Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und
Dienstleistungen gemal dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkom-
mens vom 15. Juni 1957 von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken (BGBI. 1981 Il S. 358, 359) fest-
gelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation).

§20
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizie-
rung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung
nach § 19 maoglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, fur die Markenschutz beantragt wird, sind
vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zustandigen Behérden und
das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen
kénnen.

(3) Fur die Angaben nach Absatz 2 kdnnen die in den Klassenuberschriften der
Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe ver-
wendet werden, sofern sie klar und eindeutig sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihen-
folge der Klasseneinteilung anzugeben.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe schlie3t alle Waren oder Dienstleis-
tungen ein, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.

(6) Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist bei der schriftlichen
Anmeldung in Schriftgrad 11 Punkt und mit einem Zeilenabstand von eineinhalb Zei-
len abzufassen.*

§ 22 wird aufgehoben.
§ 25 wird wie folgt geéndert:
a) In Nummer 3 wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung” ersetzt.

b) Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

»9. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewahr-
leistungsmarke handelt,

10. bei einer Marke, deren Zeitrang nach Artikel 34 oder Artikel 35 der Verord-
nung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Unions-
marke (ABIl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU)
2015/2424 (ABI. L 341 vom 24.12.2015, S. 21) geandert worden ist, fir eine
angemeldete oder eingetragene Unionsmarke in Anspruch genommen wur-
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de, die Angabe des entsprechenden Aktenzeichens und im Fall der L6-
schung der Marke die Bezeichnung des Nichtigkeits- oder Verfallsgrunds,*®

c) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefugt:

»20a. der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist nach §§ 26 und 43 Ab-
satz 1 des Markengesetzes,".

d) Die Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

»,22. wenn Widerspruch erhoben worden ist,

f)

eine entsprechende Angabe,

Angaben zum Widerspruchszeichen, auf das der Widerspruch gestitzt
wird,

der Status des Widerspruchs,
der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens,
bei vollstandiger Léschung der Marke eine entsprechende Angabe,

bei teilweiser Loschung der Marke die Waren und Dienstleistungen, auf
die sich die Léschung bezieht,“.

e) Die Nummern 24 und 25 werden wie folgt gefasst:

24. wenn ein Dritter Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
eingetragenen Marke gestellt oder Klage auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit einer eingetragenen Marke erhoben hat,

a)

b)

f)

im Fall eines Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit
nach §§ 49, 50, 51 des Markengesetzes eine entsprechende Angabe,

im Fall einer Klage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
eingetragenen Marke der Tag der Erhebung,

im Fall eines Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit
nach §§ 49, 50, 51 des Markengesetzes der Abschluss des Verfalls-
oder Nichtigkeitsverfahrens,

im Fall einer Klage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
eingetragenen Marke das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der
Rechtskraft,

bei vollstandiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklarung und Léschung der
Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls-
oder Nichtigkeitsgrundes ,

bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeitserklarung und Léschung der
Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls-
oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren und Dienstleistungen, auf die
sich die Léschung bezieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird,
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a) bei vollstandiger Nichtigerklarung und Ldschung der Marke eine ent-
sprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes,

b) bei teilweiser Nichtigerklarung und Léschung der Marke eine entspre-
chende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die
Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Loschung bezieht,*.

f)  Nach Nummer 34 werden die folgenden Nummern 34a bis 34c eingeflgt:

~34a. Angaben Uber Lizenzen, einschliellich den Namen, die Rechtsform sowie
die Anschrift des Wohnsitzes oder Sitzes des Lizenznehmers,

34b. Erklarungen uber die Lizenz- oder Verauflierungsbereitschaft,

34c. Angaben (iber Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewahrleistungsmar-

ken,".

15. § 26 wird wie folgt gefasst:

.S 26
Urkunde, Bescheinigungen

(1) Der Inhaber einer Marke erhalt neben der Urkunde Uber die Eintragung der
Marke in das Register nach § 25 der DPMA-Verordnung eine Bescheinigung Uber die
in das Register eingetragenen Angaben. Nicht grafische Markendarstellungen und
Markensatzungen werden dabei durch einen Verweis auf das Markenregister ersetzt.”

16. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Veroffentlichung der Eintragung umfasst alle in das Register eingetrage-
nen Angaben mit Ausnahme der in § 25 Nummer 20a, Nummer 22 Buchstabe b und
Buchstabe ¢, Nummer 24 Buchstabe b und Buchstabe d, Nummer 31 und Num-
mer 34a bis 34c bezeichneten Angaben.*

17. § 29 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fur jede Marke, geschaftliche Bezeichnung, geschiitzte Ursprungsbezeich-
nung oder geografische Angabe, wegen der gegen die Eintragung einer Marke Wi-
derspruch erhoben wird (Widerspruchskennzeichen), ist ein gesonderter Widerspruch
erforderlich. Gehdren alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so liegt nur
ein Widerspruch vor.*

18. § 30 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung® er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
»2. die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das
Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-

Nummer der geschitzten Ursprungsbezeichnung oder der geografi-
schen Angabe,*.
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bb) In Nummer 3 wird das Wort ,Wiedergabe® durch das Wort ,Darstellung® er-
setzt.

19. § 31 wird wie folgt gefasst:

»S 31
Gemeinsame Entscheidung tUber mehrere Widerspriiche

Uber mehrere Widerspriiche kann gemeinsam entschieden werden.*

20. In § 32 Absatz 2 werden die Worter ,Verfahren zur Loschung der Widerspruchsmar-

21.

ke“ durch die Worter ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

Die §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

.S 41
Verfall
(1) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls einer Marke nach § 53 Absatz 1 des
Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt
herausgegebenen Formblatts gestellt werden.
(2) In dem Antrag sind anzugeben:
1. die Registernummer der Marke, deren Erklarung des Verfalls beantragt wird,

2. der Name und die Anschrift des Antragsstellers,

3. falls der Antragssteller einen Vertreter bestellt hat, der Name und die Anschrift
des Vertreters,

4. falls die Erklarung des Verfalls nur fir einen Teil der Waren und Dienstleistungen
beantragt wird, fir die die Marke eingetragen ist, entweder die Waren und Dienst-
leistungen, fur die die Erklarung der Nichtigkeit beantragt wird, oder die Waren
und Dienstleistungen, fur die die Erklarung der Nichtigkeit nicht beantragt wird,
und

5. der Verfallsgrund nach § 49 des Markengesetzes.

§42
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und alterer Rechte
(1) Fur den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und alte-
rer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser Verordnung ent-

sprechend.

(2) Zusatzlich zu den Angaben nach § 41 Absatz 2 sind folgende Angaben zu
machen:
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bei einem Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des
Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, die Identitat des alteren Rechts fest-
zustellen, und

bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes: Angaben, die es er-
lauben, den Inhaber des alteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen alteren Rechten sind zumindest die Art,
die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzuge-

ben.

(3) Fur den Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des

Markengesetzes sind des Weiteren die zur Begriindung dienenden Tatsachen und
Beweismittel anzugeben.

(4) Sofern nicht bereits zur ldentitatsfeststellung des alteren Rechts nach Ab-

satz 2 Nummer 1 oder zur Feststellung des Inhabers nach Absatz 2 Nummer 2 erfor-
derlich, sind bei samtlichen Antragen anzugeben:

1.

5.

die Registernummer einer eingetragenen alteren Marke, das Aktenzeichen einer
angemeldeten alteren Marke oder die Dossier-Nummer der geschutzten Ur-
sprungsbezeichnung oder geografischen Angabe,

Angaben, die belegen, dass der Antragssteller, der nicht nach § 53 Absatz 3 des
Markengesetzes Inhaber des &dlteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtig-
keitsverfahren geltend zu machen,

die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form des alteren Rechts,

falls es sich bei dem &lteren Recht um eine international registrierte Marke han-
delt, deren Registernummer sowie bei international registrierten alteren Marken,
die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl fir die Bundesrepublik
Deutschland als auch fiir die Deutsche Demokratische Republik registriert wor-
den sind, die Erklarung, auf welche dieser Registrierungen der Antrag gestutzt
wird,

der Name und die Anschrift des Inhabers des alteren Rechts.”

22. Nach § 42 wird folgender Abschnitt 6 eingeflgt:

LAbschnitt 6

Lizenz

§ 42a
Eintragung einer Lizenz

(1) Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6

Satz 1 des Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und
Markenamt bereitgestellten Formblatts gestellt werden.

1.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

die Registernummer der Marke, bei der die Lizenz erfasst werden soll,
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2. der Name des Markeninhabers,
3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,
4. Angaben, ob es sich um eine ausschliel3liche oder einfache Lizenz handelt,

5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im Register eingetragenen Lizenz-
nehmers handelt,

6. Angaben zu einer zeitlichen, raumlichen oder gegenstandlichen Beschrankung;
falls die Lizenz auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschrankt wurde,
die Waren und Dienstleistungen, flr die die Lizenz gewahrt wurde.

(3) Die nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes erforderliche Zustimmung des
Markeninhabers oder des Lizenznehmers bedarf der Schriftform.

§ 42b
Anderung oder Léschung der Lizenz
Der Antrag auf Anderung oder Léschung einer nach § 30 Absatz 6 des Marken-

gesetzes eingetragenen Lizenz muss die Registernummer der Marke und die Be-
zeichnung der Lizenz, die gedndert oder geldscht werden soll, enthalten.

§ 42c
Erklarung der Lizenzierungs- oder Veraufllerungsbereitschaft

(1) Der Anmelder oder der im Register eingetragene Markeninhaber kann ge-
genuber dem Deutschen Patent- und Markenamt seine unverbindliche Bereitschaft
zur Vergabe von Lizenzen oder zur VerauRerung des Markenrechts schriftlich erkla-
ren. Die Erklarung wird in das Register eingetragen.

(2) Die Erklarung der Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen ist unzulassig, so-
lange im Register ein Vermerk Uber die EinrAumung einer ausschlief3lichen Lizenz
eingetragen ist oder dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintra-
gung eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklarungen nach dem Absatz 1 kdénnen jederzeit gegeniber dem Deut-
schen Patent- und Markenamt schriftlich zurickgenommen werden.*

Artikel 3

Anderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), das zuletzt

durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBI. | S. 558) geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1.

§ 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:
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»(2) Die Jahresgebuhren flir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen
und die Aufrechterhaltungsgebtihren flir Gebrauchsmuster und eingetragene Designs
sind jeweils fur die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fallig, der durch
seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fallt. Wird ein Ge-
brauchsmuster oder ein Design erst nach Beendigung der ersten oder einer folgen-
den Schutzfrist eingetragen, so ist die Aufrechterhaltungsgebihr am letzten Tag des
Monats fallig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.

(3) Die Verlangerungsgebuhren fur Marken sind jeweils fir die folgende Schutz-
frist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemaf § 47 Absatz 1 des Mar-
kengesetzes fallig. Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer fol-
genden Schutzfrist eingetragen, so ist die Verlangerungsgebiihr am letzten Tag des
Monats fallig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.”

2. § 5 wird wie folgt geadndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wérter ,Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt
(Marken, Muster, Modelle) nach § 125a des Markengesetzes“ durch die Worter
~+Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum nach®.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Jahresgebuhren fir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldun-
gen und die AufrechterhaltungsgebUhren fir Gebrauchsmuster und eingetragene
Designs durfen friihestens ein Jahr vor Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt wer-
den, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Verlangerungsgebuihren fir Marken
durfen frihestens sechs Monate vor Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt werden.*

3. § 7 wird wie folgt gefasst:

87

Zahlungsfristen fir Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlangerungsge-
bihren, Verspatungszuschlag

(1) Die Jahresgebuhren fiir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen
und die Aufrechterhaltungsgebtihren flir Gebrauchsmuster und eingetragene Designs
sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Falligkeit zu zahlen. Wird die Gebuhr
innerhalb dieser Frist nicht gezahlt, so kann sie mit dem Verspatungszuschlag noch
bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Falligkeit gezahlt werden.

(2) Fur eingetragene Designs ist bei Aufschiebung der Bildbekanntmachung die
Erstreckungsgebtihr innerhalb der Aufschiebungsfrist (§ 21 Absatz 1 Satz 1 des De-
signgesetzes) zu zahlen.

(3) Die Verlangerungsgebihren fir Marken sind innerhalb eines Zeitraums von
sechs Monaten nach Falligkeit zu zahlen. Wird die Gebuhr nicht innerhalb dieser Frist
gezahlt, so kann die Gebihr mit dem Verspatungszuschlag noch innerhalb einer
Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemaf} § 47 Absatz 1 des
Markengesetzes gezahlt werden.*

4. Die Anlage (Gebuhrenverzeichnis) wird wie folgt geandert:

a) Die Vorbemerkung zu Teil A wird wie folgt gefasst:
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»(1) Sind fir eine elektronische Anmeldung geringere Geblihren bestimmt
als fir eine Anmeldung in Papierform, werden die geringeren Gebuhren nur er-
hoben, wenn die elektronische Anmeldung nach der jeweiligen Verordnung des
deutschen Patent- und Markenamts zulassig ist.

(2) Die Gebihren Nummer 313 600, 323 100, 331 600, 331 610, 333 000,
333 300, 333 350, 333 400, 333 4 50, 346 100 und 362 100 werden fur jeden An-
tragsteller gesondert erhoben.”

Teil A Abschnitt Il wird wie folgt gefasst:

Nr. Geblhrentatbestand Geblhr in Euro

Ll Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

1. Eintragungsverfahren

Anmeldeverfahren einschlieRlich der Klassenge-
buhr bis zu drei Klassen

- fir eine Marke (§ 32 MarkenG)

331 000 - bei elektronischer Anmeldung 290
331100 - bei Anmeldung in Papierform 300
331 200 - fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke | 900

(§§ 97 und 106a MarkenG)

Klassengebiihr ab der vierten Klasse pro Klasse

331 300 - fur eine Marke (§ 32 MarkenG) 100
331400 - fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke | 150
(8§ 97 und 106a MarkenG)
331500 Beschleunigte Priifung der Anmeldung (§38 | 200
MarkenG)
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)
331 600 - Grundbetrag fur ein Widerspruchszeichen | 250
331610 - fiir jedes weitere Widerspruchszeichen 50
331 700 Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§40 | 300
MarkenG)
331 800 Verfahren bei Teillbertragung einer Anmeldung | 300

(§ 27 Abs. 4, § 31 MarkenG)

2. Verldngerung der Schutzdauer

Verlangerungsgrundgebiihr  einschliellich  der
Klassengebuhr bis zu drei Klassen

332 100 - fir eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG) 750

332 101 - Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50

332 200 - fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke | 1 800
(§ 97 und 106a MarkenG)

332 201 - Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50

Klassengebiihr bei Verlangerung fir jede Klasse
ab der vierten Klasse

332 300 - fur eine Marke, Kollektiv- oder Gewahrleis- | 260
tungsmarke (§ 47 Abs.2 und 3, §§ 97, 106a
MarkenG)

332 301 - Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50

3. Sonstige Antrdage

333 000 Erinnerungsverfahren (§ 64 MarkenG) 150
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333 050

Weiterbehandlungsgebiihr (§ 91a MarkenG)

100

333 100

Verfahren bei Teilung einer Eintragung (§ 46
MarkenG)

300

333 200

Verfahren bei Teillbertragung einer Eintragung
(§§ 46 und 27 Abs. 4 MarkenG)

300

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 Mar-
kenG)

333 300

- Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernis-
se (§ 50 MarkenG) und alterer Rechte (§ 51
MarkenG)

400

333 350

- wird der Antrag nach § 51 MarkenG auf mehr
als ein alteres Recht gestitzt, erhdht sich die
Gebihr nach Nummer 333 300 fiir jedes weite-
re geltend gemachte Recht um jeweils

100

333 400

- Verfall (§ 49 MarkenG)

100

333 450

- Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach
Widerspruch des Markeninhabers

300

Recht zur Benutzung der Marke

333 500

- Eintragung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 1
MarkenG)

50

333 600

- Anderung einer Lizenz (§ 30 Abs.6 Satz?2
MarkenG)

50

333 700

- Léschung einer Lizenz (§ 30 Abs.6 Satz3
MarkenG)

50

4. International registrierte Marken

334 100

Nationale Gebduhr fir die internationale Registrie-
rung nach Artikel 3 des Madrider Markenabkom-
mens (§ 108 MarkenG) oder nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen und dem Proto-
koll zum Madrider Markenabkommen (§§ 108 und
120 MarkenG)

180

334 300

Nationale Gebuhr fir die nachtragliche Schutzer-
streckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider
Markenabkommens (§ 111 MarkenG) oder nach
Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen (§ 123 Abs. 1 MarkenG) sowie
nach dem Madrider Markenabkommen und dem
Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 123
Abs. 2 MarkenG)

120

Umwandlungsverfahren einschliellich der Klas-
sengebiihr bis zu drei Klassen (§ 125 Abs. 1
MarkenG)

334 500

- fir eine Marke (§ 32 MarkenG)

300

334 600

- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke
(§8 97 und § 106a MarkenG)

900

Klassengebiihr bei Umwandlung fiir jede Klasse
ab der vierten Klasse

334 700

- fir eine Marke (§ 32 MarkenG)

100

334 800

- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke
(8§ 97 und 106a MarkenG)

150

5. Unionsmarken

Umwandlungsverfahren (§ 125d Abs. 1 MarkenG)

335 200

- fiir eine Marke (§ 32 MarkenG)

300
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335 300 - fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke | 900
(§8§ 97und 106a MarkenG)
Klassengeblihr bei Umwandlung ab der zweiten
Klasse pro Klasse
335400 - fur eine Marke (§ 32 MarkenG) 100
335500 - fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke | 150
(§8§ 97und 106a MarkenG)
6. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
336 100 Eintragungsverfahren (§ 130 MarkenG) 900
336 150 Nationales Einspruchsverfahren (§ 130 Abs.4 | 120
MarkenG)
336 200 Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren (§ 131 | 120
MarkenG)
336 250 Antrag auf Anderung der Spezifikation (§132 | 200
Abs. 1 MarkenG)
336 300 Léschungsverfahren (§ 132 Abs. 2 MarkenG) 120

c) Teil B Abschnitt | Nummer 401 100 wird wie folgt gefasst:

dung der Patentabteilung Gber den Einspruch,

Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhrenbetrag/  Gebuhren-
satz nach § 2 Abs. 2i.V.m. § 2
Abs. 1
.. Beschwerdeverfahren
Beschwerdeverfahren
401 100 1. gemal § 73 Abs. 1 PatG gegen die Entschei-

2. gemall § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Ent-
scheidung der Gebrauchsmusterabteilung Uber
den Léschungsantrag,

3. gemal § 66 MarkenG in Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren,

4. gemall § 4 Abs. 4 Satz 3 HalblSchG i. V. m.
§ 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der
Topografieabteilung,

5. gemal § 34 Abs. 1 SortSchG gegen die Ent-
scheidung des Widerspruchsausschusses in den
Fallen des § 18 Abs.2 Nummer 1, 2, 5 und 6
SortSchG,

6 gemal § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG gegen die
Entscheidung der Designabteilung Uber den An-
trag auf Feststellung oder Erklarung der Nichtig-
keit

500 EUR".

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz kann den Wortlaut des
Markengesetzes und der Markenverordnung in der vom 14. Januar 2019 an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.
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Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 am 14. Januar 2019 in
Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 8 tritt am Tag nach der Verkun-
dung in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Unterbuchstabe cc und Nummer 33 tritt am
1. Mai 2020 in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 336/1 vom 23.12.2015, S.1; L 110 vom
26.4.2016, S. 6 — im Folgenden als ,Richtlinie“ bezeichnet).

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
Zielsetzung

Die Neufassung der Richtlinie ist Teil eines ,europaischen Markenpakets®, das auch
die Uberarbeitung der Gemeinschaftsmarkenverordnung — nunmehr Unions-
markenverordnung — umfasst (siehe Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch
die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom 24.12.2015, S.21; L71 vom
16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geandert worden ist, nachfolgend als
,<Unionsmarkenverordnung® bezeichnet).

Ursprung dieser Markenrechtsreform waren die Schlussfolgerungen des Rates vom
Mai 2007, in denen der Rat die Europaische Kommission ersuchte, mit der Durchfiih-
rung einer umfassenden Studie Uber das Funktionieren des Gemeinschaftsmarken-
systems zu beginnen (siehe Ratsdokument 9427/07). Am 27. Marz 2013 prasentierte
die Europdische Kommission das Reformpaket zur Erneuerung des europaischen
Markenrechts. Im Juli des Folgejahres einigten sich die Mitgliedstaaten auf einen
Kompromisstext, der nach Verhandlungen am 13. Juli 2015 bestatigt und am 10. No-
vember 2015 als Standpunkt in erster Lesung festgelegt wurde. Das Europaische
Parlament billigte den Standpunkt des Rates in zweiter Lesung am 15. Dezember
2015. Am Tag darauf erfolgte die Unterzeichnung durch den Prasidenten des Parla-
ments und den Prasidenten des Rates. Die Richtlinie wurde sodann am 23. Dezem-
ber 2015 im Amtsblatt verkiindet; die Verordnung tags darauf.

Konsultationen und Evaluierungen bei der Vorbereitung der Richtlinie haben gezeigt,
dass eine weitergehende Harmonisierung in Teilgebieten des materiellen Marken-
rechts positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfahigkeit und das Wachstum im
Binnenmarkt hat. Die Richtlinie verfolgt die Férderung und Einrichtung eines gut funk-
tionierenden Binnenmarktes sowie die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung
und des Schutzes von Marken in der Union, um auf diese Weise das Wachstum und
die Wettbewerbsfahigkeit in den Mitgliedstaaten zu férdern (vgl. Erwagungsgrund 42
der Richtlinie).

Es ist erklartes Ziel der Markenreform, die Koexistenz und Ausgewogenheit der Mar-
kenrechtssysteme auf nationaler und unionsweiter Ebene zu férdern und zu verfesti-
gen (vgl. Erwagungsgrund 3). Die Regelungen sollen ein ausgewogenes Nebenei-
nander von Unionsmarken und nationalen Marken gewahrleisten. Dartber hinaus sol-
len sich die markenrechtlichen Regelungen im Sinne der Kohdrenz und Konsistenz
sinnvoll erganzen und ein stimmiges Gesamtbild von Unionsregelungen und nationa-
len Markenrechten ergeben. Abweichende nationale Regelungen sollen indes dort
beibehalten werden, wo dies den Bedirfnissen der nationalen Normadressaten und
Rechtsregime am ehesten gerecht wird. Um ein vergleichbares Schutzniveau herstel-
len zu kdnnen, ist es erforderlich, dass materiell- und verfahrensrechtliche Regelun-
gen — wo notwendig — angeglichen werden. So sollen die Mitgliedstaaten ein effizien-
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tes und zligiges Verwaltungsverfahren fiir den Widerspruch gegen die Eintragung ei-
ner Marke sowie fiir die Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit bereitstellen (vgl.
Artikel 43 Absatz 1 und Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie). Auf diese Weise werden
unionsweit vergleichbare Verfahrensstandards und Schutzniveaus garantiert.

In diesem Zusammenhang stellt die Richtlinie auch Rechtssicherheit hinsichtlich des
Umfangs der Markenrechte her und sorgt fir ein transparentes Rechtsregime. Fir die
Bezeichnungen und Klassifizierungen der Waren und Dienstleistungen sollen in allen
Mitgliedstaaten dieselben Regeln und Vorgaben gelten. Dartiber hinaus sollen fiir den
Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke einheitliche Bedingun-
gen zugrunde gelegt werden. Dies bedeutet u.a., dass Zeichen mit Hilfe von allge-
mein zuganglicher Technologie (und nicht notwendigerweise grafischen Mitteln) dar-
gestellt werden durfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende
Garantien bieten (vgl. Erwdgungsgrund 13 der Richtlinie). Auf diese Weise wird das
Markenrecht auch an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters angepasst.

Zur Férderung der Wettbewerbsfahigkeit des europaischen Binnenmarktes gehdrt
auch, dass Markenformen geschaffen werden, die den wachsenden Bedurfnissen der
Marktteilnehmer Rechnung tragen. Darunter fallt auch die Einfiihrung von nationalen
Gewahrleistungsmarken, die dem Verkehr eine gewisse Glite oder eine Art und Wei-
se der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen gewahrleis-
ten.

Die Richtlinie férdert die Zusammenarbeit der nationalen Markenamter untereinander
und mit dem Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigentum. Bereits vor der EU-
Markenrechtsreform hat das Amt der Europaischen Union fiur geistiges Eigentum das
Netzwerk fiir Europaische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein
einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame
Praktiken und Tools auszeichnet. Die Richtlinie unterstitzt dieses Anliegen weiter
und foérdert die Kooperation in Angelegenheiten der Verwaltung, des Schutzes und
der Léschung von Marken.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Richtlinie ist die Starkung des Markenschutzes
und in diesem Zusammenhang die effektive Bekdmpfung der Produktpiraterie (vgl.
Erwagungsgrund 21 der Richtlinie). Die Europaische Kommission hatte bereits in ih-
rem Richtlinienvorschlag aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum der Pro-
duktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinienvorschlag vom 27.3.2013, COM (2013) 162
final, S. 7). Hierzu soll dem Markeninhaber erlaubt sein, die Einfuhr rechtsverletzen-
der Waren und ihre UberfUhrung in alle zollrechtlichen Konstellationen zu verhindern,
und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in dem betreffen-
den Mitgliedsstaat in Verkehr gebracht zu werden.

— Notwendigkeit der Regelungen

GemalR Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie sind die Vorschriften bis zum 14. Ja-
nuar 2019 umzusetzen; fur die Implementierung eines amtlichen Verfalls- und Nich-
tigkeitsverfahrens gilt eine Umsetzungsfrist bis zum 14. Januar 2023 (vgl. Artikel 54
Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie).

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht eine Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Anderungen im
Markengesetz (MarkenG) vor, darunter den Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Ein-
tragungsvoraussetzung, die Einfiihrung einer nationalen Gewahrleistungsmarke, die Ein-
fuhrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens sowie eine Regelung fur Wa-
ren unter zollamtlicher Uberwachung betreffend alle zollrechtlichen Konstellationen von
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markenrechtsverletzenden Waren. Weitere Anderunger_m_ betreffen absolute Schutzhinder-
nisse, terminologische Anpassungen und redaktionelle Anderungen.

Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

Ein zentraler Aspekt der Markenrechtsreform ist die Abschaffung der grafischen Dar-
stellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung der Marke und die Erweiterung der Darstel-
lungsmoglichkeiten im Markenregister. Bisher waren nach MalRgabe des § 8 Absatz 1
des Markengesetzes (MarkenG) von der Eintragung als Marke schutzfahige Zeichen
ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen. Das Erfordernis der grafi-
schen Darstellbarkeit stellte insbesondere fir nicht-konventionelle Marken wie
Klangmarken bislang eine schwer Uberwindbare Hiirde dar. Nach MaRRgabe des Arti-
kels 3 Buchstabe b der Richtlinie kbnnen Marken unterscheidungsfahige Zeichen al-
ler Art sein, soweit sie geeignet sind, in dem Register in einer Weise so darstellt zu
werden, dass die zustandigen Behdrden und das Publikum den Gegenstand des ge-
wahrten Schutzes klar und eindeutig bestimmen kdénnen. Damit wird die grafische
Darstellbarkeit durch ein flexibleres Kriterium ersetzt. Ausweislich des Erwagungs-
grundes 13 der Richtlinie kann die Darstellung grundsatzlich in jeder geeigneten
Form erfolgen, solange die gewahlten Mittel ausreichende Garantien bieten. Der
Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung geht daher mit
erhéhten Anforderungen an die Garantiesicherung des Registers einher. Aus den Er-
wagungsgrunden geht weiter hervor, dass die Zeichen in eindeutiger, praziser, in sich
abgeschlossener, leicht zuganglicher, verstandlicher, dauerhafter und objektiver Wei-
se darstellbar sein mussen. Damit nimmt die Richtlinie direkt Bezug auf die in dem
Urteil ,Siekmann“ vom Gerichtshof der Europaischen Union (EuGH) aufgestellten Kiri-
terien (EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, Mar-
kenR 2003, 26 — Siekmann). Die Erweiterung der Darstellungsmaoglichkeiten wird ei-
nige technische Anpassungen im Markenregister nach sich ziehen. Insbesondere
missen Standards und technische Voraussetzungen fiir die Einbettung und Wieder-
gabe von Audio- und Mediadateien geschaffen werden.

EinfUhrung einer nationalen Gewahrleistungsmarke

Wie bereits die frihere Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie 2008/95EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken, ABI. L 299 vom 8.11.2008, S. 25),
sieht auch die neu gefasste Richtlinie nach Artikel 28 Absatz 1 vor, dass Mitgliedstaa-
ten Gewahrleistungsmarken im nationalen Recht neben den Kollektivmarken einfiih-
ren konnen. Gewahrleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich
zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vor-
dergrund steht. Der Markeninhaber nimmt die Rolle eines Zertifizierers ein und Ubt
selbst keine Tatigkeit aus, die die Produktion oder Verbreitung gekennzeichneter
Produkte umfasst (sogenanntes Neutralitdtsgebot). Das unterscheidet Gewahrleis-
tungsmarken von Kollektivmarken. Gewahrleistungsmarken dienen damit nicht als
Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen (oder Kollektiv); sie unterscheiden
Produkte einer bestimmten vom Markeninhaber gewéhrleisteten Qualitat von anderen
Produkten ohne solche Gewahrleistung.

Die bisherige deutsche Praxis kennt sogenannte ,Glitezeichen®, die als Individual-
und Kollektivmarken geschiitzt werden. Sie kennzeichnen die Beschaffenheit eines
Produkts und dienen dem Verkehr als Hinweis auf eine bestimmte Qualitat (vgl.
Dissmann/Somboonvong, Die Unionsgewahrleistungsmarke, GRUR 2016, 657, 660).
Anders als bei Gewahrleistungsmarken fallen Markeninhaber und Markennutzer hier
jedoch zusammen, sodass die Zeichen immer auch einen Hinweis auf die Herkunft
der Waren und Dienstleistungen beinhalten.
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Die zentralen Merkmale der Gewahrleistungsmarke sind Transparenz, Neutralitat so-
wie Priif- und Uberwachungspflichten des Markeninhabers. Das Gebot der Transpa-
renz wird dadurch verwirklicht, dass die Nutzungsbedingungen der Gewahrleis-
tungsmarke in einer Gewahrleistungsmarkensatzung festgeschrieben werden und fir
jedermann offentlich zuganglich sind. § 106d Absatz 1 des Markengesetzes in der
Entwurfsfassung (MarkenG-E) bestimmt daher, dass der Anmeldung der Gewahrleis-
tungsmarke eine Gewahrleistungsmarkensatzung beigeflgt sein muss. Fir den Ver-
kehr muss ersichtlich sein, unter welchen Voraussetzungen das Zeichen vergeben
wird und fur welche Produkteigenschaften es letztlich Gewahr leistet. Die Mindestan-
gaben, die die Satzung enthalten muss, sind in § 106d Absatz 2 MarkenG-E festge-
halten.

Aus dem Neutralitatsgebot folgt, dass der Markeninhaber mit dem Zeichennutzer
nicht identisch sein darf (s.0.). Der Verkehr versteht eine Gewahrleistungsmarke in
erster Linie als Hinweis auf eine von unabhangiger Seite gewahrleistete Eigenschaft
des gekennzeichneten Produkts. Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass der
Markeninhaber selbst kein Interesse an dem wirtschaftlichen Erfolg der gekennzeich-
neten Waren hat und Voraussetzungen der Nutzungsbedingungen unabhangig pruft.
§ 106d Absatz 2 Nummer 2 MarkenG-E bestimmt daher, dass die Gewahrleistungs-
markensatzung eine Erklarung des Markeninhabers enthalten muss, aus der hervor-
geht, dass er selbst keine Tatigkeit auslibt, die die Lieferung von Waren oder Dienst-
leistungen umfasst, fir die eine Gewahrleistung entsteht.

Zuletzt treffen den Markeninhaber auch Priif- und Uberwachungspflichten. Der Mar-
keninhaber muss als ,Lizenzerteiler” bei der Vergabe des Zeichens und auch im An-
schluss laufend die Einhaltung der gewahrleisteten Giite Uberprifen und Uberwa-
chen. Kommt der Markeninhaber diesen Uberwachungspflichten nicht nach, kann die
Marke fur verfallen erklart werden, vgl. § 106g MarkenG-E.

Durch die Einfihrung einer Gewahrleistungsmarke auf nationaler Ebene wird ein
praktikables Rechtsinstrument geschaffen, das den Bedirfnissen des Verkehrs an
qualitdtsanzeigenden Zeichen Rechnung tragt. Etwaige Rechtsunsicherheiten im Zu-
sammenhang mit bisher bestehenden ,Gutezeichen“ werden durch die Einflihrung
der Gewahrleistungsmarke ausgeraumt. In der Ausgestaltung orientiert sich die Ge-
wahrleistungsmarke an der Unionsgewahrleistungsmarke, so wie sie ab dem
1. Oktober 2017 zur Verfiigung stehen wird.

— Einfihrung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA)

Nach MaRRgabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie muss unbeschadet des Rechts
der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei eine Gericht von den Mitgliedstaa-
ten ein ,effizientes und zlgiges“ Verfahren beim Markenamt fir die Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit zur Verfugung gestellt werden. Zusatzlich zu dem bisher
schon mdglichen Ldschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse kdnnen
kiinftig auch relative Nichtigkeits- und Verfallsgriinde vor dem DPMA geltend ge-
macht werden. In Anlehnung an die §§ 34a ff. des Designgesetzes (DesignG) ist das
Verfahren in Markensachen entsprechend in § 53 des Entwurfs ausgestaltet. Ein amt-
liches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren hat den Vorzug, dass es schneller und kos-
tenglnstiger vonstattengeht; insbesondere ist die Einschaltung eines (Fach-)Anwalts
nicht notwendige Voraussetzung. Zudem werden die Prufkompetenzen beim Amt ge-
bindelt. Gleichwohl soll es den Parteien weiterhin moglich sein, Verfallsgrinde und
relative Schutzhindernisse (altere Richte) vor den ordentlichen Gerichten geltend zu
machen. Zivilgerichte verfugen Uber eine ausgewiesene Expertise bei Beweisauf-
nahme, sodass dieser Weg den Parteien nicht verschlossen bleiben soll.
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Regelung fir Waren unter zollamtlicher Uberwachung

In § 14a des Entwurfs ist ein neues ausschlieliches Recht des Markeninhabers vor-
gesehen, das die Uberfiihrung von markenrechtsverletzenden Waren in alle zollrecht-
lichen Konstellationen, insbesondere die Durchfuhr, betrifft.

Bislang war nach deutschem Recht eine Beschlagnahme von markenrechtsverlet-
zenden Waren nur bei der Ein- und Ausfuhr von Waren mdglich. Die Waren mussten
dabei Gegenstand einer an Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten kommer-
ziellen Handlung wie Verkauf oder Werbung sein. In § 14 MarkenG waren andere
zollrechtliche Konstellationen bislang nicht als Verbotstatbestand aufgefiihrt.

Abgesehen von der Uberfiihrung in den freien Verkehr konnten bei zollrechtlichen
Konstellationen ohne Vorliegen eines Verdachts des Inverkehrbringens auf dem
Markt im Durchfuhrstaat bislang weder auf nationaler noch auf europaischer Ebene
MaRnahmen gegen Verletzungen von Markenrechten durchgefuhrt werden.

Mit der neuen Regelung werden die Vorschriften Uber Waren unter zollamtlicher
Uberwachung verscharft und dem Markeninhaber ein neuer Unterlassungsanspruch
eingeraumt. Die Regelung hat zur Folge, dass die Uberfihrung in alle zollrechtlichen
Konstellationen von markenverletzenden Waren unterbunden werden kann, indem im
Falle der mdglichen Verletzung einer Marke die entsprechenden Waren durch die
Zollbehérden gestoppt werden kénnen.

Grund fiur die Einfihrung dieser neuen Vorschrift ist die weltweit rasant wachsende
Produktpiraterie, die ein wirksames und effizientes Vorgehen gegen nachgeahmte
Waren dringend erforderlich macht (vgl. Erwagungsgrund Nr. 21 zur RL 2015/2436;
vgl. auch den Vorschlag der Europdischen Kommission vom 27.03.2013 -
COM(2013) 162 final, 5.1.6., S. 7).

Die neue Regelung im Rahmen des § 14a MarkenG-E |6st folgendes Verfahren aus:

— Zunachst kdnnen Markeninhaber Waren von den Zollbehdrden beschlagnahmen
lassen, wenn sie aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke
aufweisen, die mit der fir derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder in
ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

—  Widerspricht der Durchfihrende der Zurickhaltung der Waren fristgerecht, muss
er in einem anschlieBenden Gerichtsverfahren nachweisen, dass der Markenin-
haber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgultigen Be-
stimmungsland (innerhalb oder auf3erhalb der Union) zu untersagen, insbesonde-
re, weil die Waren fir ein Drittland bestimmt waren und dort legitim eingefiihrt
werden durfen.

Durch diese Regelung wird der Kritik an der bisherigen Rechtslage Rechnung getra-
gen, nach der fir die Annahme einer Markenrechtsverletzung ein tatsachliches Inver-
kehrgelangen der Waren in einem Mitgliedstaat drohen musste. Flr das Tatigwerden
der Zollbehérden reichte zwar auch nach der bisherigen Rechtslage der Verdacht ei-
ner Rechtsverletzung aus. Allerdings musste der Markeninhaber im darauffolgenden
Verfahren den Vollbeweis hinsichtlich der markenrechtlichen Rechtsverletzung er-
bringen. Diese vom Markeninhaber zu tragende Beweislast flir das Vorliegen einer
Markenrechtsverletzung stellte bislang eine nicht unerhebliche Hurde fur diesen dar,
da ihm regelmalig nicht alle hierfiir erforderlichen Informationen und Dokumente zur
Verfligung stehen (vgl. Max Planck Institute “Study on the Overall Functioning of the
European Trade Mark System”, 2.213 (S. 111); sowie Nachweise zur Ful3inote 16).
Dem wird mit der Neuregelung, die nunmehr den potentiellen Verletzer beweispflich-
tig macht, angemessen begegnet.



Drucksache 148/18 -58 -

Gleichzeitig tragt die Exkulpationsregelung den Bedenken Rechnung, dass es sich
bei den betroffenen zu Uberfihrenden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Wa-
ren handeln kann, die au3erhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Markenrech-
te verletzen und bei denen die Markenrechtsverletzung innerhalb Deutschlands zum
Beispiel nur darauf beruht, dass hier das Verbreitungsrecht nicht erschopft ist. Derar-
tige Falle sind vom Verbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung
dar (BeckOK UMV/Miiller VO (EG) 207/2009 Art. 9 Rn. 100). Somit wird ein Ausgleich
geschaffen zwischen dem Beduirfnis nach effektiver Durchsetzung von Markenrech-
ten einerseits und dem Erfordernis des freien Handels mit rechtmafigen Waren ande-
rerseits. Eine entsprechende Regelung flr Unionsmarken ist bereits seit dem 23.
Méarz 2016 in Kraft und hat sich in der Praxis bewahrt.

— Absolute Schutzhindernisse

Durch die Richtlinienumsetzung werden die absoluten Schutzhindernisse fur nationa-
le Marken erweitert und durch neue Tatbestande ersetzt.

Nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG waren dem Schutz als Marke bislang solche
Zeichen nicht zuganglich, die ausschlief3lich aus einer Form bestehen, die der Ware
einen wesentlichen Wert verleiht. Nach Malkgabe des Artikels 4 Absatz 1 Buchsta-
be e der Richtlinie ist auch ein Zeichen, das ausschlief3lich aus einem ,,anderen cha-
rakteristischen Merkmal“ besteht, von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es art-
bedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist. Der EuGH hatte bereits in der
Rechtssache ,Hauck/Stokke u. a.“ entschieden, dass die Annahme, dass die Form
der Waren einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschlie3t, dass auch weitere Ei-
genschaften ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen kénnen wie bspw. die Si-
cherheit, Bequemlichkeit und Qualitat (s. EuGH, Urteil vom 18.9.2014, C-205/13, E-
CLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke u. a). Die Erweiterung tragt
der Offnung des Markenregisters Rechnung und soll in erster Linie als Korrektiv fur
nicht-konventionelle Marken dienen. Die absoluten Schutzhindernisse der Richtlinie
wurden ferner um die Tatbestande betreffend Ursprungsbezeichnungen und geogra-
fische Angaben, traditionelle Bezeichnungen fur Weine, garantiert traditionelle Spezi-
alitdten und Sortenbezeichnungen erganzt. Nach den Regelungen bezuglich Ur-
sprungsbezeichnungen und geschitzter geografischer Angaben sind Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, die nach Unionsvorschriften, nationalem Recht oder in-
ternationalen Ubereinkiinften von der Eintragung ausgeschlossen sind.

— Terminologie und redaktionelle Anderungen

Die Reform des europaischen Markenrechts brachte einige terminologische Neue-
rungen mit sich, die nunmehr auch in deutsches Recht zu Uberflhren sind.

Die terminologischen Anderungen lauten im Einzelnen wie folgt:

alt neu

Gemeinschaftsmarke Unionsmarke

Verordnung Uber die Gemeinschaftsmarke (Ge- | Verordnung Uber die Unionsmarke (Unions-

meinschaftsmarkenverordnung — GMV) markenverordnung — UMV)
Gemeinschaftsmarkengericht Unionsmarkengericht
Gemeinschaftsmarkenstreitsache Unionsmarkenstreitsache

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Mar- | Amt der Europaischen Union flir geistiges Eigen-
ken, Muster und Modelle) tum (EUIPO)

DarlUber hinaus werden rein redaktionelle Anpassungen sowie Angleichungen an die
Bezeichnung auf europaischer Ebene vorgenommen. Das DPMA und das Bundespa-
tentgericht werden einheitlich mit ihrer amtlichen Bezeichnung benannt. Der Entwurf
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bertcksichtigt auch Orthografieanderungen sowie die sprachliche Gleichstellung von
Frauen und Mannern.

Il. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9
(gewerblicher Rechtsschutz) sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes
(gerichtliches Verfahren).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 336 vom 23.12.2015, S. 1 ff.). Die Richtlinie
ist nach MalRgabe des Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht umzusetzen. Der Entwurf
ist mit dem Recht der Europaischen Union und mit vélkerrechtlichen Vertragen, die die
Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

— Einfihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA (§ 53
MarkenG-E)

Durch den Gesetzesentwurf wird ein neues Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim
DPMA nach Widerspruch eingefiihrt. Damit wird seine Prifungskompetenz erweitert.
Auf diese Weise wird eine Sach- und Kompetenzbiindelung erreicht, sodass das
Fachwissen des DPMA fir die Frage der Nichtigkeit wegen Bestehens relativer
Schutzhindernisse oder wegen Verfalls genutzt werden kann. Insgesamt wird das
Verfahren nach Widerspruch dadurch vereinfacht und effektiver ausgestaltet.

— Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E)

Die in § 14a des Entwurfs festgeschriebene Regelung stellt ein einfaches und prakti-
kables Verfahren fur Zollbehérden bereit. Nach dem eng gefassten Wortlaut der Vor-
schrift sollen die Zollbehérden nur dann einschreiten dirfen, wenn die Marken der in
ein Zollverfahren zu Uberflihrenden Waren mit der fiir derartige Waren eingetragenen
nationalen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer sol-
chen Marke zu unterscheiden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zollbehor-
den weiterhin mit der erforderlichen Sicherheit eine Entscheidung bezlglich ihres
Eingreifens treffen kénnen. Die Beurteilung, ob der Verdacht einer Rechtsverletzung
besteht, wird den Zollbehdérden folglich erleichtert. So wird dem Interesse des Zolls an
einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren Regelung Rechnung getragen. In wel-
chen Fallen eine derartige erforderliche Identitat beziehungsweise Ahnlichkeit zwi-
schen den Marken vorliegt, kann durch interne Leitfaden bei den jeweiligen Zollbe-
hérden naher bestimmt werden. Die Zollbehdrden werden indes weder dazu berech-
tigt noch verpflichtet, materielles Markenrecht prifen. Dies bleibt vielmehr den Gerich-
ten vorbehalten.
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3.

Nachhaltigkeitsaspekte
Forderung von Innovation

Ein Schlussel fir Nachhaltigkeit ist Forschung und Innovation. Der Schutz von Mar-
kenrechten kann dazu beitragen, dass Unternehmen in die Bereiche Forschung und
Entwicklung weiter investieren und ihre Innovationen mit einem effektiven Schutz ih-
rer geistigen Eigentumsrechte flankieren.

Durch die Erweiterung des elektronischen Registers wird Inhabern von unkonventio-
nellen Marken ermoglicht, auf rechtssichere Weise ihr geistiges Eigentum zu schiit-
zen. Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit wird insbe-
sondere die Eintragung nichtkonventioneller Marken erleichtert und rechtssicher er-
moglicht. Es ist zu erwarten, dass sich die Bandbreite eintragungsfahiger Zeichen
vergrélRern wird. Dadurch wird der IP-Schutz fiir Unternehmen erweitert und nicht zu-
letzt die Innovation geférdert. Gleiches gilt im Zusammenhang mit der EinfuUhrung der
Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff.). Damit wird Zertifizierern ein neues Rechtsin-
strument zur Seite gestellt, mit dem sie ihre Gltesiegel rechtssicher schitzen lassen
kénnen.

Durch die Einfihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim
DPMA werden insbesondere fur kleine und mittelstdndische Unternehmen Anreize
geboten, einen Antrag auf Feststellung und Erklarung der Nichtigkeit zu stellen, um
eigene Innovationen zu schitzen, da sie sich nunmehr einem gesunkenen Kostenri-
siko gegenulber sehen. Durch die vereinfachte Zuganglichmachung des Verfahrens
wird auch erreicht, dass das Register durch vermehrte Nichtigkeitsverfahren gesau-
bert wird. Dadurch wird wiederrum das Innovationspotenzial von klein- und mittel-
stéandischen Unternehmen erweitert.

Effektive Bekampfung der Produktpiraterie

Durch den neuen Verbotstatbestand im Rahmen des § 14a MarkenG-E (Waren unter
zollamtlicher Uberwachung) wird ein effektives Werkzeug zur Bekdmpfung der wach-
senden Produktpiraterie zur Verfigung gestellt. Es ist zu erwarten, dass durch den
neuen § 14a MarkenG-E vor allem die Durchfuhr markenrechtsverletzender Waren
effektiv bekdmpft werden kann und dass es in Deutschland folglich zu einer Senkung
der Produktpiraterie-Falle kommen wird. Markeninhaber kbnnen nunmehr besser ge-
gen die Uberfiihrung von markenverletzenden Waren in alle Zollverfahren vorgehen.
Investitionen von Unternehmen in die Produktion von Waren sowie in den kostenin-
tensiven Ausbau von Marken werden dadurch besser geschutzt.

Modernisierung des Markenrechts

Insgesamt fuhrt die Markenreform zu einer Modernisierung des Markenrechts, welche
die Bediirfnisse eines technologischen Digitalzeitalters gebiihrend bericksichtigt.

Haushaltsausgaben ohne Erfilllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand sind nicht zu erwarten.

4.

Erfullungsaufwand

a) Erfullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Burger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.
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b) Erfullungsaufwand fiir die Wirtschaft
Far die Wirtschaft entsteht kein Erfullungsaufwand

c¢) Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Ein Erflllungsaufwand fir die Verwaltung ist beim DPMA zu erwarten.

Ein Erflullungsaufwand fir die Verwaltung entsteht durch Anpassungen und Umstellungen
der IT-Systeme sowie durch zusétzliche Personalkosten. Durch die Regelung fur Waren
unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E) entsteht zudem ein Erflllungsauf-
wand fur die Zollbehdrden.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmaiig im
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. Uber Einzelheiten zur Deckung des Mehrbe-
darfs soll im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden werden.

— Kosten fur IT-Infrastruktur

Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und die damit
verbundene Erweiterung der Darstellungsmoglichkeiten im Markenregister werden
Anpassungen im elektronischen Register erforderlich. Es ist denkbar, dass Klange
und kurze Bildfolgen kinftig in entsprechenden Dateiformaten (.mp3/.gif/.wav) im Re-
gister hinterlegt werden kénnen, vorausgesetzt, dass diese ,ausreichende Garantien
bieten* (vgl. Erwégungsgrund 13 der Richtlinie). Die Offnung des elektronischen Re-
gisters fiir neue Darstellungsformen und Dateiformate wird mit Anderungen in den IT-
Systemen einhergehen.

Weitere Anderungen in der IT wird die Einflihrung der Gewahrleistungsmarke nach
sich ziehen. Da es sich hier um ein ganzlich neues Rechtsinstrument handelt, muss
eine entsprechende technische und administrative Infrastruktur erst noch geschaffen
werden. Hier werden beispielsweise neue Formulare und Eingabemasken erforder-
lich; das elektronische Register muss um eine weitere Markenkategorie erweitert
werden. Hinsichtlich der Hinterlegung von Gewahrleistungsmarkensatzungen kann
auf das praktische und technische Vorwissen im Zusammenhang mit Kollektivmarken
zurlickgegriffen werden, da fir beide Markenformen ahnliche Voraussetzungen gel-
ten.

Das Register ist darlber hinaus um die Mdglichkeit zu erweitern, Angaben im Zu-
sammenhang mit Lizenzen eintragen zu kénnen. Diesbezlglich werden nur kleinere
IT-Anpassungen notwendig.

Durch die Einfuhrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem
DPMA werden ebenfalls Anderungen in den IT-Systemen notwendig. U.a. sind neue
Eingabemasken im Datenverarbeitungssystem zur Verwaltung des Antragsstellers
und gegebenenfalls seines Vertreters notwendig. Zudem miissen die Daten hinsicht-
lich des Verfahrensgangs erfasst und in einer Datenbank verwaltet werden. Dies hat
auch zur Folge, dass neue Stamm- und Verfahrensdaten im System ,DPMAregister*
implementiert werden missen. Uber die Online-Plattform .DPMAregister” hat die Of-
fentlichkeit die Mdglichkeit, die Publikationsdaten sowie die aktuellen Rechts- und
Verfahrensstande nationaler Schutzrechte — darunter auch Marken — zu recherchie-
ren. Weitere Folgednderungen sind in den Systemen ,DPMAmarken®, ,DPMAstatistik"
und ,DPMAdirekt” sowie in den Querschnittsdiensten notwendig.

Im Einzelnen stellt sich der Erfillungsaufwand in den Systemen des DPMA wie folgt
dar (berechnet in Personaltagen — PT):
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DPMAmarken | DPMAdirekt | DPMAstatistik | DPMAregister | Querschnitts-
dienste
Pauschal 60 PT 104 PT 20 PT
Neue Verfahren wund | 319,8 PT 20 PT
Anderung  Grundsyste-
matik
Anderung in der Anwen- | 100 PT
deroberflache
Betrifft nur DPMAdi- 20 PT
rekt/DPMAdirektWeb
Anderung der Fristbe- | 60 PT
rechnung und Automa-
tismen
Entwicklung von Doku- | 200 PT
menten
Technische Spezifikati- | 178,5 PT 8 PT
on
Abstimmung und techni- | 50 PT
sche Schnittstellen
Qualitatssicherung 192,5 PT 8 PT
Dokumentation 50 PT
Implementierungsauf- 1150,8 PT 56 PT 60PT 104 PT 20 PT
wand insgesamt
Risikozuschlag 20 % 1381,0 PT 67,2 PT 72 PT 124,8 PT 24 PT
Implementierungsaufwand insgesamt: 1 669 PT
- davon hD 193,3 PT 12,0 PT
- davon gD 82,9 PT 67,2 PT 32,0 PT 12PT
- davon mD 28,0 PT 12 PT
- externe Beauftragung 1104,8 PT 124,8 PT
Betriebsaufwand 10 % | 138,1 PT - 7,2PT 12,5 PT 2,4 PT
vom Implementierungs-
aufwand
Betriebsaufwand insgesamt: 160,2 PT
- davon mD 69,1 PT 3,6 PT 1,2PT
- davon gD 69,1 PT 3,6 PT 1,2PT
- externe Beauftragung 12,5 PT

In den Bereich ,DPMAmarken® ist mit einem Implementierungsaufwand von 1 381,0
Personaltagen (PT) inklusive einem Risikozuschlag von 20 Prozent zu rechnen
(1 150,8 PT ohne Risikozuschlag). Den Hauptteil macht die Umstellung der Systeme
und der Grundsystematik (Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit,
Anderungen im Widerspruchsverfahren, Implementierung eines amtlichen Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahrens, Gewahrleistungsmarke und Kollektivmarke) aus. Der Im-
plementierungsaufwand belduft sich hier auf rund 319,8 PT. Fir die Anderung der
Anmelderoberflache (Anmelde-, Widerspruchs- und Léschungsverfahren) treten wei-
tere 100 PT hinzu. Die Anderungen in der Fristberechnung und anderen Automatis-
men schlagt mit weiteren 60 PT zu Buche. Fir den Bereich ,DPMAmarken® werden
200 PT fur die Entwicklung von Dokumenten und 178,5 PT fir die technische Spezifi-
kation berechnet. Die Abstimmung von technischen Schnittstellen zur Datenabgabe
erfordert 50 PT. Der Bereich Qualitatssicherung und Dokumentation schlagt mit 192,5
PT und 50 PT fir das System ,DPMAmarken® zu Buche. Fiir die Systeme ,DPMAsta-
tistik“, ,DPMAregister® und Querschnittsdienste werden pauschal 60, 104 und 20 PT
veranschlagt (mit 20 Prozent Risikozuschlag 72, 124,8 und 24 PT). Im System
,DPMAdirekt“ bedarf es fir die Implementierung neuer Verfahren und einer neuen
Systematik weiterer 20 PT. Fir das Untersystem ,DPMAdirektWeb* werden 20 PT
einkalkuliert. Fur die technische Spezifikation werden 8 PT berechnet. Weitere 8 PT
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treten fur die Qualitatssicherung hinzu. Der Implementierungsaufwand im Bereich
,DPMAdirekt" belauft sich daher auf 56 PT ohne Risikozuschlag und 67,2 PT mit Risi-
kozuschlag.

Insgesamt belauft sich der interne und externe Implementierungsaufwand in allen
Systemen des DPMA und fur Querschnittsdienste auf 1 669 PT (inklusive Risikoauf-
schlag von 20 %). Im Bereich des DPMA belduft sich der einmalige Implementie-
rungsaufwand im Bereich der IT auf 439,4 PT (circa 173 000 Euro brutto). Davon ent-
fallen 205,3 PT auf den héheren Dienst (mit einem Kostensatz in Héhe von 473,75
Euro pro Tag), 194,1 PT auf den gehobenen Dienst (334,16 Euro pro Tag) und 40 PT
auf den mittleren Dienst (263,81 Euro pro Tag).

Es ist zu berticksichtigen, dass es sich bei den oben dargestellten Zahlen um Schat-
zungen handelt, die naturgemal auf Annahmen Uber den absehbaren Implementie-
rungsaufwand beruhen und sich dndern, wenn die Schatzgrundlagen geéandert bezie-
hungsweise Planungen konkretisiert werden. So lasst sich beispielsweise in Bezug
auf die Querschnittsdienste derzeit noch nicht absehen, zu welchen Teilen diese an-
teilig vom mittleren Dienst, gehobenen Dienst und héheren Dienst getragen werden.
Der hiesigen Berechnung werden 12 PT fir den mittleren Dienst und 12 PT fir den
gehobenen Dienst zugrunde gelegt. Anderungen an diesen Verteilungen kdnnen
marginale Abweichungen ergeben.

Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der Systeme missen circa 75 Prozent der
Implementierungen extern beauftragt werden. Der Hauptanteil von 1229,6 PT
(1104,8 PT + 124,8 PT) wird daher durch externe IT-Firmen Ubernommen. Auf
Grundlage von 1 150 Euro netto (1 368 Euro brutto) pro Personaltag entfallen auf die
externe Beauftragung Kosten in Hohe von rund 1,4 Millionen Euro netto (rund 1,7 Mil-
lionen Euro brutto).

Der Betriebsaufwand belauft sich auf circa 10 Prozent vom Implementierungsauf-
wand aus den Bereichen ,DPMAmarken®, DPMAstatistik, ,DPMAregister” und den
Querschnittsdiensten (insgesamt circa 160,2 PT), wobei in den Bereichen
,DPMAmarken®“, ,DPMAstatistik” und in den Querschnittsdiensten eine Halfte der PT
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mittleren Dienstes und die andere Halfte
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des gehobenen Dienstes Ubernommen wird.
Der Betriebsaufwand im Zusammenhang mit dem System ,DPMAregister® wird von
einer externen Firma tUbernommen. Hier fallen 12,5 PT an, die mit circa 17 100 Euro
brutto zu Buche schlagen. Bei diesem Betrag handelt es sich um geschatzte Kosten
fiir die externe Unterstiitzung, welche aufgrund des Anderungsvolumens im Zuge der
Reform am IT-System ,DPMAregister® begriindet sind. Da die bestehenden Pflege-
und Wartungsvertrage aufwandsbezogenen abgerechnet werden, verursacht das er-
héhte Anderungsvolumen an der Software entsprechend zusétzliche Kosten. In dem
Bereich ,DPMAdirekt” fallt kein Betriebsaufwand an.

Anhand der ermittelten Personaltage lasst sich der Erfullungsaufwand in Euro bezif-
fern. Grundlage der Berechnung ist jeweils die durchschnittliche Brutto-Besoldung der
Besoldungsgruppen aus dem mittleren und gehobenen Dienst. Bei durchschnittlich
20 Arbeits-tagen pro Monat ergeben sich hier 263,81 Euro pro Tag fir eine Beamtin
oder einen Beamten des mittleren Dienstes, 334,16 Euro pro Tag fir eine Beamtin
oder einen Beamten des gehobenen Dienstes und 473,75 Euro pro Tag flr eine Be-
amtin oder einen Beamten des héheren Dienstes. Auf Grundlage der oben ermittelten
Personaltage ergibt sich folgender Betriebsaufwand in Euro:
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mD Externe Beauf-

tragung

gD hD

Betriebsaufwand 263,81 Euro x 334,16 Euro x - 1 368,00 Euro x
739PT = 739 PT = 12,5 PT =17 100
19 496 Euro 24 694 Euro Euro

SUMME 61 290 Euro

Fir die Implementierung und den Betrieb der IT dirfte nach aktueller Geschaftsent-
wicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,9 Millionen
Euro zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kosten
durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf rund 1,7 Millionen Euro ge-
schatzt. Die Ubrigen Programmierungsarbeiten und IT-Umstellungen kénnen durch
das DPMA selbst durchgefuhrt werden.

Bei dem Betriebsaufwand handelt es sich um laufende und jahrlich wiederkehrende
Kosten. Der laufende Mehraufwand, der durch den Betrieb der neuen IT entsteht, be-
lauft sich auf circa 61 000 Euro.

Personalkosten

Ein zusatzlicher Personalbedarf ist im Bereich des DPMA zu erwarten.

Beim DPMA flhren insbesondere die zusatzlichen Markenregistrierungen und das
amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zu einem voraussichtlichen jahrlichen Be-

triebsaufwand von im Saldo 467 000 Euro. Dies geht hauptsachlich auf den erhdhten
Personalaufwand in mehreren DPMA-Bereichen zurlick:

DPMA-Bereich Personalfaktor Personalkos- Personalkosten
tensitze in Euro in Euro

I. Juristische Prifung Markenbereich (AP 2,822 106 058 299 296
A15)

Il. Markenprifung (AP A11 bis A13) 0,45 76 908 34 609
Ill. Sachbearbeitung (AP A9 bis A11) -0,15 61 592 -9 239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP EG) 0,75 49 153 36 865
V. Burosachbearbeitung 3.4 (AP E9a) 1,156 58 259 67 347
VI. Neuanmeldungsbearbeitung (AP E5) 0,2 46 711 9 342
VII. Druck und Versand (AP E3) 0,1 42 661 4 266
VIII. Digitalisierungszentrum (AP EG6) 0,5 49 153 24 577

Die Personalkosten fur den einmaligen Implementierungsaufwand belaufen sich auf
voraussichtlich rund 1 Millionen Euro, wobei rund 449 000 Euro auf die organisatori-
sche Umsetzung, rund 559 000 Euro auf die Begleitung der technischen Umsetzung
im DPMA entfallen. Circa 145 000 Euro treten fur Schulungskosten hinzu. Insgesamt
liegen die Personalkosten fir den einmaligen Implementierungsaufwand daher bei
rund 1,15 Millionen Euro.

Regelung fir Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E)

Der Erfullungsaufwand fur die Zollverwaltung im Zusammenhang mit der in § 14a des
Entwurfs vorgesehenen Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung bel&uft
sich auf rund 40 600 Euro jahrlich. Die Umsetzung der Regelung ist von der Richtlinie
vorgegeben (vgl. Artikel 54 Absatz 1 der Richtlinie).

Aufgrund der Erfahrungen mit Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung ist von
jahrlich circa 300 Grenzbeschlagnahme-Fallen aufgrund einer nationalen Marke aus-
zugehen. Fir die Abwicklung des Verfahrens werden durchschnittlich 200 Minuten
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pro Aufgriff bendtigt, die sich auf 170 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im
mittleren Dienst und 30 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im gehobenen
Dienst verteilen.

Der jahrliche Zeitaufwand betragt bei angenommenen 300 Fallen somit:

Gehobener Dienst 30 Min./Fall 9 000 Min./Jahr 150 Std./Jahr
Mittlerer Dienst 170 Min./Fall 51 000 Min./Jahr 850 Std./Jahr

Daraus ergibt sich der folgende jahrliche Personalaufwand:

Gehobener Dienst 150 Std. x 73,85 Euro

(Personal- und Sachkosten inkl. Gemein-
kostenpauschale)

11 078 Euro
Mittlerer Dienst 850 Std. x 62,33 Euro
(Personal- und Sachkosten inkl. Gemein-
kostenpauschale)
52 978 Euro
Insgesamt: 64 056 Euro

Ein weiterer Aufwand flr die Zollverwaltung ist nicht ersichtlich, insbesondere kann
der Aufwand fir etwaige Rechtsbehelfe wegen Geringfligigkeit vernachlassigt wer-
den. Fur die Zollverwaltung wird sich auch kein einmaliger Umstellungsaufwand er-
geben, insbesondere ist eine IT-Anpassung nicht erforderlich. Im Ubrigen ist das
neue Verfahren fiir die Unionsmarken ja bereits implementiert.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fur die Wirtschaft und mittelstandische Unternehmen sind nicht zu erwar-
ten.

Durch die Moglichkeit eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA
wird das Kostenrisiko fir Unternehmen erheblich reduziert. Ein Antrag auf Erklarung der
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse oder alterer Rechte kann kiinftig gegen
eine Gebuhr von 400 Euro gestellt werden; ein Antrag auf Erklarung des Verfalls bereits
fur 100 Euro. Die streitwertbedingten Gerichts- und Anwaltskosten lagen bislang in der
Regel weit Uber diesen Betragen. Die Wirtschaft wird somit durch den zuséatzlichen Aspekt
des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens finanziell entlastet.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher sowie gleichstellungspolitische und
demografische Auswirkungen ergeben sich nicht.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der getroffenen Regelungen ist nicht vorgesehen. Es handelt sich im We-
sentlichen um Modernisierungen des materiellen Markenrechts und die Neueinfuhrung
eines Rechtsbehelfs, dessen Wirkung nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt werden soll
und dessen Umsetzung zwingend ist. Die fakultative Einflhrung der Gewahrleistungsmar-
ke ist ebenfalls nicht zeitlich zu befristen. Im Ubrigen handelt es sich um redaktionelle
Anderungen und Anpassungen, die nicht riickgéngig gemacht werden sollen. Eine rein
mengenmalige Evaluation der Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff.) und der Regelung fir
Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a) ist in funf Jahren nach Inkrafttreten der
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Regelung vorgesehen. Dies ist erforderlich, um die Anzahl der Markenanmeldungen und
den damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu Uberprifen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Markengesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

In den Uberschriften des Inhaltsverzeichnisses wird die amtliche Bezeichnung des DPMA
Ubernommen. Daruber hinaus werden terminologische und redaktionelle Angleichungen
vorgenommen, um eine einheitliche Bezeichnung auf nationaler und europaischer Ebene
sicherzustellen; Gemeinschaftsmarken werden nunmehr einheitlich als Unionsmarken
bezeichnet. Dariiber hinaus wird in den Uberschriften des Verzeichnisses eine sprachli-
che Gleichstellung von Frauen und Mannern realisiert (vgl. § 68). In § 14a wird ein Ver-
botstatbestand in Bezug auf Waren unter zollamtlicher Uberwachung eingefiigt. Einige
Anderungen im Inhaltsverzeichnis werden durch die Einflihrung des amtlichen Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahrens notwendig. In Teil 3 Abschnitt 3 wird das Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren in die Uberschrift aufgenommen. § 53 ist die zentrale Norm zum amtlichen
Verfahren; in § 54 MarkenG-E findet sich eine Regelung zum Beitritt. In § 65a wird eine
Regelung fiur die Verwaltungszusammenarbeit der nationalen Markenamter und des Amts
der Europaischen Union fir geistiges Eigentum eingefiigt. In den §§ 102 und 104 wird die
Satzung fur Kollektivmarken einheitlich als ,Kollektivmarkensatzung“ bezeichnet, um die-
se von den Gewahrleistungsmarkensatzungen abzuheben. Nach § 106 wird ein neuer Teil
5 eingefugt (§§ 106a bis 106h), der Regelungen zu Gewahrleistungsmarken vorsieht.

Zu Nummer 2 (§ 3 des Markengesetzes in der Entwurfsfassung — MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

In § 3 Absatz 1 MarkenG-E wird das Wort ,Hoérzeichen durch das Wort ,Kldnge*“ ersetzt.
Nach MaRgabe des Artikels 3 der Richtlinie kbnnen Marken Zeichen aller Art sein, insbe-
sondere Worter, einschlieBlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen,
Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klange. Ausweislich des Erwagungs-
grundes 12 und 13 der Richtlinie sollen fir den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer
eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsatzlich die gleichen Bedingungen
gelten. Zu diesem Zweck muss eine Beispielsliste der Zeichen erstellt werden, die geeig-
net sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Un-
ternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen konnen. Wie aus dem
Wortlaut des Artikels 3 hervorgeht, spricht die Richtlinie im Zusammenhang von akusti-
schen Zeichen von ,Klangen®. Der Wortlaut des § 3 Absatz 1 MarkenG war entsprechend
anzupassen, um eine einheitliche Terminologie auf europaischer und nationaler Ebene
sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Gemal § 3 Absatz 2 des Entwurfs sind solche Zeichen dem Schutz als Marke nicht zu-
ganglich, die ausschliefl3lich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen be-
stehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind (Nummer 1), die zur Erreichung
einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nummer 2) oder die der Ware einen wesent-
lichen Wert verleihen (Nummer 3). Die Erweiterung der Schutzausschliefungsgriinde be-
stimmter Formgestaltungen um die Formulierung ,oder einem anderen charakteristischen
Merkmal“ dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie. Eine
entsprechende Formulierung findet sich auch in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e der Uni-
onsmarkenverordnung. Der Schutzausschluss soll nur dann greifen, wenn das Zeichen
ausschlieBllich aus diesem einen charakteristischen Merkmal besteht. Sinn und Zweck der
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Ausschlussklausel ist es, einen ,wirksamen Wettbewerb hinsichtlich der Produktgestal-
tungen® aufrechtzuerhalten und damit einer Monopolisierung von Zeichen, die durch den
Schutzgegenstand selbst bedingt sind, auszuschlieBen (vgl. Kur in: Kur/v. Bom-
hard/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 7. Ed. 2016, § 3 Rn. 54). Dies gilt fir den Fall, dass
der Verkehr allein in der asthetischen Gestaltung der Form den wesentlichen Wert der
Ware erblickt und es deshalb ausgeschlossen ist, dass die Form auch als Herkunftshin-
weis dient. Die Erweiterung der SchutzausschlieRungsgrinde fiir Formzeichen soll dem
Umstand Rechnung tragen, dass das Markenregister fir unkonventionelle Markenformen
geoffnet wird; es dient damit zugleich als Korrektiv. In Betracht kommt daher insbesonde-
re eine Anwendung auf akustische Zeichen oder Bewegungsmarken. Der EuGH hatte in
der Entscheidung Hauck/Stokke u.a. (EuGH, Urteil vom 18. September 2014, C-205/13,
ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke u.a.) bereits entschieden, dass
die Annahme, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht aus-
schliefdt, dass auch weitere Eigenschaften ihr ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen
kénnen. Nach dem Dafiuirhalten des Gerichtshofes seien ,die Art der in Rede stehenden
Warenkategorie, der kinstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Ver-
gleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeuten-
der Preisunterschied gegenuber ahnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Ver-
marktungsstrategie, die hauptsachlich die asthetischen Eigenschaften der jeweiligen Wa-
re herausstreicht“ zu bertcksichtigen (EuGH, Urteil vom 18. September 2014, C-205/13,
ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097, Rn. 35 — Hauck/Stokke u.a.). Die Erweiterung
der Ausschlussgrinde bericksichtigt die jungsten Entwicklungen der Rechtsprechung, die
Ausschlussgrinde tendenziell extensiv auszulegen.

Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenG-E)

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 4 (§ 8 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Gemal § 8 Absatz 1 des Entwurfs sind von der Eintragung als Marke schutzfahige Zei-
chen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dar-
gestellt zu werden, dass die zustandigen Behdérden und das Publikum den Gegenstand
des Schutzes klar und eindeutig bestimmen kénnen. Die Neufassung des § 8 Absatz 1
MarkenG verabschiedet sich damit von dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit und
bestimmt als Referenzpunkt die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegen-
standes. Die Anderung dient der Umsetzung des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie und
ersetzt die grafische Darstellbarkeit durch flexiblere Kriterien. Das Max-Planck-Institut fur
Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (nunmehr MPI fiir Innovation und Wettbewerb)
hatte sich in seiner Studie aus dem Jahr 2011 fir eine Entfernung der grafischen Darstell-
barkeit aus der Definition ausgesprochen (vgl. MPI for IP and Competition Law, Study on
the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15. Februar 2011, S. 68).
Das Max-Planck-Institut weist in seiner Studie auf den einschrankenden Charakter der
grafischen Darstellbarkeit und auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit Klang-, Tast-,
Geruchs- und haptischen Marken hin (vgl. S. 67 der Studie). Als Adressatenkreis fir die
eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes sieht die Richtlinie die zustandigen
Behoérden und das Publikum vor. Ausweislich des Erwagungsgrundes 13 der Richtlinie
soll zum Zwecke der Rechtssicherheit und um eine ordnungsgemafRe Verwaltung zu er-
reichen, weiterhin an den sogenannten Sieckmann-Kriterien festgehalten werden, wonach
ein Zeichen in eindeutiger, praziser, in sich abgeschlossener, leicht zuganglicher, ver-
standlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein muss (vgl. EuGH,
12. Dezember 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, GRUR 2003, 145 — Sieckmann).
Die einzutragenden Zeichen dirfen nunmehr jedoch unter Verwendung allgemein zu-
ganglicher Technologie — und nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln — dargestellt
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werden, vorausgesetzt, die Darstellung erfolgt mit Mitteln, die ausreichende Garantien
bieten (vgl. Erwagungsgrund 13 der Richtlinie). Durch die Offnung des Registers wird
kinftig eine Hinterlegung der Zeichen mittels gangiger Audio- und Bild-Dateiformate mog-
lich, sofern diese eine rechtssichere Darstellung garantieren. Damit werden das elektroni-
sche Register und zugleich das Markensystem insgesamt an die Erfordernisse eines mo-
dernen Technologiezeitalters angepasst. Durch die erweiterten Darstellungsmdglichkeiten
wird sich die Rechtslage fur unkonventionelle Markenformen — insbesondere akustische
Zeichen und Bilderfolgen — erheblich verbessern; diese lassen sich kinftig prazise und
rechtssicher anhand allgemein zuganglicher Technologie im Register darstellen.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

In § 8 Absatz 2 MarkenG-E werden die absoluten Schutzhindernisse um Tatbestande
betreffend die Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Weine,
garantiert traditionelle Spezialitaten und Sortenbezeichnungen erganzt.

Der Entwurf sieht in den neu einzufGgenden Nummern 9 bis 12 vor, dass folgende Mar-
ken von der Eintragung ausgeschlossen sind:

1. Marken zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben
(Nummer 9),

2. Marken zum Schutz von traditionellen Bezeichnungen fir Weine, die nach deutschem
Recht, nach EU-Rechtsvorschriften oder nach internationalen Ubereinkiinften, denen
die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehdrt, von der Eintragung ausge-
schlossen sind (Nummer 10);

3. Marken zum Schutz von traditionellen Spezialitaten, die nach EU-Rechtsvorschriften
oder nach internationalen Ubereinkinften, denen die EU angehoért, von der Eintra-
gung ausgeschlossen sind (Nummer 11) und

4. Marken, die aus friheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentli-
chen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng
verwandter Arten beziehen und die zu Sortenschutzrechten im Einklang mit deut-
schem Recht, mit den EU-Rechtsvorschriften oder mit internationalen Ubereinkiinften,
denen die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehdrt, eingetragen wurden
(Nummer 12).

Die Erweiterung der absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des § 8 Absatz 2 dient der
Umsetzung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe i bis | der Richtlinie. Eine entsprechende
Regelung findet sich auch in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j bis m der Unionsmarkenver-
ordnung. Ausweislich des Erwagungsgrundes 15 bezweckt die Richtlinie einen einheitli-
chen und umfassenden Schutz von geografischen Angaben, geschuitzten traditionellen
Bezeichnungen fiir Weine und garantiert traditionellen Spezialitaten auf nationaler und
europaischer Ebene. Die Angaben und Bezeichnungen sollten daher bei der Prifung ab-
soluter und relativer Eintragungshindernisse einheitlich zum Tragen kommen.

Auch bisher waren die aus den europaischen Verordnungen folgenden Schutzhindernisse
von den nationalen Behdrden stets zu berticksichtigen (vgl. Strébele in: Strébele/Hacker,
MarkenG, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 906). So entschied der EuGH in der Rechtssache
.Bureau national interprofessionnel du Cognac®, dass es fir die Berlcksichtigung von
Schutzhindernissen aus europaischen Vorschriften keiner vorherigen Umwandlung in na-
tionales Recht bedarf (EuGH, Urteil vom 14. Juli 2011, C-4, C-27/10, E-
CLI:EU:C:2011:484, GRUR 2011, 926, Rn. 40 ff. — BNIC). Es stellte sich bislang jedoch
die Frage, ob diese Vorschriften Uber den Tatbestand des § 8 Absatz 2 Nummer 9 Mar-
kenG (sonstige Vorschriften) zu beriicksichtigen sind oder auflerhalb des § 8 Absatz 2
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MarkenG unmittelbar Anwendung finden (vgl. zur Diskussion Strobele in: Strobele/Hacker,
MarkenG, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 906). Uber § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 des Ent-
wurfs werden diesbezigliche Rechtsunsicherheiten ausgeraumt.

Die Schutzhindernisse in den Nummern 9 bis 11 postulieren ihrem Wortlaut nach Recht-
grundverweisungen auf Unionsvorschriften und internationale Ubereinkiinfte. Entspre-
chende Vorschriften finden sich beispielsweise in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 1151/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012
Uber Qualitdtsregelungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. L 343 vom
14.12.2012, S. 1), in Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 Uber eine gemeinsame
Marktorganisation flir landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 671), Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die Begriffsbestimmung, Beschreibung,
Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz
geografischer Angaben flr aromatisierte Weinerzeugnisse (ABl. L 84 vom 20.3.2014,
S. 14), in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Auf-
machung und Etikettierung von Spirituosen zum Schutz geografischer Angaben flir Spiri-
tuosen (ABI. L 39 vom 13.2.2008, S. 16) und in Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschitzten Ursprungsbezeich-
nungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung
und Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse (ABI. L 193 vom 24.7.2009, S. 60). In
den Fallen, in denen die unionsrechtlichen Vorschriften, auf die verwiesen wird, keinen
markenrechtlichen Kollisionstatbestand vorsehen, ist im Wege der Auslegung zu ermit-
teln, ob sich aus dem Schutzzweck der jeweiligen Vorschrift ein Schutzhindernis fir Mar-
ken ableiten lasst. Die Rechtsgrundverweisungen sind daher als dynamische Rechts-
grundverweisungen zu verstehen, die ein absolutes Schutzhindernis nur dann begriinden,
soweit die Bestimmungen des Unions- oder Vdlkerrechts sowie nationale Bestimmungen
einer Markeneintragung entgegenstehen.

§ 8 Absatz 2 Nummer 12 betreffend Sortenbezeichnungen ist anders als die Nummern 9
bis 11 nicht als Rechtsgrundverweisung formuliert; die Vorschrift begrindet ein eigen-
sténdiges Schutzhindernis fur Marken, die entweder aus einer eingetragenen friheren
Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben
und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen. In
diesem Zusammenhang sind insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates
Uber den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABI. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), das Sorten-
schutzgesetz (BGBI. | S. 3164) und das Internationale Ubereinkommen zum Schutz von
Pflanzenzichtungen (BGBI. 1968 Il S. 429) zu nennen. Das Eintragungsverbot gilt nur fur
in der EU oder in Deutschland eingetragene Sortenbezeichnungen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Diese Anderung ist redaktioneller Natur. Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die
Nummern 13 und 14.

Zu Nummer 5 (§ 9 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG-E regelt, dass eine Marke geléscht werden kann, wenn
sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang identisch ist
oder dieser ahnlich ist, falls es sich bei der Marke mit alterem Zeitrang um eine im Inland
bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in
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unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde. Die Vorschrift dient der Umset-
zung von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie und entspricht der inhaltsgleichen
Vorschrift des Artikels 8 Absatz 5 der Unionsmarkenverordnung. Artikel 5 Absatz 3 Buch-
stabe a setzt an dieser Stelle die Rechtsprechung des EuGH zum Bekanntheitsschutz bei
identischen/ahnlichen Waren/Dienstleistungen um. Der Sonderschutz der bekannten Mar-
ke wird kinftig ausdricklich unabhangig von der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit
gewahrt. Bereits in der Entscheidung ,Davidoff/Gofkid“ (EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003,
Rs. C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9, GRUR 2003, 240 — Davidoff/Gofkid) hatte der EuGH
den Bekanntheitsschutz nach Maligabe der alten Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich
ahnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet. Durch Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a
wird nunmehr klargestellt, dass der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte
Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung nicht
nur bei unahnlichen Waren oder Dienstleistungen besteht. Ausweislich des Erwagungs-
grundes 14 der Richtlinie sollten Eintragungshindernisse betreffend die Kollision der Mar-
ke mit alteren Rechten erschoépfend aufgefuhrt werden. Der bisherige § 9 Absatz 1 Num-
mer 3 MarkenG ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

Der § 9 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 7 der Richtlinie.
Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als &hnlich angesehen, weil
sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andersherum werden Waren
und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiede-
nen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Eine entsprechende Regelung findet
sich auch in Artikel 33 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klasseneinteilungen
keine unmittelbare Bedeutung zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis
(vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11.08.2009, Az. 24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441,
443 — pn printnet/PRINECT). Die Einteilung der Waren- und Dienstleistungsklassen dient
in erster Linie Verwaltungs- und Gebihrenzwecken und kann daher allenfalls mittelbar die
Einschatzung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit beeinflussen (siehe Hacker in:
Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 98). Bei der Umsetzung des Artikels
39 Absatz 7 der Richtlinie bietet sich eine Implementierung im Rahmen der relativen
Schutzhindernisse des § 9 MarkenG an. Absatz 3 dient der Klarstellung.

Zu Nummer 6 (§ 11 MarkenG-E)

Nach § 11 des Entwurfs kann eine Marke geldscht werden, wenn die Marke ohne die Zu-
stimmung des Inhabers der Marke fiir dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden
ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund fir die Handlungsweise des Agenten
oder des Vertreters vor. Die Anderung dient der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 Buch-
stabe b der Richtlinie sowie der Anpassung des Normwortlauts an entsprechende Vor-
schriften auf EU-Ebene. Nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist eine Marke
von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtiger-
klarung, wenn der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zu-
stimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, der Agent oder Vertreter
rechtfertigt seine Handlungsweise. Bereits Artikel 6°°°" Absatz 1 der Pariser Verbands-
Ubereinkunft, dem § 11 MarkenG nachgebildet wurde, sieht vor, dass der Agent sein
Handeln rechtfertigen kann. Eine entsprechende Regelung findet sich in Artikel 8 Absatz 3
der Unionsmarkenverordnung. Die Aufnahme der Rechtfertigungsmaoglichkeit dient in ers-
ter Linie der Klarstellung, da bei einem gerechtfertigten Handeln des Agenten Anspriche
von vornherein nicht in Betracht kommen.
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Zu Nummer 7 (§ 14 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anderung dient der Anpassung des Wortlauts an Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie.
Danach ist Bezugspunkt fir die Rechte aus einer Marke die Benutzung eines Zeichens im
geschaftlichen Verkehr ,in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen®. Eine ahnliche Formu-
lierung findet sich auch in Artikel 9 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Dort ist Be-
zugspunkt fiur das Verbotsrecht die Benutzung ,eines Zeichen|[s] fir Waren oder Dienst-
leistungen®. Durch die Bezugnahme auf Waren oder Dienstleistungen im geschéaftlichen
Verkehr werden rechtsverletzende Benutzungen ausgeschlossen, in denen die Marken
ausschlieBllich firmenmalig benutzt werden und folglich nicht den Zweck haben, Waren
oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Bei einer firmenmaRigen Nutzung wird das Zei-
chen nicht als Herkunftshinweis fir ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistungen
verwendet. In dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache ,Céline“ hat der
EuGH diesen Grundsatz jedoch insofern abgemildert, als eine warenmafige Benutzung
im geschéaftlichen Verkehr vorliegen soll, wenn ein Unternehmenskennzeichen auf die
Waren angebracht wird und damit im geschaftlichen Verkehr eine Verbindung zwischen
dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urteil
vom 11. September 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, GRUR 2007, 971, Rn. 22 f. —
Céline).

Zu Doppelbuchstabe bb

Gemal § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG-E ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung
des Inhabers der Marke im geschaftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleis-
tungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr
ahnlich ist und flir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch
oder ihnen ahnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und flr das Publikum die Ge-
fahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschliel3t, dass das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Anderung dient der Umsetzung von
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. Bislang musste die Verwechslungsgefahr
fur das Publikum kausal (,wegen®) auf der Zeichen- und Warenidentitat respektive der
Zeichen- und Warenahnlichkeit beruhen. In Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie
fehlt eine kausale Verknupfung ,wegen®; dort erfolgt vielmehr eine enumerative Aufzah-
lung mit der Konjunktion ,und®, sodass nach dem Wortlaut der Richtlinie keine Kausalbe-
ziehung zwischen der Zeichenahnlichkeit und der Verwechslungsgefahr verlangt wird. Der
Wortlaut des § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG war entsprechend anzupassen.

Gemal § 14 Absatz 2 Nummer 3 des Entwurfs ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung
des Inhabers der Marke im geschaftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleis-
tungen, ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ahnliches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte
Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus-
nutzt oder beeintrachtigt. Die Anderung ist Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie
nachgebildet. Dieser regelt, dass das Verbietungsrecht des Inhabers einer alteren be-
kannten Marke unabhangig davon besteht, ob das Zeichen fir Waren oder Dienstleistun-
gen benutzt wird, die mit denen identisch, denen ahnlich oder nicht denen ahnlich sind, fur
die die altere Marke eingetragen ist. Dadurch wird klargestellt, dass der Schutz bekannter
Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterschei-
dungskraft unabhangig von der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit besteht.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Der § 14 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 7 der
Richtlinie. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als dhnlich ange-
sehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andersherum
werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie
in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Eine entsprechende Rege-
lung findet sich auch in Artikel 33 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klassen-
einteilungen keine unmittelbare Bedeutung zukommt, entspricht bereits der deutschen
Rechtspraxis (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11. August 2009, Az. 24 W (pat) 82/08,
GRUR 2010, 441, 443 — pn printnet/PRINECT). Die Einteilung der Waren- und Dienstleis-
tungsklassen dient in erster Linie Verwaltungs- und Gebihrenzwecken und kann daher
allenfalls mittelbar die Einschatzung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit beeinflus-
sen (siehe Hacker in: Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 98).

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

§ 14 Absatz 3 Nummer 5 des Entwurfs regelt, dass es im Falle des Vorliegens der Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 verboten ist, das Zeichen als Handelsnamen oder ge-
schaftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschaftlichen
Bezeichnung (fur Waren und Dienstleistungen) zu benutzen. Die Vorschrift dient der Um-
setzung von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie. Danach ist es bei Vorliegen
der Voraussetzungen des Artikels 10 Absatz 2 verboten, das Zeichen als Handelsname
oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unter-
nehmensbezeichnung zu benutzen. Eine parallele Vorschrift findet sich in Artikel 9 Ab-
satz 3 Buchstabe d der Unionsmarkenverordnung. In Erwagungsgrund 19 halt die Richtli-
nie fest, dass als Verletzung einer Marke auch die Benutzung eines Zeichens als Han-
delsname oder ahnliche Bezeichnung gelten soll, solange eine solche Benutzung der Un-
terscheidung von Waren oder Dienstleistung dient. Damit nimmt die Richtlinie Bezug auf
die Rechtssache ,Céline“ (EuGH, 11. September 2011, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497,
GRUR 2007, 971 — Céline). Dort hatte der Gerichtshof entschieden, dass eine Benutzung
einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens ,fur
Waren* vorliegt, wenn ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, sei-
nen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren anbringt, die er ver-
treibt. Ferner liege eine Benutzung ,fir Waren und Dienstleistungen® auch ohne Anbrin-
gung vor, wenn der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwi-
schen dem Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrach-
ten Dienstleistungen hergestellt werde. Aus diesem Grunde erscheine es angebracht, die
Benutzung einer geschitzten Marke als Handelsname als Markenrechtsverletzung zu
werten, wenn der Handelsname fir Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Der Ka-
non der verbotenen Verhaltensweisen ist folglich entsprechend Artikel 10 Absatz 3 Buch-
stabe b der Richtlinie um Handelsnamen und geschéftliche Bezeichnungen zu erweitern.
Geschaftliche Bezeichnungen sind nach MalRgabe des § 5 Absatz 1 MarkenG Unterneh-
menskennzeichen und Werktitel. Werktitel durften unter die ,&hnliche Bezeichnung® in
Erwagungsgrund 19 der Richtlinie fallen. Durch die Regelung soll keine Vermutung be-
grindet werden, dass nationale Markenrechte einer Benutzung von Unternehmenskenn-
zeichen per se entgegenstehen. An den Erfordernissen des markenmaRigen Gebrauchs
soll daher festgehalten werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Gemal § 14 Absatz 3 Nummer 7 des Entwurfs ist es bei Vorliegen der Untersagungsvo-
raussetzungen des Absatzes 2 insbesondere untersagt, das streitgegenstandliche Zei-
chen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zuwiderlaufenden Weise zu
benutzen. Die Vorschrift prazisiert, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke
in vergleichender Werbung verbieten kann, wenn diese Werbung nicht den Anforderun-
gen des Artikels 4 der Richtlinie 2006/114/EG genugt. Diese Vorschrift ist Artikel 10 Ab-
satz 3 Buchstabe f der Richtlinie nachgebildet. Eine entsprechende Vorschrift findet sich
auch in der Unionsmarkenverordnung in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe f. In der Richtlinie
2006/114/EG, auf die Bezug genommen wird, ist u.a. geregelt, unter welchen Vorausset-
zungen Werbung unzulassig ist, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber respek-
tive die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen erkennbar macht. Das Ver-
haltnis zwischen der Richtlinie 2006/114/EG und den Markenrechtsbestimmungen war
bislang nicht eindeutig geregelt. Nach Erwagungsgrunds 20 der Richtlinie soll die Vor-
schrift somit zu mehr Rechtssicherheit flihren und die volle Ubereinstimmung mit Unions-
vorschriften gewahrleisten.

Zu Nummer 8 (§ 14a MarkenG-E)

§ 14a MarkenG-E dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie und hat eine
Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung zum Gegenstand. Auf Unionsebene
findet sich ein entsprechender Verbotstatbestand in Artikel 9 Absatz 4 der Unions-
markenverordnung. Die Regelung begrindet ein Verbotsrecht des Inhabers einer Marke
oder einer geschéftlichen Bezeichnung, das im Falle des Nachweises der legitimen An-
meldung zum jeweiligen Zollverfahren wieder erlischt.

Der Gerichtshof hatte in seinem Urteil in der Rechtssache ,Philips/Nokia“ (EuGH, Urteil
vom 1. Dezember 2011, C-446/09 und C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796 — Philips/Nokia)
befunden, dass die Verbringung und Durchfuhr von Waren aus Drittlandern in das Zollge-
biet der EU sowie deren Beférderung im Zollgebiet keine Verletzung von Rechten des
geistigen Eigentums in der EU darstellt. Solche Handlungen seien nur dann verboten,
wenn sie nachweislich Gegenstand einer an die Verbraucherinnen und Verbraucher ge-
richteten kommerziellen Handlung wie Verkauf oder Werbung waren.

In § 14a des Entwurfs ist eine praktikable Regelung gefunden worden, die den Interessen
der Rechteinhaber, der Zollbehérden und der Zollbeteiligten gleichermallen Rechnung
tragt.

— Zu Absatz 1

GemalR § 14a Absatz 1 MarkenG-E ist der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr Wa-
ren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren
dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu Uberfihren, wenn die Waren, einschlief3lich
ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder
eine geschaftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der fiir derartige Waren eingetra-
genen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Mar-
ke oder dieser geschaftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.

Die Vorschrift begriindet somit ein Verbotsrecht des Inhabers einer Marke oder einer
geschaftlichen Bezeichnung fir Waren im Transit. Der Inhaber der Marke oder der
geschéftlichen Bezeichnung wird dadurch in die Lage versetzt, Waren im Wege der
Grenzbeschlagnahme anzuhalten. Die zustandige Zollbehdrde kann dazu die (poten-
tiell) markenrechtsverletzenden Waren, die mit der Anspruchsmarke identisch oder
kaum von ihr zu unterscheiden ist, zurlickhalten. Ausweislich des Wortlauts der Norm
bezieht sich die Grenzbeschlagnahme in allen zollrechtlichen Konstellationen nur auf
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offensichtliche Rechtsverletzungen (,identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten
nicht von dieser Marke oder dieser geschaftlichen Bezeichnung zu unterscheiden®).
Es sollen folglich insbesondere Pirateriewaren von der Vorschrift erfasst werden. Wa-
ren, gegen die aufgrund von Verwechslungsgefahr vorgegangen werden kénnte,
werden nicht erfasst. Die rechtsverletzenden Zeichen miissen ohne die Zustimmung
des Markeninhabers auf den Waren angebracht worden sein. Die Regelung gilt somit
nicht fur nicht-erschépfte Originalwaren.

— Zu Absatz 2

§ 14a Absatz 2 MarkenG-E regelt das Erléschen des Verbotsrechts. Danach erlischt
die Berechtigung des Inhabers einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung
nach Absatz 1, wenn wahrend eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine
eingetragene Marke oder eine geschéftliche Bezeichnung verletzt wurde, und das
gemal der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch
die Zollbehdérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates
(ABI. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder
der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke oder
der geschaftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren
im endgultigen Bestimmungsland zu untersagen. § 14a Absatz 2 MarkenG-E ermdg-
licht dem Zollbeteiligten somit in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren, den Nach-
weis zu fUhren, dass es sich um Waren handelt, die fiir ein Drittland bestimmt sind
und dort rechtmaRig auf den Markt gebracht werden kénnen. Es kommt somit allein
auf die Rechtslage im Bestimmungsland an. Beweisbelastet ist in diesem Fall der
Zollbeteiligte. Gelingt der Beweis, erlischt das Verbotsrecht des Markeninhabers nach
§ 14a Absatz 1 MarkenG-E.

Dogmatisch handelt es sich somit um ein eigenstandiges, ausschlielliches Recht des
Inhabers einer Marke oder einer geschéaftlichen Bezeichnung, das im Falle des
Nachweises der legitimen Anmeldung zum jeweiligen Zollverfahren wieder erlischt.

Grund fur die Einfihrung der Vorschrift ist die weltweit rasant wachsende Produktpi-
raterie, die ein wirksames Vorgehen gegen nachgeahmte Waren dringend erforder-
lich macht (siehe Erwagungsgrund 21 der Richtlinie; vgl. auch Richtlinienvorschlag
der Europaischen Kommission vom 27. Marz 2013 — COM(2013) 162 final, S. 7). Der
Rechtsinhaber ist aufgrund der neuen Regelung bei der Durchsetzung seiner Rechte
nicht mehr auf Mallnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren be-
schrankt, sondern kann unmittelbar im Durchfuhrstaat gegen die Rechtsverletzung
vorgehen.

Durch die Neuregelung wird der Markenschutz auch auf den Durchfuhrverkehr er-
streckt und die Durchfuhr explizit als Verbotsrecht ausgestaltet. Die Einstufung der
Durchfuhr als rechtserhebliche Benutzungshandlung dient dem Hauptziel der europa-
ischen Markenrechtsreform, namlich der Starkung des Markenrechts sowie der
Schaffung wirksamer und effizienter Methoden zur Bekampfung der Produktpiraterie.
Die Ausgestaltung der Norm als Untersagungstatbestand bringt den Charakter des
AusschlieBlichkeitsrechts des Markeninhabers zum Ausdruck.

Die Regelung dient ferner einem gerechten Ausgleich der Interessen der Beteiligten.
Einerseits soll es dem Inhaber der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung er-
laubt sein, u. a. Durchfuhr, Umladung, Lagerung oder vorubergehende Verwahrung
von Waren zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese nicht dazu bestimmt sind,
im Inland in Verkehr gebracht zu werden. Andererseits muss auch das Funktionieren
des freien Warenverkehrs innerhalb der Union sichergestellt werden, denn nicht alle
Durchfuhrwaren sind Piraterieprodukte. Das Gerichtsverfahren, das der Feststellung
dient, ob eine Marke oder einer geschéftliche Bezeichnung verletzt wurde, tragt dem
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Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen durchzufiihrenden Waren aus
Drittstaaten durchaus auch um Waren handeln kann, die auRerhalb der Bundesre-
publik Deutschland keine Markenrechte verletzen und bei denen die Markenrechts-
verletzung innerhalb Deutschlands zum Beispiel nur darauf beruht, dass hier das
Verbreitungsrecht nicht erschopft ist. Derartige Falle sind vom Durchfuhrverbot aus-
geschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar.

Ferner wird durch die eng gefasste Formulierung der Vorschrift, wonach die nationa-
len Zollbehérden nur dann nach Malgabe der VO (EU) Nr. 608/2013 einschreiten,
wenn die Marken der in ein Zollverfahren zu tUberfuhrenden Waren mit der fur derarti-
ge Waren eingetragenen Unionsmarke oder auch nationalen Marke identisch oder in
ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer solchen Marke zu unterscheiden sind,
sichergestellt, dass die Zollbehdrden weiterhin mit der erforderlichen Sicherheit eine
Entscheidung bezlglich ihres Eingreifens treffen kénnen. Die Beurteilung, ob der
Verdacht einer Rechtsverletzung besteht, wird den Zollbehérden folglich erleichtert.
So wird dem Interesse des Zolls an einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren Re-
gelung Rechnung getragen. In welchen Fallen eine derartige erforderliche ldentitat
beziehungsweise Ahnlichkeit zwischen den Marken oder den geschéftlichen Be-
zeichnungen vorliegt, kann durch interne Leitfaden bei den jeweiligen Zollbehérden
naher bestimmt werden. Die Zollbehérden werden hingegen weder dazu berechtigt
noch verpflichtet, materielles Markenrecht zu prifen; dies bleibt den Gerichten vorbe-
halten.

Zu Nummer 9 (§ 17 MarkenG-E)

GemaR § 17 Absatz 3 des Entwurfs finden die Absatze 1 und 2 des § 17, welche die An-
spriche gegen Agenten und Vertreter regeln, keine Anwendung, wenn Rechtfertigungs-
grunde fir die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen. Die Vorschrift
dient der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie. Danach kann der Markenin-
haber den ,ungetreuen® Vertreter oder Agenten nicht in Anspruch nehmen, wenn dieser
seine Handlungsweise rechtfertigt. Der Rechtfertigungsgrund umfasst insbesondere sol-
che Situationen, in denen die Anmeldung ausschlief3lich und allein dem Schutz des Mar-
keninhabers dient. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Agent einer missbrauchli-
chen Markenanmeldung eines Dritten zuvorkommen mdchte, jedoch nicht in der Lage ist,
die Zustimmung des Markeninhabers einzuholen (vgl. hierzu Heitmann, in: Kur/v. Bom-
hard/Albrecht, Beck OK Markenrecht, Art. 8 VO (EG) 207/2009, 2016, Rn. 64).

Zu Nummer 10 (§ 22 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a bis ¢

Diese Anderung berlicksichtigt, dass das in Abschnitt 3 (§§ 48-55) des MarkenG geregel-
te ,Loschungsverfahren in ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ umbenannt wird. Nach
MafRgabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten ein effizientes
und zugiges Verwaltungsverfahren fir die Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
Marke bereit. Ein entsprechendes Verfahren wurde in § 53 MarkenG-E implementiert.
Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Terminologie von ,Léschung“ auf ,Erklarung
des Verfalls® und ,Erklarung der Nichtigkeit®. Das gerichtliche Verfahren nach Mal3gabe
des § 55 MarkenG bleibt daneben bestehen.

Zu Buchstabe d

Gemaly § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer
geschéftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke
mit jungerem Zeitrang fur die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, zu
untersagen, wenn ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der Marke mit jiingerem Zeit-
rang zuriickgewiesen worden ist oder zurickzuweisen ware, weil an dem fir den Zeitrang
der Eintragung der jingeren Marke maf3geblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr
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im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2
MarkenG bestand.

§ 22 Absatz 1 MarkenG regelt den Bestandsschutz prioritatsjingerer eingetragener Mar-
ken. Verletzungsanspriche gegenuber einer jingeren eingetragenen Marke sollen dann
ausscheiden, wenn auch ein Léschungsanspruch gegenuber dieser Marke nicht gegeben
ist. § 22 Absatz 1 MarkenG ist damit eine Ausnahme zum Prioritatsprinzip und stellt si-
cher, dass der Ldschungsanspruch gemal § 51 MarkenG und Verletzungsanspriiche
einheitlich beurteilt werden.

§ 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs dient der Umsetzung des Artikels 18 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 8 Buchstabe b der Richtlinie. Gemaf Artikel 18 Absatz 1 der Richt-
linie ist der Inhaber einer Marke in Verletzungsverfahren nicht berechtigt, die Benutzung
einer spater eingetragenen Marke zu untersagen, wenn diese jingere Marke nach Mal3-
gabe von Artikel 8 (fehlende Unterscheidungskraft, Verwechslungsgefahr oder Bekannt-
heit einer alteren Marke), Artikel 9 Absatz 1 oder 2 (Duldung) oder Artikel 46 Absatz 3
(Einrede der Nichtbenutzung) nicht fur nichtig erklart werden kénnte. Eine vergleichbare
Vorschrift findet sich auch in Artikel 16 der Unionsmarkenverordnung.

Die Vorschrift dient ausweislich des Erwagungsgrunds 30 der Richtlinie der Verwirkli-
chung des Rechtsschutzes und des Schutzes rechtmafig erworbener Markenrechte. Im
Grundsatz gilt, dass eine jingere Marke vor einer alteren Marke zuriickstehen muss. Von
diesem Grundsatz sind jedoch Abweichungen zu machen, wenn der Inhaber der alteren
Marke ausnahmsweise nicht das Recht haben sollte, die Ablehnung der Eintragung der
jungeren Marke oder ihre Nichtigerklarung zu erwirken. Dies soll u.a. fir den Fall gelten,
dass zu dem Zeitpunkt, als die jungere Marke erworben wurde, die altere Marke noch
keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hatte und folglich keine Verwechs-
lungsgefahr nach Maligabe des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 und
§ 15 Absatz 2 MarkenG bestand.

Ein Rechtszuwachs, der erst nach Begrindung des konkurrierenden jungeren Rechts
eingetreten ist, soll sich daher nicht zum Nachteil eines rechtmafig begrindeten Marken-
rechts auswirken.

Bislang wurde der Rechtsgedanke des § 22 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG auch im Rah-
men der §§ 9 Absatz 1 Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 MarkenG zur
Anwendung gebracht, da es auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die
Kennzeichnungskraft und damit auf die Bekanntheit einer alteren Marke ankommt. Die
erganzende Nummer stellt nunmehr ausdrtcklich klar, dass sich der Bestandsschutz auch
auf die Falle des § 9 Absatz 1 Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 er-
streckt. MaRgeblicher Zeitpunkt ist hierbei jener, in dem das prioritatsaltere Zeichen Un-
terscheidungskraft erworben hat und folglich Verwechslungsgefahr entstanden ist. In den
Fallen des § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs ist die Loéschung der prioritatsjlingeren
Marke nach § 51 Absatz 3 des Entwurfs ausgeschlossen. Die dortige Regelung ergibt sich
zwar unmittelbar aus der Auslegung der §§ 9 bis 13 MarkenG; der Ldschungsgrund soll
jedoch etwaige Unklarheiten beseitigen. Um klarzustellen, dass in diesen Fallen auch
Verletzungsanspriche nicht gegeben sind, ist es erforderlich — im Sinne eines Gleichlaufs
mit § 51 MarkenG — die Fallgestaltung auch im Rahmen des § 22 aufzunehmen.

Zu Nummer 11 (§ 23 MarkenG-E)

§ 23 MarkenG-E regelt die Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben sowie
das Ersatzteilgeschaft.

— Zu Absatz 1

In § 23 Absatz 1 MarkenG-E sind die erlaubten Benutzungshandlungen aufgefihrt.
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—  Zu Nummer 1

Nach § 23 Nummer 1 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen
Verkehr, dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, wenn dieser eine natlrliche
Person ist. Der Zusatz ,wenn dieser eine naturliche Person ist“ setzt Artikel 14 Ab-
satz 1 Buchstabe a der Richtlinie um. Eine entsprechende Wendung findet sich auch
in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. § 23 Nummer 1
MarkenG ist Ausdruck des Grundsatzes, dass niemand an der lauteren Flhrung sei-
nes Namens im geschéftlichen Verkehr gehindert werden soll und bezieht sich in ers-
ter Linie auf ,Familiennamen® (so auch schon die Regierungsbegriindung vom
14.1.1994, BT-Ds. 12/6581, S. 80). Durch die Begrenzung des Namensprivilegs auf
naturliche Personen werden Namen juristischer Personen und damit Handelsnamen
beziehungsweise Unternehmenskennzeichen nicht mehr erfasst. Damit findet eine
Abweichung von der Rechtsprechung des EuGH statt. Dieser hatte in dem Urteil ,An-
heuser-Busch® befunden, dass die Schutzschranke auch fur die Benutzung von Han-
delsnamen gelten soll (EuGH, Urteil vom 16. November .2004, C-245/02, E-
CLI:EU:C:2004:717, MarkenR 2005, 33 — Anheuser Busch). Dies hat der EuGH in
dem Urteil ,Céline“ (EuGH, Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, E-
CLI:EU:C:2007:497 - Céline SARL/Céline SA) bestatigt. Damit stellte sich der EuGH
gegen die gemeinsame Protokollerklarung des Rats und der Kommission zur Richtli-
nie 89/104/EWG (ABI. HABM 1996, 606). Durch die Begrenzung des Namensprivi-
legs wird die weitreichende Rechtsprechung des EuGH eingegrenzt.

Fir gleichnamige Handelsunternehmen gilt weiterhin, dass im Konflikt mit Unterneh-
menskennzeichen auch Handelsnahmen in den Genuss des Privilegs von § 23
Nummer 1 MarkenG kommen kénnen, sofern die Benutzung durch den Dritten nicht
gegen die guten Sitten verstdlt (siehe dazu etwa BGH, Urteil vom 31. Marz 2010, Az.
| ZR 174/07, GRUR 2010, 738, Rn. 18 — Peek & Cloppenburg).

—  Zu Nummer 2

Die Schutzschranke in § 23 Nummer 2 des Entwurfs wird um ,Zeichen, dem jegliche
Unterscheidungskraft fehlt“ erganzt. Als Vorgabe dient diesbezuglich Artikel 14 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine entsprechende Formulierung findet sich in Ar-
tikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Unionsmarkenverordnung. Die Formulierung ,,ohne
Unterscheidungskraft im Rahmen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtli-
nie bedeutet eine unionsrechtliche Klarstellung des in der deutschen Praxis aner-
kannten Grundsatzes, dass solche Zeichen auf der Grundlage alterer Marken nicht
angegriffen werden koénnen, die nicht markenmalig, also zur Unterscheidung von
Waren oder Dienstleistungen, benutzt werden (vgl. Kretschmar in: Kur/v. Bom-
hardt/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 2016, § 23 Rn. 26).

—  Zu Nummer 3

GemaR § 23 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer ge-
schaftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaft-
lichen Verkehr die Marke oder die geschaftliche Bezeichnung zu Zwecken der |denti-
fizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der
Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware insbesondere als Zubehdr oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erfor-
derlich ist, zu benutzen. Die Schutzschranke des § 23 Nummer 3 wird an den Wort-
laut des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie angepasst.

Zu Absatz 2

Gemal § 23 Absatz 2 findet Absatz 1 nur Anwendung, wenn die Benutzung durch
den Dritten den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
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Dadurch wird der Begriff der ,guten Sitten“ durch die Formulierung in Artikel 14 Ab-
satz 2 der Richtlinie ersetzt.

Zu Nummer 12 (§ 25 MarkenG-E)

Nach MaRgabe des § 25 Absatz 1 Satz 1 MarkenG-E kann der Inhaber einer eingetrage-
nen Marke gegen Dritte Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend ma-
chen, wenn die Marke innerhalb der letzten funf Jahre vor der Geltendmachung des An-
spruchs fur die Waren oder Dienstleistungen, auf der er sich zur Begrindung seines An-
spruchs beruft, nicht gemaf § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit min-
destens finf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke moéglich war. Wurde ein
Widerspruch erhoben, gilt der Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren been-
dende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurlickgenommen
wurde. Die geht auch aus § 26 Absatz 5 MarkenG-E hervor.

Der Bezugspunkt fur die mangelnde Benutzung wird an die Vorgaben des Artikels 16 Ab-
satz 1 und 2 der Richtlinie angepasst, wonach eine Marke nach einer flinfjahrigen Schon-
frist benutzt werden muss. Eine parallele Vorschrift findet sich auch in Artikel 18 Absatz 1
der Unionsmarkenverordnung. Eine Benutzungsschonfrist kennt das deutsche Marken-
recht bereits in § 26 in Verbindung mit § 43 des MarkenG. Anders als die Richtlinie stellt
die deutsche Regelung bei der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschon-
frist der alteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erho-
ben werden kann, bislang auf den Zeitpunkt der Veroéffentlichung der Eintragung und nicht
auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die altere Marke eingelegt
werden kann beziehungsweise das Widerspruchsverfahren beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2
der Richtlinie). In diesem Punkt ist eine Anpassung des § 25 Absatz 1 des MarkenG er-
forderlich.

Gemald § 25 Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs hat der Klager fiir den Fall, dass Anspriiche
nach den §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer Marke geltend gemacht werden,
auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten finf Jahre
vor Erhebung der Klage flir die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begrin-
dung seine Anspruchs beruft, gemal § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte
Grinde fir die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens finf
Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war. Die Anderung dient der
Klarstellung und bestimmt in Einklang mit § 26 Absatz 1 am Ende, dass die Nichtbenut-
zung durch Griinde gerechtfertigt sein kann. Als Vorbild dient insoweit Artikel 17 Satz 2
der Richtlinie, der ebenfalls berechtigte Griinde flir die Nichtbenutzung vorsieht. Als be-
rechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung kommen Hindernisse in Betracht, die einen aus-
reichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmaog-
lich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhangig sind (vgl.
EuGH, Urteil vom 14.Juni 2007, Rs. C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, GRUR 2007, 702,
Rn. 54 — Armin Haupl/Lidl). Im Ubrigen wird Absatz 2 an Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie
angepasst. Danach wird fUr die Benutzungsschonfrist auf den Zeitpunkt abgestellt, ab
dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist, oder falls Widerspruch erhoben
wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung
Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde.

Zu Nummer 13 (§ 26 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

§ 26 Absatz 3 des Entwurfs bestimmt, dass als Benutzung einer eingetragenen Marke,
unabhangig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inha-
bers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form gilt, die von der Eintra-
gung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht
verandert. Die Einfugung des Halbsatzes beruht auf dem Wortlaut des Artikels 16 Ab-
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satz 5 Buchstabe a der Richtlinie. In der Entscheidung ,PROTI* bestatigte der EuGH die
Richtlinienkonformitat des § 26 Absatz 3 MarkenG zur abweichenden Benutzung (vgl.
EuGH Urteil vom 25. Oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, GRUR 2012, 1257 —
PROTI). Mit Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie zeigt der europaische Gesetz-
geber, dass dies auch seinem Willen entspricht. Eine entsprechende Regelung findet sich
auch in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. In der Entschei-
dung ,Specsavers® entschied der EuGH, dass Voraussetzung fir eine rechtserhaltende
Nutzung ist, dass die eingetragene Form immer noch auf die Waren des Markeninhabers
verweist (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, GRUR
2013, S. 922, Rn. 24 — Specsavers). Die Regelung soll in erster Linie das Register entlas-
ten, indem klargestellt wird, dass nicht alle in Betracht kommenden Markenabwandlungen
angemeldet werden missen. Aufgrund der Ergdnzung des Zusatzes wird der bisherige
§ 26 Absatz 3 Satz 2 MarkenG Uberflussig.

Zu Buchstabe b

§ 26 Absatz 5 MarkenG regelt den Fall, dass gegen die Markeneintragung Widerspruch
erhoben worden ist. Soweit die Benutzung innerhalb von funf Jahren ab dem Zeitpunkt,
ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist, erforderlich ist, tritt in den
Fallen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des
Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren be-
endende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurtickgenommen
wurde. Der Wortlaut des § 26 Absatz 5 wurde an die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 2
der Richtlinie angepasst; der Referenzzeitpunkt ist nicht mehr die Eintragung, sondern der
Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist. Nach nationaler
Regelung ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist von drei Monaten des § 42 Absatz 1 Mar-
kenG ein Widerspruch nicht moglich; eine Wiedereinsetzung ist gesetzlich gemal § 91
Absatz 1 Satz 2 MarkenG ausdricklich ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund ent-
spricht ,der Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke maoglich ist* dem
Ablauf der Widerspruchsfrist aus § 42 Absatz 1 MarkenG.

§ 26 Absatz 5 tragt den Besonderheiten des nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens
Rechnung: Solange ein Widerspruchsverfahren noch mdglich ist beziehungsweise an-
dauert, kann dem Markeninhaber nicht zugemutet werden, die Marke schon zu benutzen.
Aus Grunden der Rechtssicherheit bestimmt Absatz 5 daher, dass die Benutzungsschon-
frist erst anfangt zu laufen, sobald kein Widerspruch mehr méglich ist, ein Widerspruchs-
verfahren rechtskraftig beendet oder ein Widerspruch zurickgenommen wurde. Gleiches
gilt fir Marken, die auf Grundlage von internationalen Vereinbarungen eingetragen wor-
den sind und Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland entfalten. Hier ist fir den Be-
ginn der Benutzungsschonfrist der Tag maf3geblich, an dem die Marke nicht mehr zurtick-
gewiesen werden oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Aus
Grunden der Rechtssicherheit und Publizitat soll der Beginn der Benutzungsschonfrist in
das Register eingetragen werden (vgl. Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie). Bisher sind im
Register lediglich der Tag der Verdéffentlichung der Eintragung und der Tag des Abschlus-
ses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Die Markenverordnung (MarkenV) wird daher
entsprechend angepasst (siehe dazu § 25 Nummer 20a MarkenV-E).

Zu Nummer 14 (§ 27 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

§ 27 Absatz 2 MarkenG stellt die Regel auf, dass fur den Fall, dass eine Marke zu einem
Geschéftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschaftsbetriebs gehdrt, im Zweifel das durch
die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begriindete
Recht von der Ubertragung oder dem Ubergang des Geschéaftsbetriebs oder des Teils des
Geschéftsbetriebs, zu dem die Marke gehort, erfasst wird. Nach dem neu hinzugefugten
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Satz 2 gilt dies entsprechend fiir die rechtsgeschéftliche Verpflichtung zur Ubertragung
eines Geschaftsbetriebs oder eines Teils eines Geschaftsbetriebs.

Aus § 27 Absatz 2 wird deutlich, dass die Marke nicht akzessorisch zum Geschéftsbetrieb
ist; grundsatzlich kann beides unabhangig voneinander Ubertragen werden (vgl. In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 27 Rn. 21). In der Regel geht mit der Veraulie-
rung des Geschaftsbetriebs jedoch auch die Ubertragung der Marke einher, weshalb die
Zweifelsregel des § 27 Absatz 2 MarkenG in Fallen zur Anwendung kommt, in denen eine
ausdriickliche Regelung bezlglich des Verbleibs der Marke fehlt. Mit dem neuen Satz 2
wird Artikel 22 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie umgesetzt. Eine entsprechende Vorschrift
findet sich auch in Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 der Unionsmarkenverordnung. § 27 Absatz 2
MarkenG stellt nach seinem Wortlaut bisher auf den Rechtslibergang und nicht auf Ver-
pflichtungserklarungen ab. Artikel 22 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie regelt demgegeniber
den Umfang des einer Verfligung zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschafts. Der ergan-
zende Satz 3 betrifft als Vermutungsregel somit den Bereich der Vertragsauslegung und
stellt klar, dass die rechtsgeschéftliche Verpflichtung im Zweifel die Ubertragung der Mar-
ke mit umfasst.

Zu Buchstabe b

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 15 und 16 (§§ 28 und 29 MarkenG-E)

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt® sowie die Bezeichnung ,Pa-
tentgericht” durch die amtliche Bezeichnung ,Bundespatentgericht".

Zu Nummer 17 (§ 30 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

§ 30 Absatz 3 MarkenG bestimmt, dass der Lizenznehmer eine Klage wegen Verletzung
einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben kann. Satz 2 des Entwurfs sieht
vor, dass der Inhaber einer ausschliel3lichen Lizenz jedoch eine solche Klage anhangig
machen kann, wenn der Inhaber der Marke nach férmlicher Aufforderung nicht selbst in-
nerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat. Die Regelung der Kla-
gebefugnis setzt die Vorgaben des Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie um; eine ent-
sprechende Vorschrift findet sich in Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 der Unionsmarkenverord-
nung. Die Vorschrift trdgt dem Umstand Rechnung, dass dem Inhaber einer ausschliefli-
chen Lizenz der vollstandige wirtschaftliche Nutzen einer Marke gebuihrt; der Markeninha-
ber bleibt demgegeniiber lediglich der formal Berechtigte. Die Vorschrift spiegelt somit im
Wesentlichen die tatsachliche und rechtliche Situation wider, in der sich der Lizenznehmer
und der Markeninhaber befinden. Dem Inhaber einer ausschlieRlichen Lizenz soll es da-
her moéglich sein, ein Verletzungsverfahren anhangig zu machen, wenn der Markeninha-
ber einer Verletzungsklage innerhalb einer angemessenen Frist nicht nachkommt.

Zu Buchstabe b

§ 30 Absatz 6 MarkenG-E implementiert Vorgaben zu Registereintragungen im Zusam-
menhang mit Lizenzen. Nach Absatz 6 Satz 1 tragt das DPMA auf Antrag des Inhabers
der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn
ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Nach Satz 2 gilt dies auch fir
die Anderung einer eingetragenen Lizenz. GemaR Satz 3 und Satz 4 wird die Eintragung
der Lizenz auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers geléscht, wobei der
Léschungsantrag des Markeninhabers des Nachweises der Zustimmung des bei der Ein-
tragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers bedarf. Die Vorschrift



-81- Drucksache 148/18

dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie. Danach sehen die Mitglied-
staaten ein ,Verfahren fir die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor®. Eine paral-
lele Vorschrift findet sich in Artikel 25 Absatz 5 der Unionsmarkenverordnung, wonach die
Erteilung oder der Ubergang einer Lizenz an einer Unionsmarke auf Antrag eines Beteilig-
ten in das Register eingetragen und veroéffentlicht wird. Bislang war im MarkenG keine
Eintragung von Lizenzen im Register vorgesehen; § 30 MarkenG ist dementsprechend
anzupassen. Anders als die Unionsmarkenverordnung sieht die Richtlinie keine optionale
Registereintragung auf Antrag der Beteiligten vor.

Zu Nummer 18 (§ 32 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie fordert als Mindestanforderung an eine
Markenanmeldung u.a. einen Antrag auf Eintragung einer Marke. Eine entsprechende
Regelung war bisher nicht im MarkenG vorgesehen. Aus der Verwendung des amtlichen
Anmeldeformulars sowie aus dem Anmeldebegehren konnte konkludent auf einen Eintra-
gungsantrag geschlossen werden (vgl. Kirschneck in: Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Auf-
lage 2015, § 32 Rn. 11). Die Anderung des § 32 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG-E nimmt
das Antragserfordernis auf und dient insoweit der der Klarstellung.

Zu Doppelbuchstabe bb
Die Anderung ist redaktioneller Natur.
Zu Doppelbuchstabe cc

Gemal § 32 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG-E muss die Anmeldung eine Darstellung der
Marke enthalten, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfallt. Dies ent-
spricht den Vorgaben des Artikels 37 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie. Danach muss
die Wiedergabe der Marke im Rahmen der Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 3
Buchstabe b der Richtlinie — eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes — genu-
gen. Da auch § 8 Absatz 1 des MarkenG an Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie ange-
passt wird, kann in § 32 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG entsprechend der Richtlinie auf
den angepassten § 8 Absatz 1 MarkenG verwiesen werden.

Zu Doppelbuchstabe dd
Die Anderung ist redaktioneller Natur.
Zu Nummer 19 (§ 33 MarkenG-E)

§ 33 Absatz 1 MarkenG bestimmt den Anmeldetag einer Marke. Gemal Artikel 38 Ab-
satz 1 der Richtlinie ist der Anmeldetag einer Marke der Tag, an dem der Anmelder die
Anmeldeunterlagen mit den Angaben nach Artikel 37 Absatz 1 — Eintragungsantrag, An-
gaben zum Anmelder, Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis, Darstellung der Marke —
beim Markenamt eingereicht hat. Bislang stellte § 33 Absatz 1 MarkenG auf den Eingang
der Unterlagen ab. Der Wortlaut des § 33 Absatz 1 ist an den Wortlaut der Richtlinienvor-
gabe anzupassen. Trotz der Benennung des Anmelders in § 33 Absatz 1 des Entwurfs
soll eine Einreichung durch einen Vertreter des Anmelders weiterhin moglich sein; dies ist
so auch in den Richtlinien des Amtes der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum vor-
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gesehen (vgl. dort Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3.3, S. 8). Vorausgesetzt wird, dass der Ver-
treter ordnungsgeman bestellt wurde und zur Vertretung befugt ist.

Schon bislang war es nach Maligabe des § 33 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG mdglich, die
Anmeldung auch bei einem im Bundesgesetzblatt verdffentlichten Patentinformationszent-
rum einzureichen. Diese Moglichkeit soll bestehen bleiben. § 33 Absatz 1 Satz 2 des Ent-
wurfs sieht daher vor, dass das Einreichen der Markenanmeldung bei einem durch Be-
kanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und fur Verbraucherschutz im Bundes-
gesetzblatt zur Entgegennahme von Markenanmeldungen befugten Patentinformations-
zentrums als Eingang beim DPMA gilt. Da der Wortlaut des Artikels 37 Absatz 1 der
Richtlinie dem Wortlaut nach nur eine Einreichung der Anmeldeunterlagen beim Marken-
amt vorsieht, ist die Eingabe der Unterlagen bei einem Patentinformationszentrum als
Fiktion ausgestaltet.

Zu Nummer 20 und 21 (§§ 34 und 35 MarkenG-E)

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 22 (§ 36 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,Patentamt®
durch die amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®. Zudem wurde der
Wortlaut vereinfacht.

Zu Nummer 23 (§ 37 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung der Uberschrift wird deutlich, dass § 37 MarkenG-E nunmehr auch
Bemerkungen Dritter erfasst.

Zu Buchstabe b

Durch die Erweiterung der Zurtickweisungsgrinde und die damit verbundene Neunumme-
rierung im Rahmen des § 8 Absatz 2 MarkenG wird auch eine Aktualisierung des Verwei-
ses auf § 8 MarkenG erforderlich. Die béswillige Markenanmeldung ist nunmehr in § 8
Absatz 2 Nummer 14 geregelt.

Zu Buchstabe ¢

In § 37 MarkenG-E wird ein Absatz 6 angefugt, der Bemerkungen Dritter regelt. Danach
kénnen naturliche oder juristische Personen sowie die Verbande der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher vor der Eintragung der Marke
beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftiche Bemerkungen einreichen, in denen
sie erlautern, aus welchen Griinden die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden
sollte. Zusatzlich zu den in Satz 1 genannten Griinden kénnen die dort aufgeflihrten Per-
sonen und Verbande beim DPMA schriftiche Bemerkungen einreichen, in denen sie er-
lautern, aus welchen Griinden die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke
zurlckzuweisen ist. Die Personen und Verbande sind an dem Verfahren beim DPMA
nicht beteiligt. Die Vorschrift zu Bemerkungen Dritter dient der Umsetzung von Artikel 40
der Richtlinie. Dieser sieht vor, dass Mitgliedstaaten schriftliche Bemerkungen Dritter zur
fehlenden Schutzfahigkeit einer angemeldeten Marke zulassen kénnen. Bemerkungen
Dritter werden zwar bereits heute teilweise durch das DPMA und die Gerichte berucksich-
tigt; eine explizite gesetzliche Regelung besteht bislang indes nicht. Daher sollte eine ent-
sprechende Regelung in Anlehnung an Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie eingeflihrt wer-
den. Aus systematischen Grinden und in Anbetracht des Regelungszusammenhangs
bietet sich eine Erweiterung von § 37 MarkenG an. Die Regelung zu Bemerkungen Dritter
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ist daher in einem neuen Absatz 6 zu implementieren. Durch Bemerkungen im Sinne des
§ 37 Absatz 6 MarkenG-E konnen Dritte ihr technisches Fachwissen einbringen oder ge-
gebenenfalls auf sprachliche Besonderheiten hinweisen. Die schriftichen Bemerkungen
sind vor Eintragung der Marke einzureichen. Das DPMA ist nicht verpflichtet, die Bemer-
kungen Dritter bei der Priifung zu berlcksichtigen; das Unbericksichtigtlassen von Be-
merkungen stellt damit keinen Verfahrensfehler dar. Gemal § 37 Absatz 6 Satz 2 Mar-
kenG-E sollen Bemerkungen Dritter auch auf Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken aus-
gedehnt werden. In Satz 3 wird klargestellt, dass Personen und Verbande, die schriftliche
Bemerkungen einreichen, nicht am Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt
beteiligt werden. lhnen stehen damit keine gesonderten Verfahrensrechte zu. Nach Mal}-
gabe der §§ 104 Absatz 4 und 106f Absatz 4 des Entwurfs kdnnen schriftliche Bemerkun-
gen Dritter gemal § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG-E auch in Bezug auf geanderte Kollek-
tiv- oder Gewahrleistungssatzungen eingereicht werden. Damit wird sichergestellt, dass
Dritte zu einem moglichst friihen Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingun-
gen und Vergabevoraussetzungen der jeweiligen Markenform duf3ern kénnen.

Zu Nummer 24 (§ 42 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

§ 42 Absatz 1 MarkenG-E bestimmt, dass innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
dem Tag der Veroffentlichung der Eintragung der Marke gemaf § 41 von dem Inhaber der
Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung mit alterem Zeitrang gegen die Eintragung
der Marke Widerspruch erhoben werden kann. Nach Satz 2 des Entwurfs kann innerhalb
der in Satz 1 genannten Frist auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer
geschutzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschutzten geografischen Angabe mit
alterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erho-
ben werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richt-
linie. Diese erweitert den Kreis der Rechtsinhaber, die zum Widerspruch berechtigt sind.

Zu Buchstabe b

Gemall §42 Absatz2 Nummer 5 des Entwurfs kann der Widerspruch darauf gestitzt
werden, dass die Marke wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe
mit alterem Zeitrang in Verbindung mit § 13 MarkenG geléscht werden kann. Die Anpas-
sung an Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erfordert auch eine Erweiterung der Wi-
derspruchsgrinde im Rahmen des § 42 Absatz 2. Folglich war eine zusatzliche Num-
mer 5 anzufugen.

Zu Buchstabe ¢
— Zu Absatz 3

Gemal § 42 Absatz 3 MarkenG-E kann ein Widerspruch auf der Grundlage eines al-
teren Rechts oder mehrerer alterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte
demselben Inhaber gehéren. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 43 Ab-
satz 2 Satz 2 der Richtlinie.

— Zu Absatz 4

Gemal § 42 Absatz 4 MarkenG-E wird den am Widerspruchsverfahren beteiligten
Parteien eine Frist von mindestens zwei Monaten eingerdumt wird, um eine gutliche
Einigung zu ermdglichen. Die Vorschrift setzt die Vorgaben des Artikels 43 Absatz 3
der Richtlinie um. Dieser sieht eine sog. ,Cooling-Off-Regelung® vor. In Artikel 47 Ab-
satz 4 der Unionsmarkenverordnung ist fir den Widerspruch gegen Unionsmarken
vorgesehen, dass das Amt der Europaischen Union flr geistiges Eigentum die Betei-
ligten ersuchen kann, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet. Nach
gangiger Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes ist eine entsprechende
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Fristverlangerung auf Antrag der Parteien bereits jetzt moglich und Ublich, vgl. § 18
Absatz2 und 3 der Verordnung Uber das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMAV). Dort missen jedoch ,ausreichende Grunde“ und ein ,berechtigtes Interes-
se“ angegeben beziehungsweise glaubhaft gemacht werden. Auf eine gutliche Eini-
gung der Parteien wird darin nicht direkt Bezug genommen. Durch § 42 Absatz 3 wird
die ,,Cooling-Off-Regelung“ nun ausdriicklich in das MarkenG uberfluhrt.

Zu Nummer 25 (§ 43 MarkenG-E)

Nach Malgabe des § 43 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs hat flr den Fall, dass der Wider-
spruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang erhoben worden ist,
dieser, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, nachzuweisen, dass sie
innerhalb der letzten finf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritdtstag der Marke, gegen die
der Widerspruch sich richtet, gemaR § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt seit mindestens funf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie mdglich war.
Wurde Widerspruch erhoben, gilt der Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren
beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurickgenommen
wurde. Bezugspunkt fur die Benutzung der Marke ist nach dem Wortlaut der Vorschrift
nicht mehr die Veroéffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Wider-
spruch richtet, sondern ihr Anmelde- oder Prioritatstag. Diese Anderung dient der Anpas-
sung an die Vorgaben des Artikels 44 der Richtlinie. Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie re-
gelt die Einrede der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren und stellt im Rahmen der
Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der alteren Marke abgelau-
fen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, ausschliel3-
lich auf den Anmelde- oder Prioritatstag der jingeren Marke ab. Erhebt der Inhaber der
angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung, hat der Widersprechende die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke somit in den letzten flnf Jahren vor
dem Anmelde- oder Prioritatstag der jungeren Marke nachzuweisen. Anders als im deut-
schen Recht bisher stellt die Richtlinie bei der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die
Benutzungsschonfrist der alteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der
Nichtbenutzung erhoben werden kann, auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein Widerspruch
mehr gegen die altere Marke eingelegt werden kann beziehungsweise das Widerspruchs-
verfahren beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2 der Richtlinie). Fir die durch bislang in § 43 Ab-
satz 1 Satz 2 MarkenG erdffnete Moglichkeit einer zweiten Einrede, mit der auch eine
erforderliche Benutzung der Widerspruchsmarke nach dem fraglichen Stichtag bestritten
werden kann, besteht mit Blick auf den eindeutigen Wortlaut des Artikel 44 der Richtlinie
kein Raum mehr. Der zweite ,gleitende” Benutzungszeitraum wurde folglich gestrichen.

DarlUber hinaus hat der Anmelder ausweislich des Wortlauts des Artikels 44 Absatz 1 ,den
Nachweis zu erbringen®, dass die altere Marke ernsthaft benutzt worden ist. Es ist davon
auszugehen, dass der Begriff ,Nachweis” im Sinne der Markenrechtrichtlinie dem gleich-
lautenden Begriff in Artikel 47 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung entspricht. Mit Blick
auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung sind schriftliche Erkla-
rungen an Eides statt ausdricklich als Beweismittel zugelassen. Dies soll auch weiterhin
fur das nationale Widerspruchsverfahren gelten. Auf diese Weise behalt das Wider-
spruchsverfahren seinen Charakter als effizientes und kostenschonendes Streitschlich-
tungsmittel. Die Anderung der Terminologie dient daher in erster Linie der Umsetzung
unionsrechtlicher Vorgaben. Mit Blick auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unions-
markenverordnung soll daher auch die eidesstattliche Versicherung als Beweismittel zu-
l&ssig sein.

Zu Nummer 26 (§ 46 MarkenG-E)

GemaR § 46 Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung der Eintragung erst nach Ablauf der Frist
zur Erhebung des Widerspruchs erklart werden. Diese Vorschrift dient der Rechtssicher-
heit potentieller Widerspruchsfiihrer (so auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010,
§ 46 Rn. 8). Nach MalRgabe des Absatzes 2 Satz 2 des Entwurfs ist die Erklarung aber
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zulassig, wenn ein im Zeitpunkt ihrer Abgabe anhangiger Widerspruch gegen die Eintra-
gung der Marke oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile der ur-
sprunglichen Eintragung richten wirde. Damit ist die Teilung nur dann ganz ausgeschlos-
sen, wenn der Widerspruch oder der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtig-
keit sich gegen alle Waren oder Dienstleistungen des Verzeichnisses richtet. Die Ande-
rung des Wortlauts trégt dem Umstand Rechnung, dass kunftig auch absolute Nichtig-
keitsgrinde und Verfallsgrinde inhaltlich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gel-
tend gemacht werden koénnen (vgl. § 53 MarkenG-E).

Zu Nummer 27 (§ 47 MarkenG-E)

§ 47 des Entwurfs trifft Regelungen bezlglich der Schutzdauer und der Verlangerung ei-
ner eingetragenen Marke. Die Anderungen dienen der Umsetzung der Artikel 48 und 49
der Richtlinie. Parallele Vorschriften finden sich in Artikeln 52 und 53 der Unions-
markenverordnung.

— Zu Absatz 1

— Gemal § 47 Absatz 1 MarkenG-E beginnt die Schutzdauer einer eingetragenen Mar-
ke mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und endet zehn Jahre danach. Die Regelung
zur Schutzdauer im Rahmen des Absatzes 1 wurde sprachlich vereinfacht. Nach der
neuen Formulierung endet die Schutzdauer der Marke nicht erst zum Ende des Mo-
nats, sondern zehn Jahre nach dem Anmeldetag.

— Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 wird die Eintragung einer Marke auf Antrag des Markeninhabers oder
einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermachtigten Person um jeweils zehn Jahre
verlangert, sofern die Verlangerungsgebuhr entrichtet worden ist. Der Wortlaut des
Absatzes 2 stimmt inhaltlich mit Artikel 49 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie Gberein.

— Zu Absatz 3

Gemal Absatz 3 Satz 1 des Entwurfs kann die Verlangerung der Schutzdauer auch
dadurch bewirkt werden, dass eine Verlangerungsgebuhr gezahlt wird sowie eine
Klassengebhr fur jede zu verlangernde Klasse ab der vierten Klasse der Klassenein-
teilung der Waren und Dienstleistungen. Davon ist auch eine Zahlung durch Drittzah-
ler gemal § 267 des Birgerlichen Gesetzbuches erfasst. Auf diese Weise wird eine
automatische Verlangerung der Eintragung bei Zahlungseingang ermdéglicht. Nach
Satz 2 gilt der Erhalt der Zahlung als Antrag des Markeninhabers oder einer ermach-
tigten Person nach Absatz 2. Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 49 Absatz 1
Satz 2 der Richtlinie. Danach kénnen Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Erhalt der
Zahlung der Verlangerungsgebuhren als entsprechender Antrag gilt. Sinn und Zweck
dieses Satzes ist es, die Zahlung durch Drittzahler gemaR § 267 des Birgerlichen
Gesetzbuches und damit eine automatische Verlangerung der Eintragung bei Zah-
lungseingang zu ermdglichen.

— Zu Absatz 4

Absatz 4 des Entwurfs regelt die Teilverlangerung. Absatz 1 Satz 1 besagt fir den
Fall, dass sich die Gebuhren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fur
die die Marke eingetragen ist, beziehen, die Schutzdauer nur fur diese Waren oder
Dienstleistungen verlangert wird. Eine entsprechende Vorschrift sieht auch schon
§ 47 Absatz 4 Satz 1 des MarkenG vor. Eine Teilverlangerung soll auch gemaf Arti-
kel 49 Absatz 4 der Richtlinie mdglich sein. In den Satzen 2 bis 4 nimmt der Entwurf
eine weitergehende Ausdifferenzierung vor. Danach werden die Anmeldungen fur die
Leitklasse vorrangig und anschlieRend die weiteren Klassen in der Reihenfolge der
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Klasseneinteilung verlangert, sofern der Markeninhaber keine Bestimmungen hin-
sichtlich der Geblhrenverwendung getroffen hat. Diese Regelung flihrt zu einem
rechtsklaren und zligigen Abschluss des Verlangerungsverfahrens und bleibt auch im
Zuge der Richtlinienumsetzung erhalten.

— ZuAbsatz 5

GemalR § 47 Absatz 5 Satz 1 MarkenG-E unterrichtet das DPMA den Markeninhaber
mindestens sechs Monate im Voraus Uber den Ablauf der Schutzdauer. Nach Satz 2
haftet das Amt nicht flr eine unterbliebene Unterrichtung. Die Unterrichtungspflicht
samt Haftungsausschluss ist in Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie niedergelegt. Eine
parallele Vorschrift findet sich in Artikel 53 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung.
Die Vorschrift hat in erster Linie Hinweischarakter fir den Markeninhaber und soll
diesen in die Lage versetzen, rechtzeitig MalRnahmen zur Verlangerung der Anmel-
dung zu treffen. Bereits jetzt GUbersendet das DPMA Informationen Uber den Ablauf
der Schutzdauer als freiwilligen Service an jene Markeninhaber, die kein gultiges SE-
PA-Mandat erteilt haben, beziehungsweise an jene, die 3 Y2 Monate nach Falligkeit
noch keine Zahlung entrichtet haben. Eine einheitliche Unterrichtung aller Markenin-
haber kann irrefiihrenden Zahlungshinweisen von dritter Seite entgegenwirken und
sorgt fir mehr Klarheit und Transparenz.

— Zu Absatz 6

§ 47 Absatz 6 des Entwurfs enthalt Frist- und Falligkeitsbestimmungen fiir den Antrag
auf Verlangerung. Nach Satz 1 ist der Antrag auf Verlangerung innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer einzureichen. Nach Satz 2
kann der Antrag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der
Schutzdauer eingereicht werden. Absatz 6 setzt Artikel 49 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2
der Richtlinie um.

— Zu Absatz 7

§ 47 Absatz 7 MarkenG-E entspricht im Wesentlichen dem Wortlaut des § 47 Ab-
satz 5 MarkenG und regelt den Eintritt der Verlangerung. Danach wird die Verlange-
rung der Schutzfrist am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutzdauer
wirksam. Sie tritt mit Zahlung der Gebihren automatisch ein, ohne dass es einer wei-
teren Prifung durch das Deutsche Patent- und Markenamt bedarf (vgl. In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 47 Rn. 9). Sie wird in das Register einge-
tragen (§ 25 Nummer 23 Markenverordnung) und verdffentlicht. Identische Vorgaben
macht auch Artikel 49 Absatz 5 der Richtlinie.

— Zu Absatz 8

Gemal Absatz 8 wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutz-
dauer geldscht, wenn die Schutzdauer nicht verlangert wird. Die Vorschrift ist fast
wortgleich mit § 47 Absatz 6 MarkenG und wurde sprachlich praziser gefasst.

Zu Nummer 28 (Abschnitt 3)

In der Uberschrift zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfah-
ren aufgenommen.

Zu Nummer 29 (§ 49 MarkenG-E)

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie parallel zum gerichtlichen Léschungs-
verfahren ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wortlaut
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des § 49 MarkenG ist entsprechend anzupassen. Darlber hinaus wurde der Wortlaut an
Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst.

Zu Nummer 30 (§ 50 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeits-
verfahren eingeflihrt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

§ 50 Absatz 2 Satz 1 wird um die zusatzlichen Schutzhindernisse in § 8 Absatz 2 erwei-
tert. Diese Vorschrift ist mit Artikel 4 Absatz 4 und 5 der Richtlinie vereinbar. Diese enthalt
nur Regelungen zur nachtraglichen Verkehrsdurchsetzung, nicht aber zu anderen Sach-
verhalten, in denen das Eintragungshindernis nachtraglich weggefallen ist. Die zeitliche
Beschrankung, dass die Unterscheidungskraft bis zum Antrag auf Nichtigerklarung vorlie-
gen muss, gilt folglich nur fir die Falle der nachtraglichen Verkehrsdurchsetzung.

GemaR § 50 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs kann eine Marke wegen eines Schutzhinder-
nisses gemaf § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3, das auf fehlender Unterscheidungskraft
beruht, nicht geléscht werden, wenn sich die eingetragene Marke vor der Stellung des
Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat. § 50 Ab-
satz 2 Satz 2 des Entwurfs setzt den eingangs erwahnten Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie
um. Danach wird eine Marke nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b), merkmalsbeschreibender Angaben (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c)
oder wegen ublich gewordener Bezeichnungen (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unter-
scheidungskraft erworben hat. Nach Artikel 4 Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie wird eine
Marke aus denselben Griinden nicht fur nichtig erklart, wenn sie vor dem Antrag auf Nich-
tigerklarung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

Zu Buchstabe c und d

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeits-
verfahren eingefuhrt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 31 (§ 51 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Nach Maligabe des § 51 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs wird die Eintragung einer Marke
auf Klage gemal} § 55 oder auf Antrag gemaR § 53 fir nicht erklart und geléscht, wenn ihr
ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit alterem Zeitrang entgegensteht. Nach Satz 2 kann
der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit auch auf Grundlage mehrerer alterer Rechte des-
selben Inhabers gestiitzt werden. § 51 Absatz 1 des Entwurfs setzt die Vorgaben des Ar-
tikels 45 der Richtlinie um. GemalR Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist im
Verwaltungsverfahren vorzusehen, dass die Marke u.a. deshalb fir nichtig zu erklaren ist,
weil sie nicht hatte eingetragen werden durfen, da ein alteres Recht im Sinne des Artikels
5 Absatz 1 bis 3 der Richtlinie besteht. Die Anpassung des Wortlauts in § 51 Absatz 1
Satz 1 des Entwurfs berilicksichtigt, dass in § 53 des Entwurfs ein Verfahren zur Erklarung
des Verfalls und der Nichtigkeit vor dem DPMA implementiert wurde. Satz 2 setzt die Vor-
gaben des Artikels 45 Absatz 6 der Richtlinie um. Danach kann ein Antrag auf Erklarung
der Nichtigkeit auf Grundlage eines alteren Rechts oder mehrerer alterer Recht einge-
reicht werden, vorausgesetzt, sie gehéren alle demselben Inhaber. Diese Vorschrift dient
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in erster Linie der Verfahrensvereinfachung und soll eine gebilindelte Geltendmachung
von alteren Rechten ermdglichen.

Zu Buchstabe b und ¢

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie parallel zum gerichtlichen Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren (§ 55 MarkenG) ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
eingefiihrt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe d

§ 51 Absatz 4 Satz 1 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung aufgrund einer Marke mit
alterem Zeitrang nicht fir nichtig erklart und geléscht werden kann, wenn die Eintragung
der Marke mit alterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritatstag der Marke mit jingerem
Zeitrang wegen Verfalls nach § 49 (Nummer 1) oder wegen absoluter Schutzhindernisse
nach § 50 (Nummer 2) hatte fur verfallen oder nichtig erklart werden kdénnen. Nach
MaRgabe des Satzes 2 ist fur die Prifung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1
Nummer 2 auf die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke am Anmelde- oder Prioritatstag
der jungeren Marke abzustellen. Die inhaltlichen Anderungen im Rahmen des § 51
Absatz 4 dienen der Umsetzung der Vorgaben des Artikels 8 der Richtlinie. Artikel 8
Buchstabe a der Richtlinie ist inhaltlich bereits in § 51 Absatz4 Nummer 2 MarkenG
enthalten. Danach kann eine Marke aufgrund einer dlteren Marke nicht geléscht werden,
wenn die altere Marke selbst zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der
jungeren Marke I6schungsreif war. Wahrend § 51 Absatz4 Nummer 2 jedoch als
zeitlichen Bezugspunkt auf die Verdffentlichung der Eintragung abstellt, nimmt Artikel 8
der Richtlinie auf den Anmelde- oder Prioritdtstag Bezug. Dies wird im Rahmen des
Absatzes 4 entsprechend berlcksichtigt. Artikel 8 Buchstabe b der Richtlinie gibt vor,
dass es fur die Beurteilung der Kennzeichnungskraft bei der Prifung der
Verwechslungsgefahr auf den Tag des Zeitrangs — mithin auf den Zeitpunkt der
Anmeldung oder des Prioritatstages — der jungeren Marke ankommt. Dies ist zwar heute
schon gangige Praxis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Hacker, in:
Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 9 Rn. 211), wird jedoch bislang nicht vom
MarkenG erfasst. § 51 Absatz 4 wird daher um einen klarstellenden Satz 2 erganzt.

Zu Buchstabe e

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeits-
verfahren eingeflihrt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 32 (§ 52 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Die Ubersch(i_ft des § 52 MarkenG lautet nunmehr ,Wirkungen des Verfalls und der Nich-
tigkeit®. Die Uberschrift des § 52 stimmt mit Artikel 47 der Richtlinie tberein und bringt
zum Ausdruck, dass die Norm die Rechtsfolgen des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens
regelt.

Zu Buchstabe b

Der Wortlaut des § 52 Absatz 1 MarkenG wird an den Wortlaut des korrespondierenden
Artikels 47 Absatz 1 der Richtlinie angepasst. Dieser spricht von ,Wirkungen einer einge-
tragenen Marke“ im Gegensatz zu den ,Wirkungen der Eintragung einer Marke®. Dartber
hinaus tragt die neue Formulierung der Tatsache Rechnung, dass parallel zum gerichtli-
chen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren



-89 - Drucksache 148/18

beim DPMA eingeflihrt wird (vgl. § 53 des Entwurfs). Folglich ist eine Anpassung der
Terminologie erforderlich.

Zu Buchstabe ¢

Die Anpassung der Terminologie tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Ent-
wurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein paralleles amtliches Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren eingefuhrt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E)

Zu § 53 MarkenG-E

In § 53 wird im Kern das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA
geregelt. Es dient der Umsetzung des Artikels 45 der Richtlinie. GemaR Artikel 45
Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten — unbeschadet des Rechts der Par-
teien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht — fur die Erklarung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und zlgiges Verwaltungsverfah-
ren bei ihren Markenamtern bereit. Durch diese Vorgaben werden die Prifungskom-
petenzen des DPMA erheblich erweitert: Bislang sah das MarkenG ein amtliches L6-
schungsverfahren nach Widerspruch nur fir absolute Schutzhindernisse vor, vgl. § 50
in Verbindung mit § 54 MarkenG. Wegen Verfalls konnte eine Marke nur dann im
Rahmen des Loschungsverfahrens durch das Deutsche Patent- und Markenamt ge-
I6scht werden, wenn der Markeninhaber dem Antrag nicht innerhalb von zwei Mona-
ten widersprochen hat (§ 53 Absatz 1 und 3 MarkenG); wurde hingegen Widerspruch
eingelegt, blieb dem Antragssteller nur der Klageweg vor den ordentlichen Gerichten,
vgl. § 53 Absatz 4 in Verbindung mit § 55 MarkenG. Individualrechte Dritter, insbe-
sondere altere Marken (,relative Schutzhindernisse®), konnten bislang nur im Wider-
spruchsverfahren nach § 42 MarkenG oder durch Ldschungsklage vor den ordentli-
chen Gerichten geltend gemacht werden, vgl. § 51 in Verbindung mit § 55 MarkenG.
Die Markenrechtsreform sieht nun vor, dass die Markendmter nunmehr auch fur die
Erklarung des Verfalls und der Nichtigkeit von Marken zustandig sind. Das bereits vor
dem DPMA vorhandene Verfahren bleibt in seiner bisherigen Form erhalten; es wird
lediglich hinsichtlich des Verfalls um den Aspekt des Verfahrens nach Widerspruch
erweitert.

Widerspruchs- und Loschungsverfahren stehen nebeneinander. In Artikel 43 Absatz 1
der Richtlinie ist ausdrucklich vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten ein effizientes
und zugiges Verwaltungsverfahren fir den Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke bereitstellen. Es ist zu erwarten, dass auch bei einer inhaltlichen Uberschnei-
dung von Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren Inhaber alterer Rechte wie bisher
das Widerspruchsverfahren nutzen werden, da das Verfahren vor der Markenstelle
kostengtinstiger ist. Ferner eréffnet das Widerspruchsverfahren die Wahiméglichkeit,
statt der Beschwerde zum Bundespatentgericht zunachst Erinnerung einzulegen und
somit den Beschluss einer weiteren amtsinternen Prifung unterziehen zu lassen.

Der Wortlaut des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie spricht dafiir, dass das Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt parallel zum L6-
schungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) installiert wird. So
heillt es in Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie, dass die Regelung ,unbeschadet des
Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht® gilt. Das
Wort ,Rechtsmittel” ist vorliegend nicht im Sinne einer Anfechtung der Amtsentschei-
dung zu verstehen, sondern als Recht zur Anrufung eines Gerichts. Im Ergebnis sieht
die Richtlinie daher selbst vor, dass die Zivilgerichte — wie bisher — flr Klagen wegen
Verfalls oder wegen alterer Rechte zustandig bleiben sollen, wahrend das Amtslo-
schungsverfahren als Alternative hinzukommt. Dies ist auch nur sachgerecht, da die
ordentlichen Gerichte Uber eine langjahrige Erfahrung bei der Durchfihrung von Be-
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weiserhebungen im Zusammenhang mit dem Nachweis der Nichtbenutzung (Verfall)
verfliigen. Zugleich wird durch das parallele Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren die
Expertise beim DPMA gebundelt. Das amtliche Verfahren stellt daher eine praktikable
und effiziente Alternative zum bislang bestehenden Léschungsverfahren bei den or-
dentlichen Gerichten dar. Um Doppelbefassungen der ordentlichen Gerichte und des
DPMA zu vermeiden, sehen §§ 53 und 55 MarkenG-E jeweils vor, dass Klagen und
Antrage derselben Parteien Uber denselben Streitgegenstand nicht parallel anhangig
respektive gestellt werden kénnen.

Zu Absatz 1

§ 53 Absatz 1 des Entwurfs regelt die formellen Voraussetzungen des Verfah-
rens. Nach MaRgabe des Satzes 1 wird das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
auf schriftlichen Antrag beim DPMA eingeleitet. Dabei hat der Antragsteller die
zur Begrundung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 81 Ab-
satz 6 des Patentgesetzes gilt entsprechend. Diese Vorschrift regelt die Sicher-
heitsleistung von Klagern, die ihren gewodhnlichen Aufenthalt nicht in der Europa-
ischen Union oder dem Europaischen Wirtschaftsraum haben. Gemal Absatz 1
Satz 4 ist der Antrag unzulassig, wenn bereits eine unanfechtbare Entscheidung
zwischen denselben Parteien Uber diesen Streitgegenstand ergangen ist. Im
Rahmen des § 53 MarkenG-E ist der Streitgegenstandsbegriff im Sinne des Zivil-
prozesses anzuwenden. Es kann sich um einen bereits rechtskraftigen Beschluss
des DPMA oder einer Rechtsmittelinstanz als auch ein rechtskraftiges Urteil auf-
grund einer Widerklage handeln. Mit dieser Vorschrift wird die subjektive Rechts-
kraft im Sinne des § 325 der Zivilprozessordnung auf das Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ibertragen. Dies flhrt
bei abweisenden Entscheidungen dazu, dass die Erklarung der Nichtigkeit durch
Léschung der eingetragenen Marke aus dem Register inter omnes und nicht nur
inter partes wirkt. Der Antrag ist auch unzuldssig, wenn Uber denselben Streitge-
genstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 MarkenG rechtshangig ist.
Auf diese Weise wird einer Doppelbefassung der ordentlichen Gerichte und des
DPMA vorgebeugt. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
Dieser regelt die subjektive Rechtskraftwirkung. Danach gilt die rechtskraftige
Entscheidung Uber den Verfall oder die Nichtigkeit auch gegeniber dem Rechts-
nachfolgern. Absatz 1 Satz 7 bestimmt, dass flr den Fall, dass zwischen densel-
ben Parteien mehrere Antrage auf Erklarung der Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse und alterer Rechte gestellt werden, diese verbunden werden
kénnen und Uber diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden
kann. Diese Regelung dient der Verfahrensékonomie.

Zu Absatz 2

In § 53 Absatz 2 MarkenG-E ist der Kreis der Personen, die berechtigt sind, ei-
nen Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen,
bezeichnet. Danach kann der Antrag auf Erklarung des Verfalls und der Nichtig-
keit wegen des Bestehens von Schutzhindernissen von jeder natirlichen oder ju-
ristischen Person sowie jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern,
Dienstleistungsunternehmen, Handlern oder Verbrauchern, der am Verfahren im
Sinne des § 11 des Verwaltungsverfahrensgesetzes beteiligt sein kann, gestellt
werden. Absatz 2 setzt Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie um.

Zu Absatz 3

§ 53 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 45 Absatz 4 Buch-
stabe b der Richtlinie. Danach kann ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit we-
gen des Bestehens alterer Rechte von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 ge-
nannten Rechte und von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer ge-
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schitzten geografischen Angabe oder geschitzten Ursprungsbezeichnung gel-
tend zu machen, gestellt werden.

Zu Absatz 4

Nach MaRgabe des Absatzes 4 hat das DPMA den Inhaber einer eingetragenen
Marke nach einem Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder der
Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens von Amts wegen eine Mitteilung dartuber
zu machen und ihn aufzufordern, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zu-
stellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu er-
klaren. Auf diese Weise wird dem Markeninhaber die Moglichkeit erdffnet, sich
gegen die vorgebrachten Verfalls- oder Nichtigkeitsgriinde zur Wehr zu setzen.

Zu Absatz 5

Widerspricht der Inhaber der Léschung nicht innerhalb dieser Frist, so wird nach
§ 53 Absatz 5 MarkenG-E die Nichtigkeit oder der Verfall erklart und die Eintra-
gung geldscht. Wird dem Antrag rechtzeitig widersprochen, so teilt das Deutsche
Patent- und Markenamt dem Antragssteller den Widerspruch mit. Dieser Rege-
lung liegt das bisherige Verfahren vor dem DPMA zugrunde, erganzt um den As-
pekt des Verfahrens nach Widerspruch. Wird dem Antrag auf Verfall fristgeman
widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller
den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb
eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebuhr zur Weiterverfol-
gung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Ande-
renfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen. Auf diese Weise wird die
Weiterfuhrung des Verfallsverfahrens nach Widerspruch an die fristgerechte Zah-
lung einer weiteren Gebuhr geknupft.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 findet sich eine Regelung zur Einrede der Nichtbenutzung, welche
der Umsetzung des Artikels 46 der Richtlinie dient. Danach hat der Inhaber einer
eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang auf Verlangen des Inhabers der jlinge-
ren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die altere Marke in den funf Jahren
vor dem Antrag auf Nichtigerklarung fir die Waren oder Dienstleistungen, fur die
sie eingetragen ist, und die als Begriindung fir den Antrag auf Nichtigerklarung
angefuhrt werden, ernsthaft benutzt worden ist, oder dass berechtigte Grinde fur
die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nich-
tigerklarung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem friiheren Anmel-
de- oder Prioritatstag stutzt.

Neben den allgemeinen Beweismitteln ist auch die eidesstattliche Versicherung
zugelassen. Dadurch wird das Verfahren vor dem DPMA parallel zum Verfahren
vor dem Amt der Europaischen Union fiir Geistiges Eigentum ausgestaltet. Ge-
mal Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung sind u.a.
schriftliche Erklarungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden, in
den Verfahren vor dem Amt zulassig.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Ubertragung des durch die Eintragung der Marke begriinde-
ten Rechts. Danach ist flr den Fall, dass das durch die Eintragung der Marke
begriindete Recht auf einen anderen lbertragen worden oder Gibergegangen ist,
die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam
und vollstreckbar. GemaR Satz 2 gelten fir die Befugnis des Rechtsnachfolgers,
in das Verfahren einzutreten, die Vorschriften zur Nebenintervention (§§ 66 bis
74 und 76 ZPO) entsprechend.
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— Zu § 54 MarkenG-E (Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)

§ 54 des Entwurfs regelt den Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren. Um ei-
nen Gleichlauf mit dem Design-Nichtigkeitsverfahren herzustellen, orientiert sich die
Vorschrift an § 34c des Gesetzes liber den rechtlichen Schutz von Design (DesignG).

— Zu Absatz 1

Dem Dritten wird durch den Beitritt ermoglicht, einem bereits anhangigen Nichtig-
keitsverfahren beizutreten. Nach Absatz 1 kann ein Dritter einem Verfalls- oder
Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn lber den Antrag auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und
der Dritte glaubhaft machen kann, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Verlet-
zung derselben eingetragenen Marke anhéangig ist (Nummer 1) oder er aufgefor-
dert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu un-
terlassen (Nummer 2). Die Glaubhaftmachung wird in der Regel durch Vorlage
der zugestellten Klageschrift oder einer einstweiligen Verfliigung erfolgen. Aus-
weislich Absatz 1 Satz 2 kann der Beitritt innerhalb von drei Monaten ab Einlei-
tung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungs-
aufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

— Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die formellen Voraussetzungen des Beitritts. Gemafll Satz 1 gilt
fur die Antragsstellung § 53 Absatz 1 bis 3 MarkenG-E entsprechend, das heif3t
der Antragssteller muss nach Malgabe des § 53 Absatz 2 und 3 MarkenG-E an-
tragsberechtigt sein und es muissen die Verfahrensvorschriften aus § 53 erfuillt
sein. Nach Mallgabe des Absatzes 2 Satz 2 erhalt der Beitretende die Stellung
eines Beschwerdebeteiligten, wenn der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundespatentgericht erfolgt.

Zu Nummer 34 (§ 55 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Das Léschungsverfahren wird nunmehr
einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Buchstabe b

§ 55 Absatz 1 MarkenG-E wurde redaktionell an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
angepasst. Gemal § 55 Absatz 1 Satz 2 ist die Klage unzulassig, soweit Uber denselben
Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits gemaly § 53 entschieden wurde (Num-
mer 1) oder ein Antrag gemaR § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wur-
de (Nummer 2). Auf diese Weise soll einer Doppelbefassung vorgebeugt werden. § 325
Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Dieser regelt die subjektive Rechts-
kraftwirkung. Danach gilt eine rechtskraftige Entscheidung tber den Verfall oder die Nich-
tigkeit auch gegeniber den Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshangigkeit Rechts-
nachfolger geworden sind.

Zu Buchstabe c und d

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Das Léschungsverfahren wird nunmehr
einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Zudem wurde die Berech-
nung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der alteren Marke abgelaufen sein
muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, angepasst. Art. 16
Absatz 1 und 2 der Richtlinie stellt auf den Tag ab, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
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die Marke mdglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Zeitpunkt, an dem
die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der
Widerspruch zurickgenommen wurde. Nach Maligabe des Artikels 44 Absatz 1 der Richt-
linie ist der maRgebliche Zeitpunkt fir die Berechnung ausschlieRlich der Anmelde- und
Prioritatstag der jungeren Marke.

Zu Buchstabe e

Gemal § 55 Absatz 5 MarkenG-E teilt das Gericht dem Deutschen Patent- und Marken-
amt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt
den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht tbermittelt dem Deutschen
Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskraftigen Urteils. Das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt tragt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in
das Register ein. Darunter ist die tenorierte Entscheidung zu verstehen. Die Vorschrift hat
eine Informationsfunktion.

Zu Nummer 35 (Abschnitt 4)

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 4 lautet ,Allgemeine Vorschriften vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 36 (§ 56 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung ,Patentamt‘ wird durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt” ersetzt. Ebenso wird ,Patent-
gericht” durch die amtliche Bezeichnung ,Bundespatentgericht ersetzt. Durch die Einflih-
rung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (§ 53 des Entwurfs)
wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

Zu Nummer 37 bis 39 (§§ 57 bis 59 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,Patentamt
durch die amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt. Die Anderung im
Rahmen des § 57 Absatz 1 MarkenG-E dient der sprachlichen Gleichstellung von Frauen
und Mannern.

Zu Nummer 40 (§ 60 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

GemaR § 60 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs kann das DPMA jederzeit die Beteiligten laden
und anhoéren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen,
Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Urkunde wirdigen sowie andere
zur Aufklarung der Sache erforderlichen Ermittlungen anstellen. GemaR Satz 2 sind die
Vorschriften des Zweiten Buches der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismitteln ent-
sprechend anzuwenden. Die Anderung im Rahmen des § 60 Absatz 1 MarkenG nimmt
eine Konkretisierung der ,anderen zur Aufklarung der Sache erforderlichen Ermittlungen®
vor. Neben die eidliche wie uneidliche Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachver-
standigen treten die Inaugenscheinnahme sowie die Wirdigung der Beweiskraft von Ur-
kunden. Daruber hinaus wird klargestellt, dass die Vorschriften des Buches 2 der ZPO zu
diesen Beweismitteln entsprechend anwendbar sind.

Zu Buchstabe b

Gemal § 60 Absatz 2 Satz 4 findet im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eine Anhérung
statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das DPMA dies fur sachdienlich erachtet.
Die Erganzung im Rahmen des Absatzes 2 entspricht § 34a Absatz 3 Satz 3 des Design-
gesetzes und dient im Wesentlichen dem Gleichlauf des markenrechtlichen Verfalls- und
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Nichtigkeitsverfahren mit dem designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren sowie dem gericht-
lichen Verfahren (vgl. § 69 Nummern 1 und 2 MarkenG). Nach § 60 Absatz 2 Satz 4 Mar-
kenG-E hat eine Anhérung nur stattzufinden, wenn dies durch einen Beteiligten beantragt
oder seitens des Amtes als sachdienlich erachtet wird; anderenfalls kann im schriftlichen
Verfahren entschieden werden.

Zu Nummer 41 bis 44 (§§ 62 bis 64a MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,Patentamt®
durch die amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®. Dartber hinaus
wird das Léschungsverfahren einheitlich als ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren® bezeich-
net.

Zu Nummer 45 (§ 65 MarkenG-)

In § 65 des Markengesetzes ist die Rechtsverordnungsermachtigung geregelt. Durch die
Einflhrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA in den §§ 53
ff. MarkenG-E wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Dartber hinaus wird
die Bezeichnung ,Patentamt® durch die amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und
Markenamt® ersetzt. Um eine einheitliche Terminologie auf nationaler und europaischer
Ebene sicherzustellen, wird die Bezeichnung ,Gemeinschaftsmarke® durch die Bezeich-
nung ,Unionsmarke* ersetzt.

—  Nummer 5

In § 65 Absatz 1 Nummer 5 des Entwurfs werden Bestimmungen Uber das Register fir
Gewahrleistungsmarken (§§ 106a ff. MarkenG-E) erganzt.

—  Nummer 8

Nach Nummer 7 wird eine neue Nummer 8 eingefiigt, die eine Rechtsverordnungser-
machtigung hinsichtlich Bestimmungen Uber die in das Register aufzunehmenden Anga-
ben Uber Lizenzen enthalt. GemaR Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie sehen die Mitglied-
staaten Verfahren fur die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor. Die Einzelheiten
der Eintragung von Lizenzen sowie die Erklarung der Lizenzierungs- und Veraulierungs-
bereitschaft sollen in den §§ 42a ff. MarkenV-E niedergelegt werden.

Zu Nummer 46 (§ 65a MarkenG-E)

In § 65a des Entwurfs bekennt sich das deutsche Markenrecht zur internationalen Verwal-
tungszusammenarbeit zwischen den Markenamtern. Zur Férderung des nationalen und
internationalen Markenschutzes und zur Angleichung der Vorgehensweisen und der In-
strumente im Zusammenhang mit der Prifung, Eintragung, Verwaltung und Léschung von
Marken arbeitet das DPMA mit den nationalen und internationalen Markenamtern, der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum und dem Amt der Europaischen Union fir geisti-
ges Eigentum zusammen.

Es ist erklartes Ziel der Markenrechtsreform, die Zusammenarbeit der nationalen Marken-
amter untereinander und mit dem Amt der Europaischen Union flir geistiges Eigentum zu
fordern; dies spiegelt sich auch in den Vorschriften der Richtlinie (vgl. Artikel 51 f. der
Richtlinie). Aus Erwagungsgrund 39 der Richtlinie geht hervor, dass es winschenswert
ist, dass die Zentralbehdrden der Mitgliedstaaten fir den gewerblichen Rechtsschutz mit-
einander und mit dem Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum in allen Berei-
chen 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 férdern. Die Mitglied-
staaten sollen daruber hinaus sicherstellen, dass die Markenamter miteinander und mit
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dem Amt der Europaischen Union flir geistiges Eigentum in allen anderen Tatigkeitsberei-
chen zusammenarbeiten, die fiir den Markenschutz in der Union von Belang sind.

Auch in Artikel 152 der Unionsmarkenverordnung (Zusammenarbeit zwecks besserer Ab-
stimmung von Verfahren und Instrumentarien) ist eine Regelung implementiert worden,
die eine weiterfiihrende Harmonisierung anstrebt. Nach MalRgabe des Absatzes 1 der
Norm arbeiten das Amt der Européischen Union fir geistiges Eigentum, die Zentralbehor-
den fur den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten und das Benelux-Amt flr
geistiges Eigentum zusammen, um die Verfahren und Instrumentarien im Bereich von
Marken und Geschmacksmustern besser aufeinander abzustimmen.

Bereits im Vorfeld der Reform hat das Amt der Europaischen Union flir geistiges Eigen-
tum das Netzwerk flr Europaische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt
ein einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame
Praktiken und Instrumente auszeichnet. Im Jahre 2010 wurde zudem ein Kooperations-
fonds geschaffen, der dazu dienen soll, die Arbeitsmethoden der Amter fiir gewerblichen
Rechtsschutz in der EU durch moderne Verwaltungslésungen zu straffen und zu moderni-
sieren.

Ausweislich Artikel 51 und 52 der Richtlinie ermdglicht die Richtlinie eine effektive Zu-
sammenarbeit der Markenamter bei der Eintragung und Verwaltung der Marken sowie auf
dem Gebiet des Markenschutzes. § 65a des Entwurfs greift die Méglichkeit der internatio-
nalen Kooperation auf und eréffnet den Weg fiir eine internationale Verwaltungszusam-
menarbeit im Zusammenhang mit der Markenverwaltung und dem Markenschutz. Die
Norm signalisiert, dass das DPMA eine aktive Rolle in der internationalen Kooperation der
Amter einnimmt und die Zusammenarbeit bewusst und aktiv fordert.

Zu Nummer 47 (Abschnitt 5)

Das Wort ,Patentgericht* wird durch die amtliche Bezeichnung ,Bundespatentgericht* er-
setzt.

Zu Nummer 48 bis 73 (§§ 66 bis 96a MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen ,Patentamt®
und ,Patentgericht durch die amtlichen Bezeichnungen ,Deutsches Patent- und Marken-
amt‘ und ,Bundespatentgericht‘. Darliber hinaus dienen einige Anderungen der sprachli-
chen Gleichstellung von Frauen und Mannern. Das Ldschungsverfahren wird nunmehr
einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Nummer 74 (§ 97 MarkenG-E)

Gemal § 97 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E muss eine Kollektivmarke nunmehr als solche
bei der Anmeldung bezeichnet werden. Damit wird eine sachliche und begriffliche Tren-
nung von der Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff.) sichergestellt.

Zu Nummer 75 (§ 98 MarkenG-E)

§ 98 Marken-G regelt die Inhaberschaft von Kollektivmarken. Diese Vorschrift dient der
Umsetzung von Artikel 29 Absatz 2 der Richtlinie. Danach kénnen Verbande von Herstel-
lern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Handlern, die nach dem fur sie mal3-
gebenden Recht die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Trager von Rechten und Pflich-
ten zu sein, Vertrage zu schlieRen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor
Gericht zu klagen und verklagt zu werden, sowie juristische Personen des 6ffentlichen
Rechts Kollektivmarken anmelden. Der bisherige Wortlaut des § 98 MarkenG wird an den
Richtlinienwortlaut angepasst.



Drucksache 148/18 -96 -

Zu Nummer 76 (§ 100 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Nach Mallgabe des § 100 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs kann eine geografische Her-
kunftsangabe, die als Kollektivmarke eingetragen ist, einem Dritten, der zur Benutzung
einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden. Diese
Erganzung des § 100 Absatz 1 setzt Artikel 29 Absatz 3 Satz 3 der Richtlinie um; eine
entsprechende Klarstellung findet sich fir Unionskollektivmarken in Artikel 74 Absatz 2
Satz 2 zweiter Halbsatz der Unionsmarkenverordnung. Durch den Satz 2 soll das Privileg
der erlaubten Drittbenutzung klarstellend festgeschrieben werden.

Zu Buchstabe b

Gemall § 100 Absatz 2 MarkenG-E gilt die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke
durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke
als Benutzung im Sinne des § 26. Durch die Einfugung des Adjektivs ,ernsthaft® wird ein
Gleichlauf mit der Gewahrleistungsmarke hergestellt. Gemal § 106b Absatz 2 MarkenG-
E ist fir die Benutzungsfiktion eine ernsthafte Benutzung erforderlich. Die Regelung be-
ruht auf Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie. Es bietet sich an, dieselben Anforderungen
auch an die Benutzung von Kollektivmarken zu stellen.

Zu Nummer 77 (§ 101 MarkenG-E)

Im Rahmen des § 101 Absatz 1 MarkenG wird die Bezeichnung ,Markensatzung“ durch
die Bezeichnung ,Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Ge-
wahrleistungsmarke deutlich, fir deren Eintragung ebenfalls eine Satzung erforderlich ist.
Diese wird folglich als Gewahrleistungsmarkensatzung bezeichnet.

Zu Nummer 78 (§ 102 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Die Uberschrift und in den Absatzen 1 und 2 des § 102 MarkenG wird das Wort ,Marken-
satzung“ durch ,Kollektivmarkensatzung® ersetzt. Durch die Einfuhrung der Gewahrleis-
tungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), die ebenfalls eine Satzung vorsieht (§ 106d Mar-
kenG-E), wird eine terminologische Trennung der Satzungen erforderlich.

Zu Buchstabe b

§ 102 Absatz 4 des Entwurfs schreibt vor, dass die Kollektivmarkensatzung im Register
eingetragen wird. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 33 Absatz 2 der Richtli-
nie, wonach die Satzungsanderung im Register vermerkt wird. Ausweislich Artikel 33 Ab-
satz 3 der Richtlinie wird die Satzungsanderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem
der Hinweis auf die Anderung im Register vermerkt ist. Die Vorschriften zur Wirksamkeit
von Satzungsanderungen deuten mittelbar darauf hin, dass auch die Satzung selbst zum
Inhalt des Markenregisters gehdren sollte. Daflr spricht auch die Transparenz der Nut-
zungsbedingungen einer Kollektivmarke. Durch die Eintragung der Satzung werden diese
fir jeden einsehbar. Damit wird zugleich eine umfassende Information der Offentlichkeit
sichergestellt.

Zu Buchstabe c

Die Anderung ist redaktioneller Natur. Die Bezeichnung ,Markensatzung“ wird durch ,Kol-
lektivmarkensatzung“ ersetzt.
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Zu Nummer 79 (§ 103 MarkenG-E)
§ 103 MarkenG-E regelt die Prifung der Anmeldung.

Nach Absatz 1 wird die Anmeldung einer Kollektivmarke auf3er nach § 37 auch dann zu-
rickgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 entspricht
oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die o6ffentliche Ordnung oder die guten Sit-
ten verstofdt. Aus der kumulativen Aufzahlung ist vorliegend eine alternative Aufzahlung
geworden, da die Kollektivmarke bereits dann zurickgewiesen werden muss, wenn sie
nur eine der in §§ 97, 98 oder 102 genannten Voraussetzungen nicht erfillt. Absatz 1
wurde an Artikel 31 der Richtlinie angeglichen.

Absatz 2 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie. Da-
nach wird die Anmeldung einer Kollektivmarke zuriickgewiesen, wenn die Gefahr besteht,
dass das Publikum Uber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregefihrt wird,
insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als ware sie etwas ande-
res als eine Kollektivmarke. Eine entsprechende Vorschrift findet sich fiir Unionskollektiv-
marken in Artikel 76 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Eine von einer Marke aus-
gehende Irrefihrung Uber ihren Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Mar-
kenrecht bislang nicht. Mit der Regelung soll die Abgrenzung der Kollektivmarke von an-
deren Kennzeichen, insbesondere der Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E),
erreicht werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen Markenfunktio-
nen wichtig: wahrend Kollektivmarken dem Verkehr die betriebliche Herkunft zu einem
Kollektiv zugehorig signalisieren, verblrgen Gewahrleistungsmarken eine gewisse Quali-
tat der angebotenen Waren und Dienstleistungen. Hinsichtlich der Unterscheidung zwi-
schen Individual- und Kollektivmarken ist zu berlcksichtigen, dass fur das Publikum eine
diesbezlgliche Differenzierung nicht immer maoglich ist.

Eine Heilungsmdglichkeit durch Satzungsanderung ist nunmehr in Absatz 3 des Entwurfs
vorgesehen (zuvor § 103 letzter Halbsatz).

Zu Nummer 80 (§ 104 MarkenG-E)

§ 104 MarkenG enthalt Regelungen zur Anderung der Kollektivmarkensatzung. § 104
Absatz 1 und 2 entsprechen den Vorgaben des Artikels 33 der Richtlinie, wonach der In-
haber der Kollektivmarke dem Markenamt jede Anderung der Satzung vorzulegen hat und
die Satzungsanderung im Register vermerkt wird. § 104 wird um zwei weitere Absatze
erweitert.

— Zu Absatz 3

Gemal § 104 Absatz 3 des Entwurfs wird fir die Zwecke dieses Gesetzes die Sat-
zungsanderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung im Register
eingetragen ist. Dies entspricht den Vorgaben des Artikels 33 Absatz 3 der Richtlinie.
Entsprechende Vorschriften fir Kollektivmarken finden sich in Artikel 79 der Unions-
markenverordnung. Dadurch wird fiir den Rechtsverkehr Sicherheit hinsichtlich des
gultigen Satzungsinhalts hergestellt. Durch die Formulierung ,Fur die Zwecke dieses
Gesetzes® wird sichergestellt, dass keine Verfahren und Rechtsverhaltnisse auller-
halb des Markengesetzes von der Registereintragung im Markenregister betroffen
sind.

— Zu Absatz 4

In § 104 Absatz 4 MarkenG-E wird vorgeschlagen, schriftiche Bemerkungen Dritter
auch in Bezug auf gednderte Satzungen zuzulassen. Damit wird die Mdéglichkeit er-
offnet, dass Dritte nicht nur im Rahmen des Anmeldeverfahrens (vgl. § 37 Absatz 6
Satz 2 des Entwurfs), sondern auch bei nachtraglichen Satzungsénderungen die
Méglichkeit haben, auf etwaige Mangel hinzuweisen, ohne dass jedes Mal ein um-
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fangreiches Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden misste. Eine entsprechende
Vorschrift ist auch in Artikel 79 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung vorgesehen.

Im Ubrigen wird die Bezeichnung ,Markensatzung® durch das Wort ,Kollektivmarken-
satzung® ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewahrleistungsmarke deutlich,
fur deren Eintragung ebenfalls eine Satzung erforderlich ist.

Zu Nummer 81 (§ 105 MarkenG-E)

§ 105 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung einer Kollektivmar-
ke aulder aus den in § 49 MarkenG genannten Verfallsgriinden auf Antrag fir verfallen
erklart und geldscht wird, wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen be-
nutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von
§ 103 Absatz 2 irregefiihrt wird. Die Vorschrift entspricht den Vorgaben des Artikels 35
Buchstabe b der Richtlinie. Artikel 35 Buchstabe b der Richtlinie nimmt auf das Schutz-
hindernis des Artikels 31 Absatz 2 der Richtlinie Bezug, welches im Rahmen des § 103
Absatz 2 des Entwurfs implementiert wurde. Eine von einer Markennutzung ausgehende
Irreflhrung Uber ihren Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Markenrecht
bislang nicht; mit der Regelung soll die klare Abgrenzung der Kollektivmarke von anderen
Kennzeichen, insbesondere der Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), erreicht
werden. Parallel dazu waren auch die Verfallsgriinde im Rahmen des § 105 MarkenG-E
zu erweitern.

Zu Nummer 82 (§ 106 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Das Léschungsverfahren wird nunmehr einheit-
lich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Daruber hinaus wird die Satzung
zur Kollektivmarke als ,Kollektivmarkensatzung® bezeichnet, um eine sprachliche Tren-
nung zur Gewahrleistungsmarke herzustellen, flir deren Eintragung ebenfalls eine Sat-
zung (,Gewahrleistungsmarkensatzung®) erforderlich ist. Zudem wird in Absatz 2 ein klar-
stellender Verweis auf § 53 eingefugt.

Zu Nummer 83 (§§ 106a ff. MarkenG-E)

In Teil 5 des MarkenG-E wird die Gewahrleistungsmarke als neues Rechtsinstrument im-
plementiert. Nach Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie steht es den Mitgliedstaaten frei, Ga-
rantie- oder Gewahrleistungsmarken vorzusehen. Auch die am 23. Méarz in Kraft getretene
Verordnung zur Anderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (EU) 2015/2424 sieht die
Gewahrleistungsmarke explizit vor; auf Unionsebene wird es sie ab dem 1. Oktober 2017
geben. Bereits im Zuge der Markenreform von 1994 hatte der Gesetzgeber die Moglich-
keit, Gewahrleistungsmarken in das deutsche Markenrecht zu implementieren. Damals
wurde von einer Einfihrung abgesehen, da die Mdéglichkeit des Schutzes von Giltezei-
chen als Kollektivmarke hinreichend erschien. Es ist das erklarte Ziel der Markenrechtsre-
form, die Markenrechtssysteme anzugleichen und in ein koharentes Regelungsgeflige zu
Uberfiihren. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, nunmehr auch auf nationaler
Ebene eine Gewahrleistungsmarke einzufuhren.

Das deutsche Rechtssystem kennt qualitdtsanzeigende Kennzeichen bislang als soge-
nannte ,Gutezeichen®, die als Individual- oder Kollektivmarken geschiitzt werden. Mit der
EinfGhrung der Gewahrleistungsmarke wird eine rechtssichere und transparente Marken-
form in das deutsche Markensystem eingefuhrt, die den wachsenden Bedurfnissen des
Warenverkehrs nach gute- und qualitatsanzeigenden Kennzeichnungen Rechnung tragt.

Im Vergleich zu herkdmmlichen Marken steht bei Gewahrleistungsmarken nicht die Her-
kunfts-, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Wird eine Gewahrleistungsmarke
fur eine Ware oder Dienstleistung verwendet, so bedeutet dies keinen Hinweis auf die
Herkunft; das gekennzeichnete Produkt respektive die gekennzeichnete Dienstleistung
wird vielmehr von Produkten und Dienstleistungen unterscheidbar, fir die keine Gewahr-
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leistung besteht. Der Verkehr versteht eine Gewahrleistungsmarke damit als Hinweis auf
bestimmte, von unabhangiger Seite gewahrleistete Eigenschaften des gekennzeichneten
Produkts.

Die Hauptmerkmale von Gewahrleistungsmarken sind Transparenz, Neutralitat und Uber-
prufung durch den Inhaber. Das erste Merkmal bedeutet, dass die Nutzungsbedingungen
fur die Gewahrleistungsmarke in einer Gewahrleistungsmarkensatzung offengelegt wer-
den und fir jedermann o6ffentlich zugénglich sein missen. Das ,Ob“ und ,Wie* der Ge-
wahrleistungsmarke muss flir Anwender und Dritte mdglichst transparent sein, damit er-
sichtlich ist, unter welchen Voraussetzungen die Marke vergeben wird und fiir welche
Produkt- und Qualitatseigenschaften sie einsteht. Das Prinzip der Neutralitdt bedeutet,
dass der Markeninhaber keine Tatigkeit ausliben darf, die die Bereitstellung zertifizierter
Produkte umfasst. In diesem Punkt unterscheidet sich die Gewahrleistungsmarke wesent-
lich von der Kollektivmarke. Das Publikum sieht in einer Gewahrleistungsmarke einen
Hinweis auf von unabhangiger Seite gewahrleistete Produkteigenschaften. Eine inhaltli-
che Trennung von Markeninhaber und Anwender ist daher zwingend erforderlich. Im Ge-
gensatz zur Kollektivmarke hat der Inhaber der Gewahrleistungsmarke selbst kein Inte-
resse am wirtschaftlichen Erfolg des zertifizierten Produkts; sein Interesse besteht darin,
dass der Lizenznehmer die von ihm in der Satzung niedergelegten Bedingungen einhalt.
Das letzte Hauptmerkmal sind Uberwachungspflichten: Der Markeninhaber ist verpflichtet,
die in der Gewabhrleistungssatzung niedergelegten Gewahrleistungseigenschaften bei der
Lizenzvergabe zu prifen und die Benutzung der Marke durch den Anwender zu lberwa-
chen. Kommt der Markeninhaber diesen in der Satzung niedergelegten Kontrollpflichten
nicht nach, kann die Marke in letzter Instanz fiir verfallen erklart werden.

Abgesehen von den Neutralitatspflichten ahneln Gewahrleistungsmarken in einigen Punk-
ten Kollektivmarken: Beide Markenformen garantieren eine gewisse Qualitat, werden
durch eine Vielzahl von Zeichennutzern im Verkehr genutzt und auf Grundlage von Nut-
zungsbedingungen vergeben. Es ist daher naheliegend, die Regelungen zu der Kollektiv-
marke in einigen Punkten zu Ubernehmen und an die Besonderheiten der Gewahrleis-
tungsmarke anzupassen. Dies entspricht auch der Konzeption der Unionsmarkenverord-
nung in den Artikeln 83 ff.

Trotz der konzeptionellen Ahnlichkeit zwischen Kollektiv- und Gewahrleistungsmarke bie-
tet sich eine systematische Trennung der beiden Markenformen im Gesetz an, um den
unterschiedlichen Regelungsgehalt und die unterschiedliche Schutzrichtung — Garantie-
statt Herkunftsfunktion, keine Identitat von Markeninhaber und Markenbenutzer — deutlich
zu machen. Die Vorschriften zur Gewahrleistungsmarke werden daher in einem neuen
Teil 5 und dort in den §§ 106a bis 106h MarkenG-E erfasst.

— Zu § 106a MarkenG-E Gewahrleistungsmarken

§ 106a Absatz 1 des Entwurfs regelt Einzelheiten zu Gewahrleistungsmarken. Nach
Malgabe des § 106a Absatz 1 Satz 1 MarkenG-E gewahrleistet der Anmelder einer
Gewabhrleistungsmarke das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaf-
ten:

— das Material (Nummer 1),

— die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleis-
tungen (Nummer 2),

— die Qualitat, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geo-
grafischen Herkunft (Nummer 3).

GemaR Satz 2 muss eine Gewahrleistungsmarke geeignet sein, Waren und Dienst-
leistungen, fir die die Gewahrleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistun-
gen zu unterscheiden, fir die keine derartige Gewahrleistung besteht. Somit muss ei-
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ne Gewahrleistungsmarke — wie jede andere Marke auch — Unterscheidungskraft be-
sitzen. Zudem muss eine Gewahrleistungsmarke bei der Anmeldung als solche be-
zeichnet werden. Wie aus der Definition der Gewahrleistungsmarke deutlich wird,
steht im Vergleich zu herkdbmmlichen Individualmarken hier nicht die Herkunftsfunkti-
on, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Die Definition stimmt im Wesentli-
chen mit jener des Artikels 27 Buchstabe a der Richtlinie Gberein mit dem Unter-
schied, dass — ebenso wie in der Definition des Artikels 83 Absatz 1 der Unions-
markenverordnung — eine Gewahrleistungsmarke, die die geografische Herkunft ge-
wahrleistet, ausgenommen wird. Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie ertffnet explizit die
Méoglichkeit, geografische Herkunftsangaben als Gewahrleistungsmarken zuzulassen,
sofern sichergestellt wird, dass Dritte die Bezeichnung beschreibend verwenden dir-
fen. Eine solche Privilegierung finden sich in Bezug auf Kollektivmarken in § 99 in
Verbindung mit der Schutzbeschrankung des § 100 MarkenG. Vor dem Hintergrund,
dass — zumindest auf Unionsebene — bereits ein hinreichender Sonderschutz fir Le-
bensmittel und Agrarprodukte besteht und um einen Gleichlauf mit der Unionsge-
wahrleistungsmarke herzustellen, sollte von dieser Mdglichkeit jedoch kein Gebrauch
gemacht werden. Flr den Schutz nicht agrarbezogener geografischer Herkunftsan-
gaben hat die Kommission angekiindigt, ein vergleichbares Schutzinstrument auf
Unionsebene vorzuschlagen, sodass fur nationale Gewahrleistungsmarken, die die
geografische Herkunft garantieren, daneben kein sinnvoller Anwendungsbereich
mehr verbliebe. In Anlehnung an die Definition der Unionsgewahrleistungsmarke in
Artikel 83 der Unionsmarkenverordnung wird die geografische Herkunft somit explizit
aus dem Schutzumfang herausgenommen.

In § 106a Absatz 2 des Entwurfs wird klargestellt, dass auf Gewahrleistungsmarken
die Vorschriften des MarkenG Anwendung finden, soweit nichts Abweichendes be-
stimmt wird. Fur Kollektivmarken existiert eine parallele Vorschrift in § 97 Absatz 2
MarkenG.

—  Zu § 106b MarkenG-E Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung

§ 106b des Entwurfs regelt die Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung der Gewahr-
leistungsmarken. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 2 Satz 1
der Richtlinie. Danach kann jede natirliche oder juristische Person einschlieRlich Ein-
richtungen, Behdérden und juristische Personen des o6ffentlichen Rechts eine Garan-
tie- oder Gewahrleistungsmarke anmelden, sofern sie keine Téatigkeit ausubt, die die
Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Gewabhrleistung besteht, um-
fasst. Neben dem erfassten Adressatenkreis stellt die Vorschrift klar, dass der An-
melder einer Gewahrleistungsmarke nicht selbst Waren herstellen oder vertreiben
beziehungsweise Dienstleistungen erbringen darf, die von der Gewahrleistung um-
fasst sind. Auf diese Weise soll die Neutralitat gewahrt und die unabhéngige Uberwa-
chung der Qualitatsstandards sichergestellt werden. Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 der
Richtlinie nennt als fakultative Eintragungsvoraussetzung die ,Befahigung zur Ge-
wahrleistung“ des Anmelders. Eine Prifung von Eigenschaften oder Fahigkeiten des
Anmelders ist dem markenrechtlichen Eintragungsverfahren bislang jedoch fremd
und ist auch auf Unionsebene fur Unionsgewahrleistungsmarken nicht vorgesehen. In
Anbetracht des Grundsatzes der freien Ubertragbarkeit von Marken und um einen
Gleichlauf mit dem Unionsmarkenrecht herzustellen, ist von diesem fakultativen Ein-
tragungserfordernis kein Gebrauch zu machen.

§ 106b Absatz 2 des Entwurfs stellt klar, dass die ernsthafte Benutzung einer Ge-
wahrleistungsmarke durch mindestens eine befugte Person eine Benutzung im Sinne
des § 26 MarkenG darstellt. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 Ab-
satz 5 der Richtlinie. Danach sind die Erfordernisse an die Benutzung einer Unions-
marke gemaf Artikel 16 der Richtlinie erfillt, wenn die Garantie- oder Gewahrleis-
tungsmarke von einer zur Benutzung berechtigten Person ernsthaft geman Artikel 16
benutzt wird. Eine entsprechende Vorschrift findet sich fir Unionsgewahrleistungs-
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marken in Artikel 87 der Unionsmarkenverordnung. Eine solche klarstellende Vor-
schrift ist zwingend erforderlich, da der Inhaber einer Gewahrleistungsmarke wegen
des Neutralitatsgrundsatzes gerade nicht Hersteller beziehungsweise Erbringer der
von der Gewahrleistung umfassten Waren und Dienstleistungen sein darf und aus
diesem Grunde die Marke selbst gar nicht benutzen darf.

Zu § 106c MarkenG-E Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106¢c des Entwurfs trifft Regelungen zur Klagebefugnis und zur Geltendmachung
von Schadensersatz und ist an § 101 MarkenG, welcher die Klagebefugnis und den
Schadensersatz im Zusammenhang mit Kollektivmarken regelt, angelehnt.

Gemal § 106¢c Absatz 1 des Entwurfs kann — soweit in der Markensatzung nichts an-
deres bestimmt ist — eine zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigte Per-
son Klage wegen Verletzung der Gewahrleistungsmarke nur mit Zustimmung ihres
Inhabers erheben. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen Artikel 90 der Uni-
onsmarkenverordnung, wonach nur der Inhaber einer Unionsgewahrleistungsmarke
oder eine speziell von ihm hierzu erméchtigte Person eine Verletzungsklage erheben
kann. Eine parallele Norm fiir Kollektivmarken findet sich in § 101 Absatz 1 MarkenG.

Nach § 106c Absatz 2 kann der Inhaber einer Gewahrleistungsmarke Ersatz des
Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigten
Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewahrleistungsmarke oder eines ahn-
lichen Zeichens entstanden ist. Die Vorschrift sieht vor, dass er den Schaden fir die
Berechtigten geltend machen kann. Eine parallele Vorschrift fir Kollektivmarken ist in
§ 101 Absatz 2 MarkenG verankert. Die Unionsmarkenverordnung kennt eine ver-
gleichbare Vorschrift in Artikel 90 Absatz 2.

Zu § 106d MarkenG-E Gewahrleistungsmarkensatzung
§ 106d des Entwurfs trifft Bestimmungen zur Gewahrleistungsmarkensatzung.

Gemal § 106d Absatz 1 des Entwurfs muss der Anmeldung der Gewahrleistungs-
marke eine Gewahrleistungsmarkensatzung beigefligt werden. Dadurch werden die
Bedingungen fiur die Nutzung einer Gewahrleistungsmarke sowohl fiir den Lizenz-
nehmer als auch fir Dritte transparent. Auf Unionsebene ist eine Satzung fir Unions-
gewahrleistungsmarken ebenfalls vorgesehen (vgl. Artikel 84 der Unionsmarkenver-
ordnung). Die Notwendigkeit einer Satzung fir Gewahrleistungsmarken ergibt sich
daraus, dass Gewahrleistungsmarken im Gegensatz zu ,normalen® Marken erlaute-
rungsbeddrftig sind. Aus der Gewahrleistungsmarke selbst wird im Zweifel nicht er-
kennbar, welche Standards mit der Marke gewahrleistet werden sollen. Dies wird erst
in der Gewahrleistungsmarkensatzung niedergelegt.

Absatz 2 regelt die inhaltlichen Anforderungen an die Satzung. Die erforderlichen An-
gaben sollen die Identitat des Inhabers (Nummer 1) und die Transparenz und Neutra-
litat der Nutzung (Nummer 2) sicherstellen. Eine Darstellung der Gewahrleistungs-
marke ist in die Satzung aufzunehmen (Nummer 3). Dartber hinaus sind die Waren
und Dienstleistungen, fur die eine Gewahrleistung bestehen soll, zu bezeichnen
(Nummer 4). Zudem sind Angaben darlber, welche Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen von der Gewahrleistung umfasst werden, aufzunehmen (Nummer 5)
sowie die Nutzungsbedingungen einschliel3lich der Bedingungen fiir Sanktionen of-
fenzulegen (Nummer 6). Die zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke befugten
Personen ist zu bezeichnen (Nummer 7). Dariiber hinaus werden Priif- und Uberwa-
chungspflichten (Nummer 8) niedergelegt und Angaben Uber die Rechte und Pflichten
der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Gewahrleistungsmarke festgelegt
(Nummer 9). Bei den in Absatz 2 Nummer 1 bis 9 formulierten Angaben handelt es
sich um Mindestanforderungen. Sie tragen den Grundsatzen Neutralitat, Transpa-
renz, Kontrolle und Uberwachung sowie Sanktion Rechnung.
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Gemal Absatz 3 wird die Gewahrleistungsmarkensatzung im Register eingetragen;
nach MalRRgabe des Absatzes 4 steht die Einsichtnahme in die Gewahrleistungs-
markensatzung jeder Person frei. Damit werden die Nutzungsbedingungen und Kon-
trollpflichten fir jedermann offenkundig.

— Zu § 106e MarkenG-E Prifung der Anmeldung

§ 106e des Entwurfs trifft Regelungen bezlglich der Prufung der Anmeldung von
Gewabhrleistungsmarken.

Gemal Absatz 1 der Vorschrift wird die Anmeldung einer Gewahrleistungsmarke au-
Rer auf von Amts wegen zu berucksichtigenden Schutzhindernissen (§ 37) zurlck-
gewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 und
106d entspricht. Eine Zurlickweisung der Anmeldung einer Gewahrleistungsmarke
soll auch dann stattfinden, wenn die Markensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten versto3t. Eine entsprechende Regelung fur Kollektivmarken fin-
det sich in § 103 Absatz 1 MarkenG.

GemaR Absatz 2 wird die Anmeldung einer Gewahrleistungsmarke aullerdem zu-
rickgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum Uber den Charakter oder
die Bedeutung der Marke irregefiihrt wird, insbesondere wenn die Marke den Ein-
druck erwecken kann, als ware sie etwas anderes als eine Gewahrleistungsmarke.
Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 103 Absatz 2 MarkenG, der auf Grundlage von
Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie fir Kollektivmarken neu eingefiihrt wurde. Die Vor-
schrift soll sicherstellen, dass der Verkehr Uiber die Funktion der Marke, insbesondere
Uber die Qualitdts- und Gewahrleistungsfunktion sowie das Neutralitadtsgebot, nicht
verunsichert wird. Nimmt ein Inhaber oder eine Inhaberin einer Gewahrleistungsmar-
ke eine Tatigkeit in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen auf, fir die die Gewahr-
leistungsmarke besteht, liegt ein entsprechender Verfallsgrund fir die Gewahrleis-
tungsmarke vor. Dies geht auch aus Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie hervor. Eine
Gewahrleistungsmarke ist demnach nach MalRRgabe des § 106e Absatz 2 zurlickzu-
weisen, wenn das Zeichen aus Sicht des Verkehrs keine Gewahrleistungsmarke sein
kann.

Nach MaRgabe des Absatzes 3 wird die Anmeldung nicht zurickgewiesen, wenn der
Anmelder die Markensatzung so andert, dass die Zurickweisungsgriinde der Absatze
1 und 2 nicht mehr bestehen. Eine Heilungsmoglichkeit ist auch fur Kollektivmarken-
satzungen vorgesehen (nunmehr § 103 Absatz 3 MarkenG).

—  Zu § 106f MarkenG-E Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung

§ 106f des Entwurfs trifft Regelungen beziiglich der Anderung der Gewahrleistungs-
markensatzung.

GemaR Absatz 1 hat der Inhaber der Gewahrleistungsmarke dem Deutschen Patent-
und Markenamt jede Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

Die §§ 106d und 106e sind in einem solchen Fall nach Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden, weil die fur eine Gewahrleistungsmarkensatzung geltenden Vorschriften
auch fur eine Anderung gelten miissen.

Absatz 3 bestimmt, dass eine Satzungsanderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam wird,
zu dem die Anderung ins Register eingetragen worden ist. Eine solche Regelung
sieht die Richtlinie in Artikel 33 Absatz 3 fir Kollektivmarkensatzungen vor. Um einen
Regelungsgleichlauf mit Kollektivmarken herzustellen, sollte diese Vorschrift auch flr
Gewahrleistungsmarkensatzungen gelten. Eine entsprechende Regelung trifft die
Unionsmarkenverordnung auch fir Unionsgewahrleistungsmarken in Artikel 88 Ab-
satz 4.
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In Absatz 4 ist geregelt, dass schriftiche Bemerkungen Dritter gemaf} § 37 Absatz 6
Satz 2 MarkenG auch in Bezug auf geanderte Satzungen eingereicht werden kénnen.
Damit wird die Mdglichkeit gegeben, dass Dritte nicht nur im Rahmen des Anmelde-
verfahrens, sondern auch bei nachtraglichen Satzungsanderungen die Maoglichkeit
haben, auf etwaige Mangel hinzuweisen. Auf diese Weise muss nicht stets ein auf-
wandiges Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden. Eine entsprechende Vorschrift
sieht auch Artikel 88 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung vor.

Zu § 106g MarkenG-E Verfall

§ 106g des Entwurfs regelt den Verfall im Zusammenhang mit Gewahrleistungsmar-
ken. Nach Malgabe des Absatzes 1 wird eine Gewahrleistungsmarke Uber die in
§ 49 genannten Verfallsgriinde hinaus auf Antrag in den folgenden Fallen fir verfallen
erklart und geldscht:

— wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht
mehr erfillt (Nummer 1),

— wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke keine geeigneten Malinahmen trifft,
um zu verhindern, dass die Gewahrleistungsmarke missbrauchlich in einer der
Gewahrleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird (Num-
mer 2),

— wenn die Gewahrleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden
ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 106e Absatz 2 ir-
regefihrt wird (Nummer 3) oder

— wenn eine Anderung der Gewahrleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Ab-
satz 2 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der
Gewahrleistungsmarke die Markensatzung erneut so andert, dass der Verfalls-
grund nicht mehr besteht (Nummer 4).

Absatz 1 Nummer 1 betrifft insbesondere jene Falle, in denen der Inhaber der Ge-
wahrleistungsmarke nicht mehr besteht, weil er beispielsweise aufgeldst worden ist.
Absatz 1 Nummer 2 betrifft Falle, in denen eine Obliegenheit des Inhabers zum Ta-
tigwerden besteht, zum Beispiel aufgrund einer vorherigen Aufforderung zum Ein-
schreiten oder vergleichbarer Umstéande. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der
Markeninhaber die tatsachliche Einhaltung seiner Markensatzung iberwacht. Gleich-
zeitig wird dadurch auch das Vertrauen der Offentlichkeit in die Gewahrleistungsfunk-
tion von Gewahrleistungsmarken geschutzt. Die bloRe Untatigkeit des Inhabers der
Gewahrleistungsmarke soll nicht ohne weiteres die gravierende Rechtsfolge einer
Léschung nach sich ziehen. Die Priif- und Uberwachungspflichten der Benutzung ei-
ner Marke durch den Anwender im Sinne des § 106d Absatz 1 Nummer 8, § 1069
Absatz 1 Nummer 2 MarkenG-E sollen keine allgemeine Marktbeobachtungspflicht
begriinden. Der Inhaber einer Gewahrleistungsmarke ist lediglich fir die Durchflh-
rung der satzungsmaRigen Uberwachungsmafnahmen verantwortlich. Der Inhaber
einer Gewahrleistungsmarke ist nicht (Quasi-) Hersteller im Sinne des § 4 Absatz 1
Satz 2 Produkthaftungsgesetz. Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 3 wurde fir
Kollektivmarken auf Grundlage des Artikels 35 Buchstabe b der Richtlinie eingefuhrt.
Um einen Regelungsgleichlauf von Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken herzustel-
len, bietet es sich an, den Irrefiihrungstatbestand ebenfalls fir Gewahrleistungsmar-
ken als Verfallsgrund auszugestalten. Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 4 be-
trifft Satzungsanderungen, die nicht den Vorschriften des Gesetzes entsprechen, es
sei denn, sie wurden so gedndert, dass sie gesetzeskonform werden.

Absatz 2 nimmt eine Konkretisierung der missbrauchlichen Benutzung im Sinne des
Absatzes 1 Nummer 2 vor und stellt klar, dass eine solche insbesondere dann vor-
liegt, wenn die Benutzung der Gewahrleistungsmarke durch andere als die zur Be-
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nutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu tauschen. Eine parallele
Regelung ist in § 105 Absatz 2 MarkenG im Rahmen der Verfallsgrinde fir Kol-
lektivmarken vorgesehen. § 106g Absatz 2 des Entwurfs stellt somit einen Rege-
lungsgleichlauf mit Kollektivmarken her.

Nach MaRgabe des Absatzes 3 Satz 1 ist der Antrag auf Erklarung des Verfalls nach
Absatz 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Gemal Absatz 3 Satz 2
richtet sich das diesbeziigliche Verfahren nach § 53 MarkenG-E. Fir die Ldschung
einer Gewahrleistungsmarke wegen Verfalls besteht demnach eine ausschlielliche
Zustandigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts.

— Zu § 106h MarkenG-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 106h des Entwurfs regelt die Nichtigkeit von Gewahrleistungsmarken wegen abso-
luter Schutzhindernisse. Nach Satz 1 wird die Eintragung einer Gewahrleistungsmar-
ke aulRer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgrinden auf Antrag fur nichtig erklart
und geléscht, wenn sie entgegen § 106e nicht zurlickgewiesen und eingetragen wor-
den ist. Damit werden die zusétzlichen Eintragungshindernisse auch als zuséatzliche
Nichtigkeitsgrinde berucksichtigt. Satz 2 bestimmt fir den Fall, dass der Nichtigkeits-
grund in der Gewahrleistungsmarkensatzung begriindet ist, dass der Inhaber der
Gewahrleistungsmarke durch eine entsprechende Satzungsanderung die Léschung
vermeiden kann. Eine Parallelvorschrift findet sich fir Kollektivmarken in § 106 Mar-
kenG. § 106h dient damit auch dem Regelungsgleichlauf von Kollektivmarken und
Gewahrleistungsmarken. Absatz 2 enthalt einen klarstellenden Verweis auf § 53.

Zu Nummer 84 (Teil 6)

Die Uberschrift zu Teil 6 lautet nunmehr ,Schutz von Marken nach dem Madrider Marken-
abkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®.
Die Anderung ist redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf euro-
paischer und nationaler Ebene sichergestellt.

Zu Nummer 85 (§ 107 MarkenG-E)

In § 107 MarkenG-E wird das Vollzitat des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 Uber
die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) in das Marken-
gesetz eingeflhrt.

Zu Nummer 86 (§ 108 MarkenG-E)

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,Patentamt* durch die
amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 87 (§ 114 MarkenG-E)

Die Uberschrift zu § 114 lautet nunmehr ,Widerspruch gegen eine international registrierte
Marke®“. Damit wird der Unterschied zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG deutlich:
§ 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen eine international registrierte Marke; § 116
MarkenG regelt den Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke.

Zu Nummer 88 (§ 115 MarkenG-E)

§ 115 MarkenG regelt die Schutzentziehung fur internationale registrierte Marken.

Gemald § 115 Absatz 1 des Entwurfs tritt an die Stelle des Antrags auf Erklarung des Ver-
falls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50)

oder alterer Rechte (§ 51) fir international registrierte Marken der Antrag auf Schutzent-
ziehung. Die Anpassung des Wortlauts tragt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des
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Entwurfs ein zentrales amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefihrt wird. Der
Wortlaut war daher entsprechend anzupassen.

Gemal Absatz 2 tritt fur den Fall, dass ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Ab-
satz 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt wird, an die Stelle des Tages, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke moglich ist, der Tag, an dem das Schutzerstre-
ckungsverfahren abgeschlossen wurde (Nummer 1), oder der Tag, an dem die Frist des
Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt dem Internationalen Blro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum weder
eine Mitteilung Uber die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung Uber die vorlaufige
Schutzverweigerung zugegangen ist (Nummer 2).

Nach MaRgabe des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke nach einer flinf-
jahrigen Benutzungsschonfrist, die nach Abschluss des Eintragungsverfahrens zu laufen
beginnt, benutzt werden. Sieht ein Mitgliedsstaat nach der Eintragung ein Widerspruchs-
verfahren vor, werden finf Jahre gemal Artikel 16 Absatz 1 von dem Tag an gerechnet,
ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist beziehungsweise ab dem
Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft er-
langt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde, vgl. Artikel 16 Absatz 2 der
Richtlinie. Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen
worden sind und Wirkung in dem Mitgliedsstaat entfalten, werden die funf Jahre geman
Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurlickgewiesen oder
gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben
oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Griinden mitgeteilt, wird die Frist von dem
Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung
oder eine Entscheidung Uber die absoluten oder relativen Ablehnungsgriinde Rechtskraft
erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde (Artikel 16 Absatz 3 der Richt-
linie). Bislang war im Rahmen des § 115 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG der Tag maf3geb-
lich, an dem die Mitteilung Uber die Schutzbewilligung dem Internationalen Biiro der Welt-
organisation fir geistiges Eigentum zugegangen ist. Diese Regelung muss in Ansehung
des Artikels 16 Absatz 3 der Richtlinie gedndert werden. Da die Richtlinie bei Verfahren
stets von dem letztmoglichen Zeitpunkt ausgeht, also von dem Zeitpunkt, ab dem die
Marke vollen Schutz genielt, ist auch bei internationalen Verfahren auf den Zeitpunkt
abzustellen, an dem gegen die Marke kein Widerspruch erhoben werden kann und keine
Zuruckweisung moglich ist. Die Widerspruchsfrist beginnt in Schutzerstreckungsverfahren
mit der Veroffentlichung der internationalen Registrierung nach MalRgabe des § 114 Ab-
satz 1 MarkenG zu laufen. Das Verfahren der Schutzerstreckung von internationalen Re-
gistrierungen in Deutschland ist hnlich ausgestaltet wie Verfahren vor Amtern, die kein
nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren haben. Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie sieht in
diesen Fallen den Beginn des Benutzungszeitraums ,nach Abschluss des Eintragungsver-
fahrens® — also nach Prafung samtlicher Schutzhindernisse — vor. Bei internationalen Re-
gistrierungen ist dies der Abschluss des Schutzerstreckungsverfahrens. § 115 Absatz 2
Nummer 1 MarkenG war dementsprechend anzupassen.

§ 115 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG bleibt — abgesehen von terminologischen Anpassun-
gen — in seiner bisherigen Fassung erhalten. Nach Maligabe des Artikels 5 Absatz 2 des
Madrider Markenabkommens mussen die Vertragsparteien dem Internationalen Biro ihre
Schutzverweigerung unter Angabe aller Griinde innerhalb eines Jahres nach der interna-
tionalen Registrierung mitteilen. Wenn dem Internationalen Blro zu diesem Zeitpunkt we-
der eine Mitteilung Uber die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung Uber die vorlaufige
Schutzrechtsverweigerung tUbermittelt wurde, kann der Marke der Schutz nicht mehr ver-
weigert werden. Spatestens ab diesem Zeitpunkt beginnt die Benutzungsschonfrist folg-
lich zu laufen.
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Zu Nummer 89 (§ 116 MarkenG-E)

Die Uberschrift zu § 116 MarkenG lautet ,Widerspruch aufgrund einer international re-
gistrierten Marke und Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit aufgrund einer international
registrierten Marke.“ Damit wird der Unterschied zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG
deutlich: § 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen eine international registrierte
Marke; § 116 MarkenG regelt den Widerspruch aufgrund einer international registrierten
Marke.

Gemal § 116 Absatz 1 des Entwurfs ist fir den Fall, dass aufgrund einer international
registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben wird, § 43
Absatz 1 MarkenG mit der MaRgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab
dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war, einer der in § 115 Absatz 2
bezeichneten Tage tritt. Der Tag der Eintragung wird folglich durch den Zeitpunkt, ab dem
kein Widerspruch mehr gegen die Marke madglich war, ersetzt. Hierbei handelt es sich um
eine Folgeanderung, die auf der Anpassung insbesondere der §§ 49 ff. MarkenG-E an die
Richtlinie beruht. Nach Maligabe des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie ist fur die Be-
rechnung der Benutzungsschonfrist der Tag malfigeblich, ab dem kein Widerspruch mehr
gegen die Marke mdglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem
die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der
Widerspruch zuriickgenommen wurde.

Durch die Einfihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA
(vgl. § 53 des Entwurfs) wird zudem eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Dar-
Uber hinaus war § 116 Absatz 2 MarkenG an die neuen Benutzungsfristen im Rahmen
des § 43 MarkenG-E anzupassen.

Zu Nummer 90 (§ 117 MarkenG-E)

Gemaly § 117 MarkenG ist fur den Fall, dass die §§ 14 und 18 bis 19c wegen der Verlet-
zung einer international registrierten Marke geltend gemacht werden, § 25 mit der Mal-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr
gegen die Marke moglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt. § 117
war aufgrund der Anderung in § 25 MarkenG-E entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 91 bis 93 (§§ 118 bis 125 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,Patentamt
durch die amtliche Bezeichnung ,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Zu Nummer 94 (Abschnitt 3)

Die Uberschrift zu Abschnitt 3 (§§ 125a bis 125i) lautet nunmehr ,Unionsmarken®. Die
Anderung ist redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europai-
scher und nationaler Ebene sichergestellt.

Zu Nummer 95 (§ 125a MarkenG-E)

Der bisherige § 125a MarkenG, der die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken (nunmehr
Unionsmarken) beim DPMA regelte, wird aufgehoben. Nach dieser Vorschrift vermerkte
das DPMA den Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke und leitete die Anmeldung an das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt — nunmehr Amt der Europaischen Union fir
geistiges Eigentum — weiter. Eine solche Weiterleitung ist von nun an nicht mehr vorgese-
hen. Fur die Anmeldung und Eintragung von Unionsmarken ist einzig das Amt der Euro-
paischen Union fir geistiges Eigentum zustandig.



-107 - Drucksache 148/18

Zu Nummer 96 (§ 125b MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf
europaischer und nationaler Ebene sichergestellt. Durch die Anderung des § 14 MarkenG
wird zudem eine Folgeanderung im Rahmen des § 125b Nummer 2 erforderlich. Der
Nachweis der Benutzung im Rahmen des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens
(§ 53 des Entwurfs) ist nunmehr in § 53 Absatz 6 geregelt. Der Verweis im Rahmen der
Nummer 5 Buchstabe b ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 97 (§ 125¢c MarkenG-E)

§ 125¢c MarkenG regelt die nachtragliche Feststellung der Ungiltigkeit einer Marke.
§ 125c Absatz 1 MarkenG ordnet an, dass die nationale Marke, die wegen Nichtverlange-
rung der Schutzdauer (§ 47 Absatz 6) oder wegen Verzichts (§ 48 Absatz 1) geloscht
worden ist und deren Zeitrang durch den Inhaber der Unionsmarke nach Artikel 39 und 40
der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden ist, nachtraglich auf Antrag
fur verfallen (§ 49) oder flr nichtig (§§ 50, 51) erklart werden kann. Nach § 125¢c Absatz 1
Satz 2 MarkenG-E entfaltet der Zeitrang in diesem Fall keine Wirkung mehr. Die Vorschrift
dient der Umsetzung von Artikel 6 Satz 2 der Richtlinie und hat klarstellenden Charakter.

Zu Nummer 98 bis 109 (§§ 125d bis 143a MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen ,Patentamt®
und ,Patentgericht durch die amtlichen Bezeichnungen ,Deutsches Patent- und Marken-
amt“ sowie ,Bundespatentgericht®. Darlber hinaus wird nunmehr einheitlich der Terminus
,Unionsmarke® verwendet.

Zu Nummer 110
§ 157 Absatz1 MarkenG enthalt eine Meistbeglinstigungsklausel. Wurde eine LO&-
schungsklage vor dem 1.1.1995 erhoben, konnte diese nur erfolgreich sein, wenn sie so-
wohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz begrindet war.
Nach Maligabe des § 157 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs findet das Prinzip der Meistbe-
glnstigung auch auf solche Verfahren Anwendung, in denen ein Antrag auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt wird, der eine Marke betrifft, die nach dem Warenzei-
chengesetz eingetragen wurde.
Zu Nummer 111 (§§ 158 und 159 MarkenG-E)
Die §§ 158 und 159 MarkenG-E regeln Ubergangsvorschriften.
Zu Artikel 2 (Anderung der Markenverordnung)
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)
Zu Nummer 2 (§ 3 der Markenverordnung in der Entwurfsfassung — MarkenV-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenV-E)
— Zu Absatz 1
Gemal § 4 Absatz 1 MarkenV-E muss bei der Eintragung einer Marke als Kollektiv-
oder Gewahrleistungsmarke eine entsprechende Erklarung abgegeben werden. Aus-

weislich der Begriffsbestimmung des Artikels 27 Buchstabe a der Richtlinie muss eine
Gewahrleistungsmarke als solche bei der Anmeldung bezeichnet werden. Aus die-
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sem Grunde ist § 4 der Markenverordnung auf Gewahrleistungsmarken auszudeh-
nen.

— Zu Absatz 2

Gemal § 4 Absatz 2 MarkenV-E sind Kollektiv- und Gewahrleistungsmarkensatzun-
gen in Papier ungebunden einzureichen. Dies ermdglicht eine Weiterverarbeitung im
Rahmen der elektronischen Akte.

— Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass im Falle von Anderungen von Kollektivmarken- oder Ge-
wahrleistungsmarkensatzungen jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzu-
reichen ist. Dadurch wird umfassende Transparenz sichergestellt.

— Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten die Absatze 2 und 3 auch fur Satzungsénderungen nach Ein-
tragung. Da sich § 4 MarkenV-E in Teil 2 der Markenverordnung (,Verfahren bis zur
Eintragung®) befindet, wird klargestellt, dass die Vorschriften zur Einreichung von
Satzungen auch fur Satzungsanderungen nach Eintragung gelten.

Zu Nummer 4 (§ 6 MarkenV-E)

Im Rahmen des § 6 MarkenV-E wurden weitere Markenformen aufgenommen. Nunmehr
sind auch Positionsmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken und
Hologrammmarken im Rahmen des § 6 Nummer 6 MarkenV-E erfasst. Durch die Erweite-
rung wird ein Gleichlauf mit Artikel 3 der Durchfliihrungsverordnung fir die Unions-
markenverordnung hergestellt. Es ist im Interesse der Nutzer und der Amter, dass diesel-
ben Markenformen anerkannt werden wie beim EUIPO. Dies hat u. a. den Vorteil, dass im
Fall von Umwandlungsantrdgen von Unionsmarken beim DPMA die benétigten Marken-
Kategorien existieren. Alle gegebenenfalls denkbaren weiteren Markenformen oder
Mischformen der genannten Markenformen kénnen als ,sonstige Marke® eingetragen
werden.

Zu Nummer 5 (§§ 6a und 6b MarkenV-E)
— Zu § 6a MarkenV-E Markendarstellung
Nach § 6 wird ein § 6a MarkenV-E angeflgt, der die Darstellung von Marken regelt.

GemalR § 6a Absatz 1 MarkenV-E bedarf die Marke einer Darstellung, die den Erfor-
dernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz genligt. Bisher konnten Marken nur einge-
tragen werden, wenn sie sich nach MalRgabe des § 8 Absatz 1 MarkenG grafisch
darstellen lieBen. Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie verabschiedet sich von Erfor-
dernis der grafischen Darstellbarkeit. Damit geht zugleich eine Offnung des elektroni-
schen Markenregisters fir unkonventionelle Markenformen einher. Nach MaRgabe
des § 8 Absatz 1 MarkenG-E sind als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3
MarkenG ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu
werden, dass die zustandigen Behérden und das Publikum den Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmen kénnen. § 6a Absatz 1 MarkenV-E stellt in
diesem Zusammenhang klar, dass der Schutzgegenstand des einzutragenden Zei-
chens klar und eindeutig dargestellt werden muss. Die Darstellung kann in Papier-
form oder auf einem Datentrager erfolgen. Der Datentrdger muss vom DPMA ausles-
bar sein. Das DPMA veréffentlicht dazu die technischen Voraussetzungen und die
zugelassenen Formatierungen auf seiner Internetseite. Ist die Einreichung mehrerer
Ansichten vorgesehen, so missen alle Ansichten in einer Datei enthalten sein. Ist der
Datentrager beim DPMA nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht eingereicht.
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Nach MalRgabe des § 6a Absatz 2 MarkenV-E ist bei Markenformen, die sich nicht
anderweitig darstellen lassen, eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstel-
lungsmittel moglich, wenn der Text den Schutzgegenstand der Marke entsprechend
den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz klar und eindeutig bestimmbar
macht. Der Text darf bis zu 150 Woérter umfassen, muss fortlaufend sein und darf kei-
ne grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten. Auch nach Umsetzung
der Markenrichtlinie soll eine mittelbare Darstellung von Marken weiterhin méglich
sein. Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass die Beschreibung der Marke den Ge-
genstand so konkret umschreibt, dass er als herkunftskennzeichnend rezipiert wird.
Insbesondere fir Tast-, Geruchs- und Lichtmarken bietet sich nach wie vor eine mit-
telbare Darstellung durch Text an. Lichtmarken kénnen zusatzlich kinftig durch eine
Datei bestimmbar sein, die das Lichtphdnomen in allgemein zuganglichem Format
wiedergibt. Die Darstellung einer Marke ausschlieBlich durch Beschreibung wird nur
dann als Darstellungsmittel zugelassen, wenn keine andere Darstellungsmaoglichkeit
besteht. Auf diese Weise sollen diffuse Markenbeschreibungen vermieden werden.

Absatz 3 bestimmt, dass, wenn die Darstellung einer Markenform entsprechend den
Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz durch verschiedene Mittel moglich ist,
der Anmelder Uber die Art der Darstellung entscheidet. Wird die gleiche Darstellung
der Marke auf Papier und auf einem Datentrager eingereicht, ist die Darstellung auf
dem Datentrager fir den Schutzgegenstand mafgeblich. Die Vorschrift bringt zum
Ausdruck, dass die elektronische Markendarstellung Vorrang genief3t. Sie bietet ge-
genuber der Darstellung in Papierform mehr Garantien, dass der Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig wiedergegeben wird. Fur die Bestimmung des Anmelde-
tages ist das zuerst eingereichte Darstellungsmittel mafRgeblich.

— Zu § 6b MarkenV-E Markenbeschreibung

§ 6b MarkenV-E regelt die Beschreibung von Marken. Eine Beschreibung von Marken
soll auch nach Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und nach Offnung des elektroni-
schen Registers flir unterschiedliche Datei- und Wiedergabeformate weiterhin mog-
lich sein. GemaR Absatz 1 kann fur alle Markenformen aufter Wortmarken im Sinne
des § 7 mit der Markenanmeldung zur Erlduterung der Markendarstellung eine Be-
schreibung eingereicht werden. Nach Absatz 2 ist eine Markenbeschreibung ver-
pflichtend, wenn der Gegenstand des Schutzes der Marke erst durch die Beschrei-
bung bestimmbar wird. Dies gilt insbesondere fir die Markenformen nach § 12 und
fur sonstige Marken nach § 12a. Diese Regelung tragt dem neuen Wortlaut des § 8
Absatz 1 MarkenG-E Rechnung. Nach Maligabe des Absatzes 3 muss die Marken-
beschreibung den Schutzgegenstand der Marke in objektiver Weise konkretisieren.
Er muss klar und eindeutig sein. Absatz 4 bestimmt die formalen Voraussetzungen
der Markenbeschreibung. Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Woérter enthalten
und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A 4) einzu-
reichen. Darlber hinaus muss sie aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf
keine grafischen oder sonstigen

Zu Nummer 6 (§ 8 MakrenV-E)

Die Bezeichnung ,Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung ,Darstellung® ersetzt_.. Damit
wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Im Ubrigen
redaktionelle Anderungen.

Zu Nummer 7 (§ 9 MarkenV-E)
§ 9 MarkenV-E regelt die Darstellung von dreidimensionalen Marken.
Nach Absatz 1 muss die Darstellung den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit

gemal § 8 Absatz 1 MarkenG entsprechen. Die Absatze 2 bis 4 regeln Einzelheiten zur
Ausgestaltung der Markendarstellung.
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Zu Nummer 8 (§ 10 MarkenV-E)

§ 10 MarkenV-E regelt Farbmarken. Kennfadenmarken werden kiinftig in § 12 MarkenV-E
geregelt. Der bisherige § 10a MarkenV wird kinftig zu § 10 MarkenV-E. DarlUber hinaus
wurde der Verweis auf § 8 MarkenV angepasst.

Zu Nummer 9 (§§ 11-12a MarkenV-E)

Zu § 11 MarkenV-E
§ 11 MarkenV-E regelt die Darstellung von Klangmarken.

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eigetragen werden soll,
so ist der Anmeldung gemaR Absatz 1 eine Darstellung auf einem Datentrager oder
eine grafische Darstellung der Klangmarke beizufligen. Nach Maligabe des Absatzes
2 hat die klangliche Darstellung in einer blichen Notenschrift zu erfolgen. Darunter
ist ein Notensystem bestehend aus funf Linien zu verstehen, auf dem Informationen
Uber Tempo, Taktart und Instrumentation sowie die zu spielenden Téne in Form von
Noten abgebildet sind. Fiir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 7
der Markenverordnung. Dort sind Einzelheiten zur Darstellung von Bildmarken gere-
gelt.

Aus der Regelung des § 11 MarkenV geht hervor, dass Klangmarken kuinftig entwe-
der mittelbar durch grafische Darstellung in Notenschrift oder unmittelbar durch eine
klangliche elektronische Darstellung wiedergegeben werden kdnnen. Die elektroni-
sche Darstellung bietet hinreichende Garantien fiir eine klare und eindeutige Darstel-
lung.

Zu § 12 MarkenV-E Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewe-
gungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken

§ 12 MarkenV-E regelt weitere Markenformen, die auch beim EUIPO als spezielle
Markenformen angemeldet werden kénnen. Die Darstellung dieser Marken muss den
Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genligen. Im Ubrigen gelten fiir
die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 entsprechend.

Zu § 12a Sonstige Marken

§ 12a MarkenV-E nimmt Regelungen im Zusammenhang mit sonstigen Markenfor-
men vor. Gemal Absatz 1 ist der Anmeldung einer Marke eine Darstellung der Marke
beizufiigen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes geniigt.
Sie muss somit klar und eindeutig den Gegenstand des Schutzes bestimmen. Unter
den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfol-
gen. Fir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.

Zu Nummer 10 (§ 13 MarkenV-E)

Aufgrund des Wegfalls des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und den damit
verbundenen Anderungen der MarkenV ist § 13 MarkenV neu zu fassen.

Zu Nummer 11 (§ 15 MarkenV-E)

Die Bezeichnung ,Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung ,Darstellung® ersetzt. Damit
wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind
von der Eintragung als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E ausge-
schlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die
zustandigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeu-
tig bestimmen kénnen.
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Zu Nummer 12 (§§ 19 und 20 MarkenV-E)

Zu § 19 MarkenV-E Klasseneinteilung

§ 19 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie. Danach
werden die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung
sind, gemafl dem im Abkommen von Nizza Uber die internationale Klassifikation von
Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 fest-
gelegten Klassifikationssystem klassifiziert. Der Wortlaut des § 19 der Markenverord-
nung ist daher entsprechend zu erganzen.

Zu § 20 MarkenV-E Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

Die Neufassung des § 20 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richtli-
nie, der die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen regelt.
Aus Erwagungsgrund 37 der Richtlinie geht hervor, dass die Bezeichnung und Klassi-
fizierung von Waren und Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten denselben Regeln
unterliegen sollten, um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte
zu gewahrleisten und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern. Die Regeln Uber
die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen sind daher denen fur die Uni-
onsmarke nachzubilden.

Absatz 1 entspricht dem Wortlaut nach der alten Fassung des § 20.

Gemal Absatz 2 sind die Waren und Dienstleistungen, fur die Markenschutz bean-
tragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zustandigen Be-
hérden und das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang
bestimmen kdnnen. Der Wortlaut stimmt mit jenem aus Artikel 39 Absatz 2 der Richt-
linie Uberein. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 33 Absatz 2
der Unionsmarkenverordnung. Bereits in der Entscheidung ,IP Translator® des EuGH
vom 19. Juni 2012 (EuGH, Urteil vom 19. Juni 2012, Az. C-307/10, E-
CLI:EU:C:2012:361, GRUR 2012, 822 - Chartered Institute of Patent Attorneys gegen
Registrar of Trade Marks) urteilte der Gerichtshof, dass Wirtschaftsteilnehmer in der
Lage sein mussen, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen
oder Anmeldungen ihre gegenwartigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst
haben, um auf diese Weise einschlagige Informationen Uber die Rechte Dritter zu er-
langen (Rn. 48). Daher missen ,Waren oder Dienstleistungen, fir die Markenschutz
beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zu-
stédndigen Behorden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den
beantragten Schutzumfang bestimmen kénnen“ (Rn. 49). Die Entscheidung ist in Arti-
kel 39 Absatz 2 der Richtlinie unmittelbar abgebildet.

GemalR Absatz 3 kénnen zur Beschreibung der anzumeldenden Waren und Dienst-
leistungen die in den Klassenulberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den An-
forderungen in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen. Dieser Absatz dient
der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 3 der Richtlinie und findet sich darUber hinaus
auch in Artikel 33 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung.

Der Wortlaut des § 20 Absatz 4 entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 20 Absatz 3
der MarkenV.

Absatz 5 bestimmt den Umfang der Oberbegriffe und Klassenuberschriften. Danach
schlie®t die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschliefdlich der Oberbegriffe der
KlassenlUberschriften der Nizza-Klassifikation, alle Waren und Dienstleistungen ein,
die eindeutig von der wdrtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Absatz 5 setzt
die Vorgaben des Artikels 39 Absatz 5 der Richtlinie um und dient dem in Erwa-
gungsgrund 37 erwadhnten Ziel der Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der
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Markenrechte. Ausweislich des Erwagungsgrundes sollen fir den Fall, dass allge-
meine Ausdricke verwendet werden, diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren
und Dienstleistungen einschlielRen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind. Die Vor-
schrift entspricht bereits der deutschen Rechtsprechung (vgl. BPatG, Beschluss vom
12. Januar 2016, 29 W (pat) 573/12, GRUR 2016, 509 — NETTO) und ist nunmehr auf
Grundlage der Richtlinie in den Gesetzes Text aufzunehmen.

§ 20 Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 20 Absatz 4 MarkenV.
Zu Nummer 13 (§ 22 MarkenV-E)

§ 22 MarkenV wird aufgehoben. Gegen eine Beibehaltung der Umklassifizierung spre-
chen folgende Griinde:

— Umklassifizierungen werden nur noch von wenigen europaischen Amtern durchge-
fahrt;

— Auch das EUIPO und die WIPO andern die Klassifizierung einer eingetragenen Mar-
ke bei der Verlangerung auf Grund einer Anderung der Klasseneinteilung nicht;

— Im Rahmen einer Klassifizierung kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass der
Schutzgegenstand einer eingetragenen Marke beschrankt oder erweitert wird.

Zu Nummer 14 (§ 25 MarkenV-E)
Zu Buchstabe a

Die Bezeichnung ,Wiedergabe“ wird durch die Bezeichnung ,Darstellung® ersetzt. Damit
wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind
von der Eintragung als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E ausge-
schlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die
zustandigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeu-
tig bestimmen kénnen.

Zu Buchstabe b

Gemal § 25 Nummer 9 MarkenV-E soll in das Register die Angabe eingetragen werden,
dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke handelt. Aus Artikel 27 Buch-
stabe a der Richtlinie geht hervor, Gewahrleistungsmarken bei der Anmeldung als solche
zu bezeichnen sind. Dementsprechend ist der Inhalt des Registers im Rahmen von § 25
Nummer 9 MarkenV-E um die Angabe zu erganzen, dass es sich bei der Marke um eine
Gewahrleistungsmarke handelt.

Bei § 25 Nummer 10 handelt es sich um eine redaktionelle Anderung.
Zu Buchstabe c

Nach § 25 Nummer 20 MarkenV wird Nummer 20a angefligt, wonach der Beginn und das
Ende der Benutzungsschonfrist nach §§ 26 und 43 Absatz 1 des Markengesetzes in das
Register eingetragen werden. Nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke
nach einer funfjahrigen Schonfrist benutzt werden. Diese Regelung ist bereits in § 26 in
Verbindung mit § 43 MarkenG umgesetzt. Das deutsche Recht stellte bei der Berechnung
des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der alteren Marke abgelaufen sein
musst, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, jedoch bislang auf
den Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung ab. Aus Artikel 16 Absatz 2 der Richtli-
nie geht hervor, dass bei der Berechnung der Schonfrist der dlteren Marke nunmehr auf
den Zeitpunkt abzustellen ist, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die altere Marke ein-
gelegt werden kann (beziehungsweise auf die Beendigung des Widerspruchsverfahrens).
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Eine entsprechende Angleichung ist im Rahmen des § 43 Absatz 1 des Entwurfs erfolgt.
Nach Malgabe des Artikels 16 Absatz 4 der Richtlinie ist der Beginn der Benutzungs-
schonfrist in das Register aufzunehmen. Bisher sind im Register in § 25 Nummer 20 und
Nummer 22 Buchstabe b MarkenV lediglich der Tag der Veréffentlichung der Eintragung
und des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Hieraus ergibt sich nicht
unmittelbar der Beginn der Benutzungsschonfrist. Die MarkenV ist in diesem Punkt daher
anzupassen und entsprechend zu erweitern.

Zu Buchstabe d

§ 25 Nummer 22 MarkenV-E regelt die Angaben, die zu einem Widerspruchsverfahren in
das Markenregister einzutragen sind. Zur Harmonisierung der Registerangaben werden
die Angaben in Anlehnung an das Register des EUIPO erganzt.

Zu Buchstabe e

Die Nummern 24 und 25 des § 25 MarkenV-E werden an das Verfalls- und Nichtigkeits-
verfahren angepasst.

Gemal Nummer 24 sind im Fall eines Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der Nich-
tigkeit nach Mafligabe des §§ 49, 50 und 51 MarkenG eine entsprechende Angabe, der
Tag der Klageerhebung, der Abschluss des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens nach
§ 53 des Markengesetzes, das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft,
bei vollstandiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklarung und Léschung der Marke eine ent-
sprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und bei
teilweiser Verfalls- und Nichtigkeitserklarung und Léschung der Marke eine entsprechen-
de Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren und
Dienstleistungen, auf die sich die Loschung bezieht, in das Register einzutragen, wenn
ein Dritter Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Mar-
ke gestellt hat.

Gemal Nummer 25 sind bei vollstandiger Nichtigerklarung und Léschung der Marke eine
entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes, bei teilweiser Nichti-
gerklarung und Léschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des
Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Loéschung be-
zieht, einzutragen, wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wurden.

Zu Buchstabe d

In § 25 MarkenV werden die Nummern 34a bis 34c angeflgt, wonach Angaben Uber Li-
zenzen, die Lizenz- oder Veraulierungsbereitschaft sowie Angaben Uber Markensatzun-
gen von Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarken in das Register eingetragen werden. Arti-
kel 25 Absatz 5 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Verfahren flir die Erfassung
von Lizenzen in ihren Registern vorzusehen. Hinsichtlich der eintragungspflichtigen Re-
gisterangaben bietet es sich an, sich an den Vorschriften des Amts der Europaischen
Union flr geistiges Eigentum zu orientieren. Die Angaben (ber Lizenzen umfassen Anga-
ben zum Lizenznehmer, einschliellich den Namen, wenn anwendbar die Rechtsform so-
wie die Anschrift des Wohnsitzes oder des Sitzes des Lizenznehmers, sowie Angaben zur
Lizenzart und -dauer (ausschliellliche oder einfache Lizenz; Unterlizenz; gegenstandlich
beschrankte Lizenz, die sich nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen bezieht;
raumlich beschrankte Lizenz, die sich nur ein Teilgebiet der Bundesrepublik Deutschland
bezieht; befristete oder unbefristete Lizenz). Eine genaue Angabe der Waren oder Dienst-
leistungen, auf die sich die Lizenz bezieht, muss nicht ins Register aufgenommen werden;
nahere Angaben zum Gegenstand der Lizenz kdnnen gegebenenfalls durch Akteneinsicht
ermittelt werden. In Anlehnung an das Designrecht (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 7 der Ver-
ordnung zur Ausfliihrung des Designgesetzes) werden Informationen (ber eine Lizenz-
oder Veraullerungsbereitschaft als unverbindliche Erklarung in das Register aufgenom-
men.
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Zu Nummer 15 (§ 26 MarkenV-E)

§ 26 MarkenV regelt, dass der Inhaber der Marke neben der Urkunde Uber die Eintragung
der Marke in das Register auch eine Bescheinigung Uber die in das Register eingetrage-
nen Angaben erhalt. Da es kiinftig auch nicht grafisch darstellbare Registermarken geben
wird, die nicht auf Papier darstellbar sind, ist § 26 MarkenV anzupassen. Im Hinblick auf
nicht grafisch darstellbare Marken und deren Darstellung wird in Urkunden und Beschei-
nigungen auf das elektronische Markenregister verwiesen.

Zu Nummer 16 (§ 27 MarkenV-E)

In § 27 Absatz 3 der MarkenV werden die neuen Nummern 34a bis 34c des § 25 Mar-
kenV-E aufgenommen. Danach umfasst die Veroéffentlichung der Eintragung alle in das
Register eingetragenen Angaben mit Ausnahme der in § 25 Nummern 31 und 34a bis 34c
bezeichneten Angaben. Somit sind der Tag und die Nummer der internationalen Regist-
rierung (Nummer 31), die Angaben Uber Lizenzen (Nummer 34a), die Erklarungen Uber
die Lizenz- oder Verauferungsbereitschaft (Nummer 34b) und die Angaben Uber Marken-
satzungen von Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarken (Nummer 34c) nicht von der Verof-
fentlichung umfasst. In Anlehnung an das Patentrecht (vgl. § 32 Absatz 5 PatG) wird von
einer Veroffentlichung im Markenblatt abgesehen.

Zu Nummer 17 (§ 29 MarkenV-E)

Die Anderung in Satz 1 stellt klar, dass auch geschiitzte Ursprungsbezeichnungen und
geografische Angaben Widerspruchskennzeichen im Sinne des § 29 Absatz 1 Satz 1
MarkenV-E sein kdnnen. Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erweitert den Kreis der
Widerspruchsberechtigten auf Personen, die berechtigt sind, die aus einer geschitzten
geografischen Angabe oder geschitzten Ursprungsbezeichnung entstehenden Rechte
geltend zu machen. Dies wird im Rahmen des § 42 Absatz 2 des Entwurfs bericksichtigt
um muss auch in § 29 MarkenV angepasst werden. GemaRy § 29 Absatz 1 Satz 2 Mar-
kenV-E liegt nur ein Widerspruch vor, wenn alle Widerspruchskennzeichen demselben
Inhaber gehoren. Diese Regelung ist Ausfluss des Artikels 43 Absatz 2 Satz 2 der Richtli-
nie, wonach es maoglich ist, einen Widerspruch aus mehreren alteren Rechten einzulegen,
wenn diese alle demselben Inhaber gehdren. Die Praxis des Amts der Europaischen Uni-
on flr geistiges Eigentum belegt, dass auf mehrere Schutzrechte desselben Inhabers
gerichtete Widerspriiche als ein Widerspruch anzusehen sind (so fallt zum Beispiel nur
eine Widerspruchsgebihr an, auch wenn mehrere Rechte durch den gleichen Inhaber
geltend gemacht werden).

Zu Nummer 18 (§ 30 MarkenV-E)

In § 30 Absatz 2 Nummer 2 werden die Registernummern um die Dossier-Nummer der
geschitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe erganzt. Zudem wird die
Bezeichnung ,Wiedergabe® durch die Bezeichnung ,Darstellung” ersetzt. Dadurch wird ein
terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt.

Zu Nummer 19 (§ 31 MarkenV-E)

Da ein Widersprechender kinftig nur noch einen Widerspruch einlegen kann, waren § 31
Absatz 1 MarkenV aufzuheben und Absatz 2 sprachlich anzupassen.

Zu Nummer 20 (§ 32 MarkenV-E)
Die Anderung ist redaktioneller Natur.
Zu Nummer 21 (§§ 41 und 42 MarkenV-E)

—  Zu § 41 MarkenV-E Verfall
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§ 41 MarkenV-E wird hinsichtlich der Terminologie an das Verfalls- und Nichtigkeits-
verfahren beim DPMA (vgl. § 53 MarkenG-E) angepasst. Inhaltlich ergeben sich kei-
ne Neuerungen zur Vorgangervorschrift.

— Zu § 42 MarkenV-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und alterer Rech-
te

Die Léschung aufgrund alterer Rechte gemal § 51 Absatz 1 MarkenG war bislang
nur im Klagewege nach MalRgabe des § 55 MarkenG mdglich. Das Verfahren vor
dem DPMA wird nunmehr um diesen Aspekt erganzt.

In Absatz 1 wird festgehalten, dass flr den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse und alterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des MarkenG § 41 Mar-
kenV-E entsprechend gilt. Folglich soll auch fir diesen Antrag ein Formblatt des
DPMA unter Angabe der in § 41 Absatz 2 MarkenV-E genannten Punkte verwendet
werden.

Darlber hinaus sind nach Malgabe des § 42 Absatz 2 zusatzlich Angaben zu ma-
chen, die es erlauben, die Identitat des alteren Rechts (Nummer 1) und den Inhaber
festzustellen (Nummer 2). Bei weder angemeldeten noch eingetragenen alteren
Rechten sind zum Zwecke der Identifizierung zumindest die Art, die Wiedergabe, die
Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

Nach MalRRgabe des Absatzes 3 sind flr den Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer
Rechte gemal} § 53 Absatz 1 des MarkenG-E aufierdem die zur Begriindung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Absatz 4 Nummer 1 bis 5 regelt weitere erforderliche Angaben, die im Rahmen von
Antragen auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und alterer Rechte an-
zugeben sind.

Nach Nummer 1 ist — soweit nicht bereits zur Identitatsfeststellung nach Absatz 2
Nummer 1 oder zur Feststellung des Inhabers geschehen — die Registernummer ei-
ner eingetragenen alteren Marke oder die Dossier-Nummer der geschutzten Ur-
sprungsbezeichnung oder geografischen Angabe anzugeben.

Gemal Nummer 2 sind Angaben zu machen, die belegen, dass der Antragssteller,
der nicht gemaR § 53 Absatz 3 des MarkenG-E Inhaber des alteren Rechts ist, be-
rechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen.

Gemal Nummer 3 sind die Bezeichnung und die Form des alteren Rechts wiederzu-
geben.

Gemal Nummer 4 ist fur den Fall, dass es sich bei dem alteren Recht um eine inter-
national registrierte Marke handelt, deren Registriernummer sowie bei international
registrierten alteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl fur die
Bundesrepublik Deutschland als auch fiir die Deutsche Demokratische Republik re-
gistriert worden sind, die Erklarung, auf welches Gebiet der Antrag gestitzt wird, an-
zugeben.

Gemall Nummer 5 sind der Name und die Anschrift des Inhabers des alteren Rechts
anzugeben.

Zu Nummer 22 (§ 41a ff. MarkenV-E)

Nach § 42 des MarkenV-E wird ein neuer Abschnitt 6 mit der Uberschrift ,Lizenz* einge-
fugt, der die §§ 42a bis 42¢c umfasst.
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Zu § 42a MarkenV-E Eintragung einer Lizenz

In § 42a MarkenV-E regelt die Eintragung einer Lizenz. GemaR Absatz 1 soll der An-
trag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Mar-
kenG unter Verwendung des vom DPMA bereitgestellten Formblatts gestellt werden.
Formblatter konnen beim DPMA angefordert oder auf der Internetseite des DPMA
(www.dmpa.de) heruntergeladen werden. Die Vorschrift ist als Soll-Vorschrift ausge-
staltet, sodass die Verwendung des Formblatts nicht zwingend ist.

Absatz 2 fihrt die eintragungspflichtigen Registerangaben auf. Die Registerangaben
umfassen die Registernummer der Marken, bei der die Lizenz erfasst werden soll
(Nummer 1) sowie Angaben zum Markeninhaber und Lizenznehmer (Nummern 2 und
3). Darluiber hinaus sind Angaben zur Lizenzart und -dauer registerpflichtig (Nummern
4-6). Weitere Informationen wie die Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die
sich die Lizenz bezieht, kdnnen gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt werden.

Nach Absatz 3 bedarf die nach § 30 Absatz 6 des MarkenG erforderliche Zustimmung
des Markeninhabers oder des Lizenznehmers der Schriftform. Auf diese Weise wird
die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen.

Zu § 42b MarkenV-E Anderung oder Léschung der Lizenz

§ 42b MarkenV-E regelt die Anderung oder Léschung der Lizenz. Danach muss der
Antrag auf Anderung oder Léschung einer nach § 30 Absatz 6 MarkenG eingetrage-
nen Lizenz die Registernummer der Marke und die Bezeichnung der Lizenz, die ge-
andert oder geléscht werden soll, enthalten. Fiir die Anderung und Léschung einer
Lizenz wird ebenfalls ein Formblatt vom DPMA bereitgestellt, welches jedoch nicht
verbindlich ist. Bei der Registernummer und der Bezeichnung der Lizenz handelt es
sich um Mindestangaben fiir die Anderung und Léschung. Sie dienen der Identifizie-
rung der zu andernden oder zu I6schenden Lizenz.

Zu § 42c MarkenV-E Erklarung der Lizenzierungs- oder VeraufRerungsbereitschaft

In Anlehnung an das deutsche Patent- und Designrecht (vgl. § 23 Absatz 1 PatG und
§ 3 Absatz 2 Nummer 7 DesignG) trifft § 42c MarkenV-E Regelungen bezlglich der
Erklarung der Lizenzierungs- oder Veraulierungsbereitschaft.

GemaR § 42c Absatz 1 Satz 1 MarkenV-E kann der Anmelder oder der im Register
eingetragene Markeninhaber gegeniber dem DPMA seine unverbindliche Bereit-
schaft an der Vergabe von Lizenzen oder an der Verauferung des Markenrechts
schriftlich erklaren. GemaR Satz 2 wird die Erklarung in das Register eingetragen. Da
es anders als im Patentrecht im Markenrecht kein Zwangslizenzverfahren (vgl. § 24
PatG) gibt, sind die Angaben Uber die Lizenz- und VerauRerungsbereitschaft — wie im
Designrecht — als unverbindliche Erklarung ausgestaltet (,kann®).

Gemal Absatz 2 ist die Erklarung der Lizenzvergabebereitschaft unzulassig, solange
im Register ein Vermerk Uber die Einrdumung einer ausschlielllichen Lizenz einge-
tragen ist oder ein Antrag auf Eintragung einer solchen Vermerks dem DPMA vorliegt.
Diese Vorschrift dient der Vermeidung widersprichlicher Angaben.

Nach MaRRgabe des Absatzes 3 kann die Erklarung der Lizenzierungs- oder Veraule-
rungsbereitschaft jederzeit gegenliber dem DPMA schriftlich zurickgenommen wer-
den. Diese Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Lizenzie-
rungs- und VeraulRerungsbereitschaft um eine fakultative Registerangabe handelt, die
jederzeit zurickgenommen werden kann.
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Zu Artikel 3 (Anderung des Patentkostengesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3 des Patentkostengesetzes in der Entwurfsfassung — PatKostG-E)

§ 3 des PatKostG-E regelt die Falligkeit der Geblhren. Die Vorschrift entspricht im We-
sentlichen § 3 Absatz 2 PatKostG mit dem Unterschied, dass Marken aus dem Anwen-
dungsbereich des Absatzes 2 herausgenommen werden. Die Regelungen zur Falligkeit
der Verlangerungsgebihren fiir Marken werden nunmehr in einem separaten § 3 Absatz 3
PatKostG-E geregelt. § 3 Absatz 3 PatKostG-E nimmt eine eigenstandige Falligkeitsbe-
stimmung fir Verlangerungsgebihren flir Marken vor. Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 Pat-
KostG-E sind die Verlangerungsgebuhren fiir Marken jeweils fiir die folgende Schutzfrist
sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemall § 47 Absatz 1 MarkenG-E fallig.
Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist einge-
tragen, so ist nach MalRgabe des Satzes 2 die Verlangerungsgebihr am letzten Tag des
Monats fallig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist. § 3 Absatz 3 PatKostG-E
dient der Umsetzung des Artikels 49 Absatz 3 der Richtlinie, wonach die Verlangerungs-
gebuhren sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer und die Zuschlagsgebihren am
Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer fallig sind. § 3 PatKostG-E war daher anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 5 PatKostG-E)
Zu Buchstabe a

Die Anderung ist redaktioneller Natur und nimmt eine Anpassung der Terminologie vor.
Das Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) tragt nunmehr
die amtliche Bezeichnung ,Amt der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum®. § 125a
des MarkenG wurde aufgehoben; der Verweis in § 5 PatKostG ist daher zu entfernen.

Zu Buchstabe b

In § 5 Absatz 2 PatKostG-E regelt die Vorauszahlung der Jahres-, Aufrechterhaltungs-
und Verlangerungsgebihren. In Satz 2 ist nunmehr geregelt, dass die Verlangerungsge-
bdhren fur Marken frihestens sechs Monate vor Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt wer-
den durfen.

Zu Nummer 3 (§ 7 PatKostG-E)

§ 7 PatKostG-E regelt die Zahlungsfristen fir Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlange-
rungsgebihren sowie den Verspatungszuschlag. Die Verlangerungsgebihren fir Marken
werden aus dem Anwendungsbereich des § 7 Absatz 1 PatKostG-E herausgenommen
und nunmehr umfassend in Absatz 3 geregelt. Gemall § 7 Absatz 3 Satz 1 PatKostG-E
sind die Verldngerungsgeblhren fir Marken innerhalb eines Zeitraums von sechs Mona-
ten nach Falligkeit zu zahlen. Wird die Gebuhr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so
kann die Geblihr mit dem Verspatungszuschlag gemaf Satz 2 noch innerhalb einer Nach-
frist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemaR § 47 Absatz 1 des MarkenG
gezahlt werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 49 Absatz 3 der Richtli-
nie, wonach der Antrag auf Verlangerung innerhalb eines Zeitraums von mindestens
sechs Monaten unmittelbar vor Ablauf der Eintragung einzureichen und die Verlange-
rungsgebihren zu entrichten sind. Geman Artikel 49 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie kann
der Antrag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten unmittelbar nach Ablauf der
Eintragung oder der erfolgten Verldngerung eingereicht werden. Nach MalRRgabe des Sat-
zes 3 sind innerhalb dieser Nachfrist die Verlangerungsgebihren und eine Zuschlagsge-
blhr zu entrichten.

Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.
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Zu Nummer 4 (Anlage — Gebiihrenverzeichnis)
Im Rahmen der Umsetzung miissen einige Geblihrentatbestande neu geschaffen werden.
—  Einflhrung einer Gewahrleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG-E

Die Gebuhren fir die Anmeldung und Verlangerung einer Gewahrleistungsmarke
(§ 106a ff.) orientieren sich an den Gebuhren fiir die Kollektivmarke in Hohe von 900
Euro, da sie in ihren Voraussetzungen ahnlich ausgestaltet sind. Die Klassengebuhr
ab der vierten Klasse betragt 150 Euro pro Klasse. Die Verlangerungsgebuhr fur eine
Gewahrleistungsmarke betragt 1 800 Euro.

—  Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG

Die Grundgebihr fir einen Widerspruch belauft sich kiinftig auf 250 Euro; fir jedes
weitere Widerspruchszeichen wird eine Zusatzgeblihr von 50 Euro erhoben. Es ist
nicht notwendig, einen Widerspruch aus allen Zeichen einer Serie einzulegen, um
diese geltend zu machen.

— Nichtigkeits- und Verfallsverfahren

Die Gebuhr fur das Nichtigkeitsverfahren betragt 400 Euro. Die Gebuhr fur das Ver-
fallsverfahren soll demgegenuber bei 100 Euro belassen werden. Eine zusatzliche
Gebuhr von 300 Euro wird nur dann verlangt, wenn der Markeninhaber Widerspruch
einlegt und das DPMA den Verfallsantrag materiell-rechtlich prifen muss. Fir das
Verfallsverfahren, das ohne materiell-rechtliche Prifung mit einer Léschung der Mar-
ke endet, weil kein Widerspruch durch den Markeninhaber eingelegt wird, erscheint
eine Gebuhr von 100 Euro angemessen.

— Lizenzen

Aus Artikel 25 der Richtlinie ergibt sich auch die Pflicht zur Erfassung von Markenli-
zenzen im Register. Dies macht auch eine gebuhrenrechtliche Regelung erforderlich.
Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, die Regelungen aus dem Patentrecht zu
Ubernehmen, wonach eine Geblihr fir die Eintragung, Anderung und Léschung einer
Lizenz entsteht. Die Gebuhren betragen jeweils 50 Euro. Die im Vergleich zum Pa-
tentrecht héheren Geblihren ergeben sich dadurch, dass im Markenregister mehr
Angaben als im Patentregister eingetragen werden sollen.

Zu Artikel 4 (Bekanntmachungserlaubnis)

Das MarkenG sowie die MarkenV werden durch die Einfiihrung eines amtlichen Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahrens und der Implementierung der Gewahrleistungsmarke sowie
durch die Anderung der Terminologie an einigen Stellen wesentlich geandert. Das Bun-
desministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz soll daher die neue Fassung des
MarkenG und der MarkenV zur deklaratorischen Feststellung des Gesetzes- bzw. Verord-
nungstextes im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Gemald Artikel 82 Absatz 2 GG ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen. Der
Entwurf sieht ein gestuftes Inkrafttreten vor.

Zu Absatz 1

Gemal Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie missen die Vorgaben der Richtlinie bis
zum 14. Januar 2019 umgesetzt werden. Da die Spezifikation, Implementierung und Inbe-
triebnahme der unterschiedlichen Umsetzungsthemen einen erheblichen Aufwand und
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umfangreiche Vorarbeiten beim Deutschen Patent- und Markenamt erfordern, tritt das
Gesetz — wie von der Richtlinie vorgegeben — am 14. Januar 2019 in Kraft.

Zu Absatz 2

Gemal Artikel 5 Absatz 2 tritt die Vorschrift betreffend die Waren unter zollamtlicher
Uberwachung (Artikel 1 Nummer 8 - § 14a MarkenG-E) am Tag nach der Verkiindung in
Kraft. Hier sind keine organisatorischen Vorarbeiten notwendig, da eine Parallelnorm auf
Unionsebene bereits existiert (Artikel 9 Absatz 4 Unionsmarkenverordnung), die von den
Zollbehdrden (fur Unionsmarken) bereits angewendet wird. Um effektiv gegen die Pro-
duktpiraterie vorgehen zu kénnen, ist ein zlgiges Inkrafttreten geboten.

Zu Absatz 3

Nach MalRgabe des Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie ist den Rechtsvorschriften,
die erforderlich sind, um ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einzurichten, bis
zum 14. Januar 2023 nachzukommen. Da das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfah-
ren umfangreiche technische und personelle Vorarbeiten voraussetzt, soll Artikel 1 Num-
mer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E) erst am 1. Mai 2020 in Kraft treten. Damit bleibt die
Umsetzung rund zweieinhalb Jahre vor der in der Richtlinie vorgesehenen Hochstfrist.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten uber die Marken — Markenrechtsmoderni-
sierungsgesetz (NKR-Nr. 3920 BMJV)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorha-
bens gepriift.

. Zusammenfassung
Blrgerinnen und Burger Kein Erfullungsaufwand
Wirtschaft Kein Erfullungsaufwand
Verwaltung (Bund)
Jahrlicher Erfillungsaufwand: 592.000 Euro
Einmaliger Erfullungsaufwand: 3,1 Mio. Euro
Umsetzung von EU-Recht Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436

geht nicht Uber eine 1:1 Umsetzung hinaus.

Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags kei-
ne Einwande gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Rege-
lungsentwurf.

1. Im Einzelnen

Der vorliegende Gesetzesentwurf dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/2436 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Unions-
markenverordnung). Die Verordnung ist Teil einer europdischen Markenrechtsreform, die
auf die Schaffung eines gut funktionierenden Binnenmarktes abzielt und eine ausgewo-
gene Koexistenz von Unionsmarken und nationalen Marken sowie eine verbesserte Ko-
operation der damit befassten Behdrden bezlglich der Verwaltung, des Schutzes und der
Loschung erreichen will. Markenschutz soll nicht nur harmonisiert, sondern auch moderni-
siert und effektiviert werden.

Einfilhrung deutsche Gewahrleistungsmarke sowie amtlicher Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren: Entsprechend der Gewahrleistungsmarke auf EU-Ebene fuhrt das DPMA
eine deutsche Gewahrleistungsmarke ein. Das Gesetz blindelt zudem die Bearbeitung
von Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA. Damit wird gemaf} der Markenrechts-
RL ein effizienteres und kostengunstigeres Verfahren fur den Widerspruch und die Erkla-
rung des Verfalls bzw. der Nichtigkeit bereitgestellt, das die Hinzuziehung eines Fachan-
walts und Gerichtskosten erlbrigt.
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Darlber hinaus soll mit der Erweiterung absoluter Schutzhindernisse der Markenschutz
an die Bedurfnisse des Digitalzeitalters angepasst und der Schutz unkonventioneller
Markenformen erleichtert werden (RL 2015/2436, VO 2015/2424). Durch die Erweite-
rung der Darstellungsmaoglichkeiten im Markenregister wird beispielsweise der Schutz von
(bisher nicht grafisch darstellbaren) Hormarken méglich.

Durch die Einfihrung einer Transitregel (VO 2015/2424) soll internationale Produktpira-
terie durch die Zollbehorden effektiver bekampft und der Markenschutz verbessert
werden. Zollkontrollen anhand von Kriterien einer Risikoanalyse sollen die Einfuhr rechts-
verletzender Waren und ihre Uberfiihrung in alle zollrechtlichen Situationen (einschlieRlich
Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen, voribergehende Lagerung, aktive Verede-
lung, vortbergehende Verwendung) verhindern.

1.  Erfillungsaufwand

Biirgerinnen und Biirger

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erflllungsaufwand fur Burgerin-

nen und Burger.
Wirtschaft

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfillungsaufwand der Wirt-

schaft.

Verwaltung

Einmaliger Erfullungsaufwand Verwaltung

Einmaliger Erfiullungsaufwand entsteht beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) in Hohe von ca. 3,1 Mio. Euro durch die Anpassung der IT-Systeme (DPMAmar-
ken, DPMAregister, DPMAstatistik, DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb), die organisatorisch
umfassend begleitet wird.
Davon entfallt der grofdte Kostenblock auf die rein technische IT-seitige Umsetzung in
Hoéhe von knapp 1,9 Mio. Euro durch

- die Einfihrung neuer Verfahren bzw. Anderungen in der Grundsystematik (u.a.

Erweiterung der grafischen Darstellbarkeiten, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)

- Anderungen in der Anwendungsoberflache

- Anderungen in der Fristenberechnung und anderen Automatismen

- Anderungen bei DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb
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Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der DPMA-Systeme muss ein Grol3teil der tech-

nischen Umsetzung an einen externen IT-Dienstleister vergeben werden (insgesamt

ca. 75%). Die Schatzung des IT-Umstellungsaufwandes durch externe Dienstleister in

Hohe von ca. 1,7 Mio. Euro basiert auf einer Schatzung von insgesamt

1.230 Personentagen und einem Tagessatz von 1.368 Euro (basierend auf Erfahrungs-

werten) und enthalt bereits einen Risikozuschlag von 20 % bei den Personentagen.

Hinzu kommt DPMA-seitig im Bereich IT ein einmaliger Erfillungsaufwand in Hohe von

insgesamt ca. 173.000 Euro, der basierend auf Erfahrungswerten aus der Begleitung der

Umsetzung ahnlicher IT-Vorhaben geschatzt wurde und ebenfalls einen Risikozuschlag

von 20 % enthalt:

mD (DPMA) gD (DPMA) hD (DPMA)
Implementierungsaufwand IT | €263,81 pro Tag | €334,16 pro Tag | €473,75 pro Tag
DPMA (inkl. 20% Risikozu- x40 PT = x 194,1 PT = x 205,3 PT =
schlag bei Personentagen) ca. €10.600 ca. €64.900 ca. €97.300
Summe DPMA intern ca. 173.000 Euro

Durch die organisatorische und technische Begleitung der Anderungen an der IT des
DPMA entsteht zusatzlich zum oben dargestellten rein technischen Umstellungsbedarf
von 1,9 Mio. Euro einmaliger Erfullungsaufwand in Héhe von ca. 1,2 Mio. Euro. Davon
entfallen ca. 600.000 Euro auf organisatorischen Aufgaben und ca. 560.000 Euro auf die
technische Begleitung, damit moglichst viele Aspekte und Grenzfalle bei Umsetzung der

Anderungen im komplexen DPMA-System beriicksichtigt werden:

Organisatorische Umsetzung durch DPMA

Dauer . .

: MA Kalkulation MA | Kalkulation
Aufgabe in Ta- gD gD hD hD Gesamt

gen

Anderung/Erstellung interner Verfi-
gungen, Arbeitsanweisungen, Doku-
mente, Formulare, Merkblatter sowie A A A A
Informationen fiir Homepage/ Offent- 35 1 36710=350 2 70710=700
lichkeit und fur materiell-rechtliche
Schulungen der Mitarbeiter/innen
Summe in Personentagen (PT) 350 700
Personalkostensatz pro Tag 334,16 € 473,75 €
Zwischensumme in Euro 116.956 € 331.625 € | 448.581 €
Materiell-rechtliche Mitarbeiterschu- 15.398 € 129.498 € | 144.896 €
lungen
Summe in Euro 132.354 € 461.123 € | 593.477 €
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Begleitung der technischen Umsetzung durch DPMA

Aufgabe Df::ér']“ MA gD Ka'k;g‘t'on MA hD | (@KUIENON | Gesamt
Spezifikation im Fachbereich 5 8 40*10=400 2 10*10=100
Anforderungen schreiben 5 2 10*10=100

Eﬁfj;zza:;gnsdetallI|erung mit den 5 4 20*10=200 1 510=50
Qualitatssicherung 5 2 10*10=100

Tests 15 11 165*3=495 1 15*3=45
Schulungen/Anwenderbetreuung 5 2 10*10=100

Summe in Personentagen (PT) 1.395 195
Personalkostensatz pro Tag 334,16 € 473,75 €

Summe in Euro 466.153 € 92.381 € 558.534 €

Jahrlicher Erfullungsaufwand Verwaltung

Der jahrliche Erfiillungsaufwand fir die Verwaltung setzt sich aus einer Vielzahl von

Einzelposten zusammen und belauft sich insgesamt auf ca. 592.000 Euro. Davon fiihren
insbesondere beim DPMA die zusatzlichen Markenregistrierungen und das amtliche Ver-
falls- und Nichtigkeitsverfahren zu einem jahrlichen Erfullungsaufwand von 467.000 Euro

im Saldo durch den erhohten Personalaufwand:

DPMA-Bereich ]I;irtz?nal- SPgtrZs(;)?nagosten- ::r’]eésonalkosten
I. Juristische Prifung Markenbereich (AP A 15) 2,822 106.058 299.296
Il. Markenprifung (AP A 11 bis A 13) 0,45 76.908 34.609
lll. Sachbearbeitung (AP A 9 bis A 11) -0,15 61.592 -9.239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP E 6) 0,75 49.153 36.865
V. Blrosachbearbeitung 3.4 (AP E 9 a) 1,156 58.259 67.347
VI. Neuanmeldungsbearbeitung (AP E 5) 0,2 46.711 9.342
VII. Druck- und Versand (AP E 3) 0,1 42.661 4.266
VIII. Digitalisierungszentrum (AP E 6) 0,5 49.153 24.577

Hinzu kommen der Betrieb der IT-Erweiterungen durch das DPMA mit einem jahrlichen
Erfullungsaufwand von 44.000 Euro (147,8 Personentage, je 50% mD/gD) sowie ca.
17.000 Euro durch externe IT-Dienstleister beim Betrieb von DPMAregister (12,5 PT, auf
Basis ahnlicher Projekte geschatzte 1.368 Euro/ PT).

Beim deutschen Zoll 16st die neue Transitregelung zur Bekdmpfung der Produktpiraterie
einen jahrlichen Erfullungsaufwand fiur die Bearbeitung von ca. 300 Aufgriffsfallen jahrlich
in Hohe von knapp 64.000 Euro aus. Fur die Bearbeitung eines Falls entfallen durch-
schnittlich 170 Minuten auf Beamte des mittleren Dienstes und 30 Minuten auf Beamte

des gehobenen Dienstes.
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I.2. Umsetzung von EU-Recht

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 geht nicht Gber eine 1:1 Umsetzung hinaus.

I.3. Evaluierung

Der Gesetzentwurf sieht eine quantitative Evaluation der nationalen Gewahrleistungsmar-
ke und der neuen Transitregelung 5 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vor, um
den damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu Gberprufen.

Ill.  Votum

Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens detailliert, nachvollziehbar
und plausibel dargestellt. Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines ge-
setzlichen Auftrags deshalb keine Einwande gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen
im vorliegenden Regelungsvorhaben.

Dr. Ludewig Dr. Holtschneider

Vorsitzender Berichterstatter
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