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I.  Vorbemerkung

Die vorliegende Richtlinie fir die Prifung von Marken-
anmeldungen erlautert die Praxis der Markenstellen im
Prifungsverfahren und gibt einen Uberblick ber die
wesentlichen Prufungsgrundsatze (Anmeldeerfordernisse
und Schutzhindernisse). Der Anmelder findet wichtige
Hinweise fir die richtige und vollstandige Abfassung und
Zusammenstellung der Anmeldeunterlagen und kann
durch die Beachtung dieser Hinweise entscheidend zu
einer zligigen Bearbeitung beitragen.

Die Markenstellen orientieren sich an der Richtlinie, so
dass eine sachgerechte und vor allem einheitliche Durch-
fuhrung des Prifungsverfahrens in Markensachen ge-
wahrleistet wird.

Die Richtlinie verweist soweit erforderlich auf die gesetz-
lichen Vorschriften, wiederholt ihren Inhalt aber nur
schwerpunktméaRig. Das Prifungsverfahren wird in sei-
nen wesentlichen Schritten dargestellt, ohne dass in dem
hier gewahlten Rahmen alle Einzelfragen der Praxis
erschopfend behandelt werden kénnen. In jedem Einzel-
fall sind die aktuelle Rechtsprechung und Fachliteratur zu
berlcksichtigen.

Den rechtlichen Rahmen des Verfahrens in Markensa-
chen bilden im Wesentlichen

auf nationalem Gebiet:

- das Gesetz uber den Schutz von Marken und sonsti-
gen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG);

- die Verordnung zur Ausfilhrung des Markengesetzes
(Markenverordnung — MarkenV);

- die Verordnung Uber das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (DPMAV);

- die Verordnung uber die Wahrnehmung einzelner den
Prifungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den
Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts
obliegender Geschéfte (Wahrnehmungsverordnung —
WahrnV);

- das Patentkostengesetz (PatKostG);

- die Verordnung uber die Zahlung der Kosten des
Deutschen Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts (PatKostZV) sowie

- die Verordnung Uber Verwaltungskosten beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV);

auf internationalem Gebiet:

- die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten Uber die Marken vom 21. Dezember 1988;

- das Madrider Abkommen uber die internationale
Registrierung von Marken (Madrider Markenabkom-
men — MMA);

- das Protokoll zum Madrider Abkommen uber die
internationale Registrierung von Marken (Protokoll
zum Madrider Markenabkommen - PMMA);

- die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates uber die
Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverord-
nung - GMV);

- die Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsuberein-
kunft — PVU);

- der Markenrechtsvertrag (TLT) vom 16. Oktober 2004.

Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils
glltigen Fassung im Internet zuganglich unter
http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html oder
www.transpatent.com?).

Die Richtlinie geht nicht auf die Besonderheiten der inter-
nationalen Registrierung deutscher Marken sowie der
Schutzbewilligungsverfahren fur international registrierte
auslandische Marken ein. Informationen hierzu erhalten
Sie in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt he-
rausgegebenen, umfassenden und ausfuhrlichen Merk-
blatt M 8940
(http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/m8940
.pdf). Im Ubrigen werden international registrierte Marken
nach denselben Maf3stdben wie nationale Markenanmel-
dungen auf absolute Schutzfahigkeit geprift (§ 113 Mar-
kenG).

Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Dritter verwie-
sen wird, tUbernimmt das Deutsche Patent- und Markenamt
fur die Vollstéandigkeit und Richtigkeit dieser Informationen
keinerlei Haftung.


http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html
www.transpatent.com
http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/m8940.pdf
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Markenanmeldungen kénnen beim Deutschen Patent-
und Markenamt in Minchen und Jenaz, beim Techni-
schen Informationszentrum in Berlin® sowie seit dem
1. April 2004 bei den im Bundesgesetzblatt bekannt ge-
machten Patentinformationszentren eingereicht werden
(Verzeichnis unter:
http://www.dpma.de/docs/dpma/kooperation/piz_dt.pdf).
Der Anmelder muss das vom Deutschen Patent- und
Markenamt herausgegebene Formblatt verwenden (8 2
Abs. 1 MarkenV;
http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005

.dot).

Eingangsbearbeitung

Einreichung der Anmeldung

2 Ppostadresse fir alle Markenabteilungen: 80297 Miinchen,

fuir Dienststelle Jena 07738 Jena

®  Postadresse: 10958 Berlin

Leicht abgewandelte Formblatter gleichen Inhalts und
gleichen Formats kdnnen eingereicht werden (8 9 Abs. 1
Satz 3 DPMAV).

Sie kdnnen lhre Markenanmeldung auch in elektroni-
scher Form (Details finden Sie unter:
http://www.dpma.de/service/e _dienstleistungen/dpmadirekt/
index.html)

beim Deutschen Patent- und Markenamt einreichen. Zum
Erstellen und Validieren der Anmeldedokumente bendti-
gen Sie die Software DPMAdirekt, die unter
http://www.dpma.de/service/e dienstleistungen/dpmadire
kt/downloads/index.html| kostenlos herunter geladen wer-
den kann. Die elektronische Anmeldung ist nur mit einer
qualifizierten digitalen Signatur méglich. Karteninhaber
finden Sie unter:

http://www.dpma.de/service/e dienstleistungen/dpmadire
kt/allgemeineinformationen/digitalesignatur/index.html.



http://www.dpma.de/docs/dpma/kooperation/piz_dt.pdf
http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005.dot
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/downloads/index.html
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/allgemeineinformationen/digitalesignatur/index.html

Fur die Anmeldung einer Marke in elektronischer Form
ermafigt sich die Anmeldegebiihr um 10.-€ auf 290.- €.
Mittels Eingangsbestatigung erhalten Sie auch umge-
hend das Aktenzeichen.

Weitere Einzelheiten zur elektronischen Einreichung
kénnen Sie § 12 der DPMAYV entnehmen.

Bei Eingang der Markenanmeldung wird zunéchst der
Eingangstag erfasst und ein Aktenzeichen vergeben.

Anmeldungen mit Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen
in fremden Sprachen sind nur zuldssig, wenn der Anmel-
der innerhalb eines Monats ab Eingang einer solchen
Anmeldung die deutsche Ubersetzung einreicht. Ge-
schieht dies nicht, gilt die fremdsprachige Anmeldung als
nicht eingereicht (8§ 15 Abs. 3 Satz 2 MarkenV). Zur Klar-
stellung: es handelt sich nicht um eine fremdsprachige
Anmeldung, wenn lediglich der Inhalt der Marke fremd-
sprachige Angaben aufweist.

Fremdsprachige Begriffe in einem an sich deutschen
Waren-/Dienstleistungsverzeichnis mussen nicht Uber-
setzt werden, wenn es sich um in Deutschland Ubliche
(Fach-)Begriffe handelt (z.B. ,Router").

Die wesentlichen Anmeldedaten werden erfasst (soweit
sie eindeutig sind) und in DPMAregister
(https://reqister.dpma.de), dem elektronischen Auskunfts-
system des DPMA, verdffentlicht. Dazu gehéren: Akten-
zeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke (auch
Bilddarstellungen), Angaben zur Prioritat, Name und
Wohnsitz des Anmelders, Zustellungsanschrift sowie die
Leitklasse und gegebenenfalls weitere Klassen des Ver-
zeichnisses der Waren und Dienstleistungen.

DPMAregister ist eine Uber das Internet kostenlos zu-
gangliche Datenbank, uber die sich die tagesaktuellen
Rechtssténde der vom DPMA verwalteten Schutzrechte
abfragen lassen.

2. Kilassifizierung

Das eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
muss bestimmten Gruppen von Waren/Dienstleistungen
(den sog. Klassen laut Klasseneinteilung) zugeordnet
werden. Die Einteilung und inhaltliche Abgrenzung der
Klassen beruht auf der Nizzaer Klassifikation. Die Eintei-
lung der Klassen mit den ,Erlauternden Anmerkungen* ist
abgedruckt als Anlage 1 zur Markenverordnung (8§ 19
Abs. 1 MarkenV) und findet sich im Internet unter
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/ni
zza9 teil klasseneinteilung.pdf.

Das Deutsche Patent- und Markenamt setzt aufgrund der
Angaben des Anmelders die Klassen fest und nimmt
damit die endgliltige (abschlieRende) Klassifizierung vor.

Seit dem 1. Juni 2004 muss der Anmelder das Wa-
ren-/Dienstleistungsverzeichnis in gruppierter Form ein-
reichen (§ 20 Abs. 3 MarkenV), d.h. jede Ware und
Dienstleistung ist der jeweiligen Klasse der Klasseneintei-
lung zuzuordnen und zwar beginnend mit der niedrigsten
Klasse in aufsteigender Reihenfolge (Beispiel: Klasse 30:
feine Back- und Konditorwaren; Klasse 33: Weine, Spiri-
tuosen).

Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht nach, kann
sich die Bearbeitung der Markenanmeldung erheblich
verzdgern, denn die Markenstellen missen ein fehlerhaft
oder nicht klassifiziertes und gruppiertes Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis beanstanden und eine korrekte
Fassung anfordern. Wenn einzelne Waren oder Dienstleis-
tungen nicht so bezeichnet sind, dass die Einordnung in
eine Klasse der Klasseneinteilung méglich ist, fordert die

Markenstelle den Anmelder im weiteren Verfahren auf,
innerhalb einer bestimmten Frist eine klassifizierbare Be-
zeichnung zu wahlen. Holt der Anmelder trotz Beanstan-
dung durch die Markenstelle die Klassifizierung und Grup-
pierung nicht nach, weist die Markenstelle die Anmeldung
zuriick (8 36 Abs. 4 MarkenG); vgl. hierzu nachfolgend
auch ziff. 4.4. (Waren-/Dienstleistungsverzeichnis).

Es wird hier empfohlen, auf bekannte Begriffe der Such-
maschine fur Waren- und Dienstleistungen oder der
"Alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen"
(http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifi
kation/suche/suchen.html) zurlickzugreifen.

Waren oder Dienstleistungen, die nicht bereits bekannt
und in der Praxis des Deutschen Patent- und Marken-
amts bestimmten Klassen zugeordnet sind, werden unter
Berilicksichtigung der "Erlauternden Anmerkungen" sowie
der ,Alphabetischen Liste" der Waren und Dienstleistungen
zur Nizzaer Klassifikation (Anlagen 2 und 3 zu § 19 Abs. 2
MarkenV) klassifiziert.

Diese Informationen und den Zugang zur ,Suchmaschi-
ne“ finden Sie auf der Seite:
(http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifi
kation/index.html).

Das Deutsche Patent- und Markenamt legt die Leitklasse
fest, nach der sich die interne Zustandigkeit fur die Bear-
beitung der Anmeldung richtet (§ 21 Abs. 2 MarkenV).
Maf3gebend hierflr ist, auf welchen Waren und Dienst-
leistungen der Schwerpunkt der Anmeldung liegt. Der
Anmelder kann in der Anmeldung eine Leitklasse vor-
schlagen. Diese Angabe ist fiir das Deutsche Patent- und
Markenamt nicht bindend, ihr wird aber nach Mdglichkeit
entsprochen. Als interner Organisationsakt ist die Festle-
gung der Leitklasse nicht mit Rechtsmitteln angreifbar.

3. Empfangsbescheinigung

Der Anmelder erhdlt nach der Datenersterfassung eine
automatisch erstellte Empfangsbescheinigung. Sie ent-
halt alle wesentlichen Daten der Anmeldung (soweit sie
zu diesem Zeitpunkt bereits eindeutig feststehen) wie
Aktenzeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke,
Angaben zur Prioritdt, Name und Wohnsitz des Anmel-
ders, Zustellungsanschrift, Leitklasse und zunachst fest-
gestellte weitere Klassen sowie Angaben zur félligen
Geblhr.

IV. Bearbeitung einer Markenanmeldung
in der Markenstelle

1. Allgemeine Grundsatze

1.1. Reihenfolge der Bearbeitung

Anmeldungen werden im Allgemeinen in der Reihenfolge
ihres Eingangs beim Deutschen Patent- und Markenamt
bearbeitet. In Ausnahmefallen kann von dieser Reihen-
folge abgewichen werden. Ersichtlich schutzféhige An-
meldungen mit vollstindigem und eindeutigem Waren-/
Dienstleistungsverzeichnis kénnen bei friihzeitiger Zahlung
der Gebihr (vor Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist,
etwa durch Einzugsermachtigung) ziigig eingetragen
werden. Hat der Anmelder Antrag auf beschleunigte
Prifung gestellt und die dafiir vorgesehene Gebuhr be-
zahlt, bearbeitet die Markenstelle diese Verfahren vor-
rangig innerhalb von 6 Monaten (§ 38 MarkenG), es sei
denn, der Anmelder selbst hat einen erhdhten Bearbei-
tungsaufwand oder sonstige Verzdgerungen des Verfah-
rens verursacht.


https://register.dpma.de
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza9_tei1_klasseneinteilung.pdf
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html

1.2. Fristen

Die vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten
Fristen betragen bei inlandischen Anmeldern in der Regel
einen Monat, bei auslandischen Anmeldern zwei Monate
(8 18 Abs. 1 DPMAV).

Kirzere oder langere Fristen kdnnen gewahrt werden,
wenn die Umsténde dies rechtfertigen, z.B. wenn die
Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung) erfahrungsgemaR langere Zeit in
Anspruch nimmt.

Bei Angabe ausreichender Griinde kann die Frist einmal
verlangert werden (§8 18 Abs. 2 DPMAV). Weitere Frist-
verlangerungen werden nur gewahrt, wenn ein berechtig-
tes Interesse an der Fristverlangerung glaubhaft gemacht
wird (§ 18 Abs. 3 DPMAV).

Eine Ablehnung der Fristverlangerung wird dem Anmel-
der umgehend, gegebenenfalls per Telefax, mitgeteilt.
Der Antrag auf Fristverlangerung kann ausnahmsweise in
der Endentscheidung Uber die Anmeldung abgelehnt
werden, wenn fur den Anmelder ersichtlich war, dass die
Frist nicht gewéahrt werden konnte.

1.3. Anhdrungen

Auf Antrag ist der Anmelder anzuhdren, wenn dies sach-
dienlich ist (§ 60 Abs. 2 MarkenG).

Halt der Priifer die Anhérung nicht fir sachdienlich, weist
er den Antrag mit der Endentscheidung unter Angabe
von Griinden zurtck. Sachdienlich ist eine Anhdrung
dann, wenn auf diese Weise eine schnellere Aufklarung
als im schriftichen Verfahren oder durch telefonische
Nachfrage zu erwarten ist. Dies wird meist nur bei kom-
plexen Sachverhalten der Fall sein, etwa bei Anmeldung
einer neuen Markenform oder bei einem Gutachten zu
einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung.

2. Mindesterfordernisse der Anmeldung/
Feststellung des Anmeldetags

Die Markenanmeldung muss den Erfordernissen fiir die
Zuerkennung eines Anmeldetages geniligen (88 32 Abs.
2, 33 Abs. 1 MarkenG). Diese Mindesterfordernisse sind:

(1) Angaben, die fur eine zweifelsfreie Feststellung der
Identitéat des Anmelders erforderlich sind, insbesonde-
re Name und Anschrift.

Es muss dem Deutschen Patent- und Markenamt an-
hand dieser Angaben mdglich sein, mit dem Anmel-
der in Verbindung zu treten.

(2) Wiedergabe der Marke

Angemeldet werden kénnen: Wortmarken, Bildmar-
ken, Wort-Bild-Marken, Hormarken, 3-D-Marken,
Kennfadenmarken, abstrakte Farbmarken und sonsti-
ge Markenformen.

Fir die Zuerkennung des Anmeldetags muss erkenn-
bar sein, was nach dem Willen des Anmelders Ge-
genstand des Schutzes sein soll. Die Marke muss
demnach klar und eindeutig wiedergegeben werden
(BGH GRUR 2004, 502, 503 — ,Gabelstapler II%).
Handelt es sich nicht um eine Wortmarke, ist eine
konkrete grafische Gestaltung einzureichen.

(3) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
Die Anmeldung muss ein Verzeichnis der Wa-
ren/Dienstleistungen enthalten, die mit der angemel-
deten Marke gekennzeichnet werden sollen. Fir die

Zuerkennung des Anmeldetags reicht es aus, wenn
der ,AuRerste” Bereich der angemeldeten Wa-
ren/Dienstleistungen eindeutig feststellbar ist, d.h.
wenn die beanspruchten Waren/Dienstleistungen
sachlich so bestimmt bezeichnet sind, dass eine klare
Abgrenzung von nicht beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen mdglich ist.

Zunachst kann fiir die Zuerkennung des Anmeldetags
aber die bloRe Angabe einer Klasse der Klassenein-
teilung von Waren/Dienstleistungen gentigen, da auf-
grund der Nizzaer Klassifikation hierzu eine bestimm-
te (feststehende) Anzahl von Oberbegriffen gehort.

Sind die Mindesterfordernisse (1) bis (3) erfiillt, wird der
Tag des Eingangs der Markenanmeldung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt als Anmeldetag festgelegt.
Erst dann erfolgt die Verdffentlichung der Anmeldung in
DPMAregister (8§ 33 Abs. 3 MarkenG).

Erflllt die Anmeldung die Mindesterfordernisse nicht,
fordert die Markenstelle den Anmelder auf, die festge-
stellten Mangel zu beseitigen und setzt ihm hierfir eine
bestimmte Frist. Dabei weist sie darauf hin, dass die
Anmeldung als zuriickgenommen gilt, wenn die Mangel
nicht fristgerecht beseitigt werden (8 36 Abs. 2 Satz 1
MarkenG). Ein Anmeldetag wird erst zuerkannt, wenn der
Anmelder alle beanstandeten Mangel beseitigt hat (8 36
Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

3. Geblhren

Die Gebihren werden bereits mit der Einreichung der
Anmeldung féllig (8 3 Abs. 1 PatKostG). Wird die Eintra-
gung fiir Waren/Dienstleistungen fiir mehr als drei Klas-
sen beantragt, ist zusatzlich zur Anmeldegebdihr fir jede
weitere Klasse eine Klassengebiihr zu zahlen. Im Rah-
men der vorlaufigen Klassifizierung wird die Hohe der
Gebiihren berechnet und dem Anmelder mit der Emp-
fangsbescheinigung mitgeteilt. Eine weitere Aufforderung
zur Zahlung wird nicht versandt.

Die Zahlungsfrist betragt 3 Monate ab Eingang der An-
meldung (8 6 Abs. 1 PatKostG) und kann nicht verlangert
werden. Zahlt der Anmelder nicht fristgerecht, gilt die
Anmeldung als zurickgenommen. Dies gilt auch, wenn
die Anmeldegebuhr nicht vollstandig gezahlt wird.

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Einzahlungstag
bei den verschiedenen Zahlungsarten: bei Bareinzahlun-
gen der Tag des Eingangs beim Deutschen Patent- und
Markenamt, bei Uberweisungen der Tag der Gutschrift
zugunsten des DPMA, bei einer Einzugsermachtigung
der Tag ihres Eingangs beim DPMA.

Zahlt der Anmelder zwar die Anmeldegebuhr, aber weite-
re Klassengebuhren nicht oder nicht vollstéandig, gelten
vom bereits entrichteten Gebihrenbetrag die Leitklasse
und dann die Ubrigen Klassen in der Reihenfolge der
Klasseneinteilung als bezahlt, es sei denn, der Anmelder
bestimmt eine andere Reihenfolge. Fur die weiteren
Klassen gilt die Anmeldung als zurickgenommen. Weicht
eine vom Anmelder vorgeschlagene Leitklasse von der
vom Deutschen Patent- und Markenamt festgestellten
Leitklasse ab, so wird zunéchst die vom Anmelder ange-
gebene Leitklasse bericksichtigt. Diese Zuordnung gilt
auch fur die Klassengebuhren, die nach abschlieRender
Klassifizierung durch die Markenstelle nachgefordert
werden (8§ 36 Abs. 3 MarkenG).



Die Gebihren kdnnen gezahlt werden durch (vgl. § 1
PatKostzV):

e Erteilung einer Einzel- oder Dauereinzugsermachti-
gung von einem Inlandskonto,

¢ Uberweisung auf das Konto der Bundeskasse Weiden
(Bundesbank Minchen, Bankleitzahl 700 000 00,
Kontonummer 700 010 54),

e Bareinzahlung bei einem inlandischen oder auslandi-
schen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse Wei-
den (Bundesbank Miinchen, Bankleitzahl 700 000 00,
Kontonummer 700 010 54),

e Bareinzahlung bei den Geldstellen des Deutschen
Patent- und Markenamts (in den Dienststellen Min-
chen, Jena und im Technischen Informationszentrum
in Berlin).

Fur die Erteilung der Einzugserméachtigung soll der vom
Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene
Vordruck verwendet werden
(http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9
507.pdf).

Dadurch wird sichergestellt, dass alle notwendigen An-
gaben zur Einzugserméachtigung vorliegen und eine zlgi-
ge Bearbeitung der Anmeldung erfolgen kann.

4. Weitere Anmeldeerfordernisse

4.1. Anmelder

Anmelder kénnen natirliche Personen, juristische Perso-
nen (auch des offentlichen Rechts) oder Personenge-
sellschaften sein, die in eigenem Namen Tréger von
Rechten und Pflichten sein kénnen, wie OHG oder KG
sowie Partnerschaftsgesellschaften (8 7 MarkenG). Ein
Geschéftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Ist eine juristische Person oder Personengesellschaft in
einem offentlichen Register eingetragen, muss der Name
entsprechend der Registrierung angegeben werden.

Sind Unternehmensbezeichnungen auslandischer An-
melder ohne Hinweis auf die Gesellschaftsform angege-
ben, fordert die Markenstelle den Anmelder auf, die
Rechtsform seines Unternehmens (beispielsweise Ltd.,
Inc., S.A.B.V.) mitzuteilen.

Eine Gesellschaft birgerlichen Rechts kann unter ihrem
Namen in das Markenregister eingetragen werden. An-
zugeben sind dabei zusatzlich der Name und die An-
schrift mindestens eines vertretungsberechtigten Gesell-
schafters (8 5 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 MarkenV).

Auch nicht eingetragene Vereine kdnnen nunmehr
Schutzrechtsinhaber sein und in das Markenregister
eingetragen werden (§ 7 Nr. 3 MarkenG). Hier sind ne-
ben der Vereinsbezeichnung der Name und die Anschrift
eines vertretungsberechtigten Vereinsmitglieds anzuge-
ben.

Wird eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung in Grin-
dung (GmbH i.G.) angemeldet, so ist auch hier der Name
und die Anschrift eines vertretungsberechtigten Gesell-
schafters aufzufiihren.

Melden mehrere natirliche, juristische Personen oder
Personengesellschaften eine Marke gemeinsam an,
bilden sie eine Anmeldergemeinschaft. Das Verfahren
wird in solchen Féllen einheitlich gefiuihrt. Namen und
Adressen aller Mitglieder sind vollstandig anzugeben (8§ 5
Abs. 3 MarkenV), die Benennung eines Zustellungsbe-
vollméchtigten ist erforderlich (8 14 Abs. 1 Satz 1
DPMAV). Die Mitglieder der Anmeldergemeinschaft sind
notwendige Streitgenossen (8§ 62 ZPO).

Die Anmeldung einer Kollektivmarke kann nur durch
rechtsfahige Verbande oder juristische Personen des
offentlichen Rechts erfolgen. Eine Kollektivmarke ist ein
Verbandszeichen, mit dem ein Verband Markenschutz fir
seine Mitgliedsunternehmen erlangen kann (88 97 ff.
MarkenG).Soweit notwendig fordert die Markenstelle den
Anmelder zur Klarung seiner Bezeichnung, Anschrift oder
Rechtsform auf. Gegebenenfalls sind geeignete Belege
einzureichen.

4.2. Vertreter

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
gibt es keinen Anwaltszwang.

Ein Beteiligter kann sich aber in jeder Lage des Verfah-
rens durch einen Bevollm&chtigten vertreten lassen (8 15
DPMAV).

Ist ein Vertreter bestellt, sind Name, Anschrift (ggf. ab-
weichende Postanschrift), Telefonnummer, Faxnummer
etc. anzugeben (8 5 Abs. 6 Satz 1 MarkenV). Hat das
Deutsche Patent- und Markenamt dem Vertreter die
Nummer einer Allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll
diese angegeben werden (8§ 16 DPMAV).

4.2.1. Vollmacht

Das Fehlen der Vollmacht oder Mangel der Vollmacht
werden amtsseitig nicht beanstandet, wenn als Bevoll-
machtigter ein Rechtsanwalt, ein Patentanwalt, ein Er-
laubnisscheininhaber oder ein Patentassessor auftritt
(8 15 Abs. 4 DPMAV).

In allen Ubrigen Féallen der Vertretung sowie in den Fal-
len, in denen Mangel einer Vollmacht durch andere Betei-
ligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle eine
vom Auftraggeber unterschriebene Vollmachtsurkunde
an. Die Vollmacht kann sich auch auf mehrere Verfahren
erstrecken. Die Vollmachtsurkunde muss den Aussteller
genau bezeichnen; der Aussteller muss mit der Bezeich-
nung des Anmelders Ubereinstimmen. Die Vollmacht
kann sich auch als "Allgemeine Vollmacht" auf die Be-
vollimachtigung zur Vertretung in allen Markenangele-
genheiten erstrecken; aufgrund der Mitteilung Nr. 9/94
des Prasidenten des Deutschen Patentamts Uber die
Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Angestellten-
vollmachten beim Deutschen Patentamt  vom
4. August 1994 (BIPMZ 1994, 301 f.) muss sich eine
Allgemeine Vollmacht auf alle Angelegenheiten erstre-
cken, die zum Geschéftsbereich des Deutschen Patent-
und Markenamts gehéren.

4.2.2.

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Nie-
derlassung haben, missen sich von einem im Inland
niedergelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt ver-
treten lassen.

Inlandsvertreter

Auch Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber
kénnen zu Inlandsvertretern bestellt werden (8 96 Abs. 1
MarkenG i.V.m. 88 155 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2, 171
Patentanwaltsordnung).

Staatsangehdrige eines Mitgliedstaats der Européischen
Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens tber
den Europaischen Wirtschaftsraum kénnen als Vertreter
bestellt werden, wenn sie berechtigt sind, ihre berufliche
Tatigkeit in Deutschland auszuiiben (§ 96 Abs. 2 Mar-
kenG). In diesem Fall muss im Inland ein Rechtsanwalt
oder ein Patentanwalt als Zustellungsbevollméchtigter
bestellt werden. Ausléndische Rechtsanwélte, deren
Befugnis zur Rechtsbesorgung in Deutschland sich nur
auf das ausléndische und internationale Recht erstreckt,
kénnen nicht zum Inlandsvertreter bestellt werden.


http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9507.pdf

Soweit erforderlich Gibersendet die Markenstelle das von der
Patentanwaltskammer herausgegebene "Verzeichnis der
deutschen Patentanwalte" (www.patentanwaltskammer.de)
und wirkt darauf hin, dass ein Inlandsvertreter bestellt
wird. Bei nicht fristgerechter Bestellung wird die Anmel-
dung zuriickgewiesen, weil es an einer prozessualen
Voraussetzung fir die Teilnahme am Eintragungsverfah-
ren fehlt.

Der bisherige Vertreter wird solange als Vertreter ange-
sehen, bis ein neuer Vertreter bestellt worden ist, auch
wenn dem frilheren Vertreter die Vollmacht entzogen
worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt hat
(8 96 Abs. 4 MarkenG; vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 9/05
des Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts
Uber die Mandatsniederlegung durch Inlandsvertreter
vom 18. Januar 2005, BIPMZ 2005, S. 41).

Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann nicht
notwendig, wenn einem Antrag ohne weiteres, d.h. ohne
formliche und zustellungsbedirftige Entscheidung oder
Beteiligung eines Dritten, stattgegeben werden kann.
Demnach ist fir die Ricknahme einer Anmeldung, die
Verlangerung, die Stellung eines Antrags auf Umschrei-
bung und Teilung sowie fur die Erhebung von Widerspri-
chen bzw. die Einlegung von Erinnerungen oder Be-
schwerden ein Inlandsvertreter grundsatzlich nicht erfor-
derlich. Fur die weitere Durchfiihrung eines sich hieraus
ergebenden streitigen Verfahrens muss der auswartige
Anmelder jedoch einen Inlandsvertreter bestellen.

4.3. Form und Wiedergabe der Marke

Die Markenform ist in der Anmeldung anzugeben (8 6
MarkenV).

Wortmarken (vgl. nachfolgend Zziff. 4.3.1.) sind schriftlich
wiederzugeben, bei allen anderen Markenformen (vgl.
nachfolgend Zziff. 4.3.2. bis Ziff. 4.3.5.) ist eine grafische
Darstellung (8 8 Abs. 1 MarkenV) erforderlich. Sofern
eine grafische Darstellung einzureichen ist, missen der
Anmeldung zwei (bereinstimmende zweidimensionale
grafische Wiedergaben der Marke beigefligt werden. Fir
Marken, die in Farbe eingetragen werden sollen, sind
farbige Darstellungen einzureichen; dartber hinaus sind
die Farben in der Anmeldung mit einfachen, Ublichen
Farbnamen wie ,rot", ,griin“, ,blau”“ zu bezeichnen.

Der Anmeldung kann eine Beschreibung der Marke bei-
gefugt werden (8 8 Abs. 6 MarkenV). Im Regelfall ist
diese nicht erforderlich, weil die Marke aus der Wieder-
gabe hinreichend deutlich werden muss. Eine Beschrei-
bung kann aber bei einigen sonstigen Markenformen wie
Bewegungs- oder Positionierungsmarken notwendig sein,
um diese naher zu konkretisieren. Dabei ist zu beachten,
dass eine Beschreibung die grafische Wiedergabe nicht
ersetzen kann.

4.3.1. Wortmarken (8§ 7 MarkenV)

Wortmarken sind Marken, die aus Woértern, Buchstaben,
Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen, die sich
mit der vom Deutschen Patent- und Markenamt verwen-
deten Druckschrift "Arial" darstellen lassen. Eine Liste der
darstellbaren Zeichen ist im Internet unter

http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7731

-pdf
(Anlage zu Feld 6) veréffentlicht.

4.3.2. Bildmarken (8 8 MarkenV)

Bildmarken sind grafisch ausgestaltete Wortmarken,
zweidimensionale Bilddarstellungen, aber auch Wérter in
anderen Schriftarten oder in besonderen Schriften (z.B.

ferndstliche Schriftzeichen) sowie Woérter oder Bilder in
farbiger Gestaltung.

Der Anmeldung sind zwei Ubereinstimmende zweidimen-
sionale grafische Wiedergaben der Marke beizufiigen.
Wenn die Marke in Farbe eingetragen werden soll, so
sind die Farben zuséatzlich (z.B. ,rot, ,grin“, ,blau“) zu
bezeichnen.

Die Bildgréf3e der Wiedergabe darf das Format DIN A4
nicht Uberschreiten. Die fir die Darstellung benutzte
Flache darf nicht groRer als 26.2 x 17 Zentimeter sein.
Die Mindestgréf3e der Markenwiedergabe betragt 8 cm in
Breite oder in Héhe (8 8 Abs. 3 Satz 2 MarkenV). Bei
quadratischen Darstellungen ergibt sich somit eine Min-
destgréRe von 8 x 8 cm.

Die richtige Stellung der Marke ist durch den Vermerk
Loben* abgesetzt oberhalb der Darstellung auf jeder Wie-
dergabe zu kennzeichnen, soweit sich dies nicht von
selbst ergibt.

Zusétzlich zur grafischen Wiedergabe kann eine Wieder-
gabe der Bildmarke auf einem Datentrager eingereicht
werden (nahere Einzelheiten hierzu siehe § 8 Abs. 5
MarkenV).

4.3.3. Dreidimensionale Marken (8 9 MarkenV)

Als dreidimensionale Marke kommen alle dreidimensio-
nalen Formen und Gestaltungen - farbig oder schwarz-
weild - einschliel3lich der Form der Ware oder ihrer Ver-
packung in Betracht.

Dreidimensionale Marken mussen als solche bezeichnet
und grafisch (zweidimensional) wiedergegeben sein. Die
grafische Wiedergabe muss auch die rdumliche Dimensi-
on erkennen lassen, zum Beispiel durch Abbildungen aus
unterschiedlichen Perspektiven oder zumindest durch
eine Beschreibung. Es kénnen Darstellungen mit bis zu
sechs Ansichten eingereicht werden (8 9 Abs. 1 Satz 2
MarkenV), die aus praktischen Griinden alle auf einem
Blatt wiedergegeben werden missen (ndhere Angaben
hierzu siehe § 9 Abs. 1 MarkenV). Bezeichnungen flr
Ansichten oder Blickwinkel (z.B. hinten rechts, vorne links
etc.) sind in der Regel entbehrlich.

4.3.4. Hormarken (8 11 MarkenV)

Hormarken missen nicht nur klanglich, sondern auch
grafisch (zweidimensional) wiedergegeben sein. Der
Anmelder muss die Marke durch ein in Takte geglieder-
tes Notensystem darstellen, das einen Notenschlissel,
Noten- und Pausenzeichen, (z. B. ganze, halbe, viertel,
achtel Noten), sowie gegebenenfalls Vorzeichen (Kreuz,
b, Auflésungszeichen) enthalt (EuGH Urteil vom 27. No-
vember 2003, Rechtssache C-283/01 Nr. 62, GRUR
2004, 54 ff., 57, 58 — ,Shield Mark BV").

Die klangliche Wiedergabe einer Hérmarke muss auf ei-
nem Datentrager eingereicht werden (8 11 Abs. 5 Nr. 1
MarkenV). Dieser ist unter anderem mit Angaben zur
Marke, zum Inhaber sowie mit Kontaktdaten zu versehen;
er muss lesbar sein und darf keine Viren oder schadli-
chen Programme enthalten (8 11 Abs. 5 Nr. 2 und 3
MarkenV).

Fir die Klangdauer einer Hormarke gibt es keine allge-
mein glltige Obergrenze. Sie muss jedoch abstrakt noch
die Eignung zur Unterscheidung besitzen und darf somit
eine fur den Charakter einer Marke angemessene Dauer
nicht Gberschreiten (vgl. Mitteilung Nr. 16/94 des Prési-
denten des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Dezember 1994, BIPMZ Sonderheft, S. 180, und
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Mitteilung Nr. 8/03 des Prasidenten des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 3. September 2003, BIPMZ
2003, 320).

Die Einreichung eines Sonagramms als grafische Wie-
dergabe ist nicht zulassig.

4.3.5 Kennfadenmarken (§ 10 MarkenV)

Bei Kennfadenmarken, z.B. bei farbigen Webkantenfaden,
farbigen Streifen auf Schlauchen, Glasstéaben-/réhren oder
Kabeln, sind bei der Anmeldung zwei Ubereinstimmende
zweidimensionale grafische Wiedergaben beizufligen
(ndhere Einzelheiten hierzu siehe § 10 Abs. 1 und 2
MarkenV).

4.3.6. Sonstige Markenformen (8 12 MarkenV)

Sonstige Markenformen sind Marken, die nicht oder nicht
allein den im Markengesetz und in der Markenverord-
nung genannten Markenformen zugeordnet werden kén-
nen. Die Anmeldung einer sonstigen Markenform kann
eine Beschreibung enthalten (§ 12 Abs. 3 MarkenV).
Diese ersetzt nicht die stets erforderliche grafische
(zweidimensionale) Darstellung, sondern erganzt sie nur.

4.3.6.1. Abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbmarken weisen einzelne oder mehrere
Farben ohne raumliche Begrenzung auf. Abstrakte ein-
farbige Marken sind mit der entsprechenden Nummer
eines international anerkannten Kennzeichnungscodes
(z.B. RAL oder Pantone) zu bezeichnen (EuGH Urteil
vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 36, GRUR
2003, 604 ff., 606 - "Libertel"). Ist fur die beantragte Far-
be keine exakte Nummer festgelegt, kann ein Mischver-
haltnis mehrerer Farben (unter Angabe des jeweiligen
Kennzeichnungscodes) angegeben werden. Zusatzlich
ist ein Farbmuster einzureichen.

Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abstrakten
Farbmarke muss die Anmeldung eine systematische
Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in
vorher festgelegter und bestandiger Weise verbunden
sind (EuGH Urteil vom 24. Juni 2004, Rechtssache
C-49/02 Nr. 33-35, GRUR 2004, 858 ff., 859 — ,Heidel-
berger Bauchemie").

4.3.6.2. Bewegungsmarken

Bei Bewegungsmarken ist eine als Bewegung wahr-
nehmbare Veranderung des Erscheinungsbildes Be-
standteil des Kennzeichens. Sie sind unter der Voraus-
setzung eintragbar, dass die grafische Darstellung der
Bewegung durch eine Bildfolge vorgenommen werden
kann, die in ausreichender Weise den Ablauf der Bewe-
gung bzw. die eintretende Verénderung des Erschei-
nungsbildes in numerischer Abfolge und in bestimmten
Zeitintervallen erkennen lasst, gegebenenfalls unterstitzt
durch eine Beschreibung.

4.3.6.3. Positionsmarke

Gegenstand dieser Markenform ist die stets gleichblei-
bende Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf
der Ware (z.B. roter Streifen auf dem Schuhabsatz), die
ggof. durch eine Beschreibung verdeutlicht wird.

4.4. Waren-/Dienstleistungsverzeichnis

Das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen, fur die die
Eintragung beantragt wird, bildet einen notwendigen und
wesentlichen Bestandteil jeder Markenanmeldung. Das
Waren-/Dienstleistungsverzeichnis muss daher im Inte-
resse der Rechtssicherheit so gefasst sein, dass es ein-
deutig festlegt, fur welche Waren/Dienstleistungen
Schutz gewahrt werden soll.

Bitte nehmen Sie fiir die Abfassung des Verzeichnisses
auch unsere "Suchmaschine fir Waren und Dienstleis-
tungen”
(http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifi
kation/suche/suchen.html) in Anspruch. Als weitere Hilfe-
stellung bieten wir lhnen die "Empfehlungsliste zur Klas-
seneinteilung der Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken"
(http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.
pdf) sowie die als Anlage der MarkenV enthaltene "Al-
phabetische Liste der Waren und Dienstleistungen" nach
dem Nizzaer Abkommen Uber die internationale Klassifi-
kation von Waren und Dienstleistungen an. Diese Infor-
mationen finden Sie am Ende der Seite
(http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifi
kation/index.html).

Auf jeden Fall sollen mdéglichst verkehrsiibliche Begriffe
gewahlt werden. Fremdsprachige Begriffe werden nur
zugelassen, wenn sie sich im deutschen Sprachgebrauch
eingeblrgert haben. Klassenangaben oder Klassenzu-
ordnungsvermerke ("soweit in Klasse ... enthalten") sollen
auf die Félle beschrénkt werden, in denen eine andere
Klarung der Klassenzugehorigkeit einer Bezeichnung
nicht moglich ist.

Sinnvoll ist die Verwendung der in den Klassenuber-
schriften einer bestimmten Klasse aufgeftihrten Oberbe-
griffe. Dies bedeutet aber nicht, dass mit der Anmeldung
eines Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses, das alle
Oberbegriffe einer Klasse der amtlichen Klasseneintei-
lung umfasst, automatisch Schutz fir alle Waren und
Dienstleistungen erlangt wird, die gegenwartig oder zu-
kunftig der betreffenden Klasse zugeordnet werden.

Der Begriff "Zubehor" ist zulassig, wenn ein ausdrickli-
cher Klassenzusatz verwendet wird (Beispiel: "Computer
und Zubehdr, soweit in Klasse 9 enthalten”).

Eingetragene Marken Dritter dirfen nicht zur Bezeich-
nung von Waren/Dienstleistungen verwendet werden, da
durch die Verwendung eingetragener Marken als be-
schreibende Angaben die Rechte des Markeninhabers
beeintrachtigt werden.

Enthalt das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis unbestimm-
te, erlauterungsbedirftige oder unzulassige Begriffe, for-
dert die Markenstelle den Anmelder auf, die Méngel zu
beseitigen. Wenn mdoglich, schlagt sie konkrete Formulie-
rungen vor. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung
kénnen Mangel des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses
telefonisch mit anschlieBender schriftlicher Bestatigung
geklart werden. Zur Vermeidung von Unklarheiten fordert
die Markenstelle in der Regel ein neues Gesamtverzeich-
nis an.

Ein einmal eingereichtes Waren-/Dienstleistungsver-
zeichnis darf nicht erweitert werden. Einschréankungen
sind jederzeit zuléssig. Die Einreichung eines einge-
schrankten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wird
als Zurticknahme der darin nicht mehr enthaltenen Wa-
ren oder Dienstleistungen ausgelegt, wenn sich nicht aus
den Gesamtumstanden etwas anderes ergibt. Auf friher
geltende Fassungen des Waren-/Dienstleistungsver-
zeichnisses kann wegen des Erweiterungsverbots nicht
mehr zurtickgegriffen werden.

Seit 1. Juni 2004 muss der Markenanmelder das Ver-
zeichnis der Waren/Dienstleistungen in gruppierter Form
einreichen (8 20 Abs. 3 MarkenV). Die einzelnen Waren/
Dienstleistungen sind den beanspruchten Klassen zuzu-
ordnen. Die Klassen sind in aufsteigender Reihenfolge
anzugeben. Erfullt der Anmelder diese Verpflichtung
nicht, muss die Markenstelle eine korrekte Fassung des
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Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses anfordern. Da-
durch kann sich das Verfahren verzdgern. Reicht der
Anmelder dennoch kein gruppiertes Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnis ein, wird die Markenanmeldung
zurlickgewiesen (8 36 Abs. 4 MarkenG).

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist in
Schriftgrad 11 Punkt und einem Zeilenabstand von 1,5
abzufassen. Es ist in doppelter Ausfertigung einzurei-
chen, wenn es der Anmeldung als Anlage beigefiigt wur-
de (8 20 Abs. 4 MarkenV).

Im Interesse der Verfahrensdkonomie wird die Marken-
stelle auf die Behebung von Méngeln des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses verzichten, wenn die Anmeldung
wegen absoluter Schutzhindernisse oder aus anderen
Grunden wahrscheinlich nicht eintragbar ist. In diesen
Féallen muss das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis je-
doch zumindest so konkret bestimmt sein, dass eine
Beurteilung der absoluten Schutzfahigkeit moglich ist.

4.5. Rechtsfolge bei Fehlen der weiteren An-
meldeerfordernisse

Sind die weiteren Anmeldeerfordernisse (vgl. vorstehend
Ziff. 4.1. bis Ziff. 4.4.) nicht erfillt, weist die Markenstelle
die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung und Frist-
setzung zuriick (8 36 Abs. 4 MarkenG); vgl. hierzu auch
Ziff. 6.

4.6. Prioritaten
46.1.

Die Geltendmachung eines Prioritétsrechts bewirkt, dass
fir den Zeitrang der angemeldeten Waren oder Dienst-
leistungen nicht der aktuelle Anmeldetag beim Deutschen
Patent- und Markenamt, sondern der Anmeldetag (Priori-
tatstag) einer friheren, im Ausland eingereichten Anmel-
dung malgeblich ist. Die deutsche nationale Nachan-
meldung wird so behandelt, als ob sie am Anmeldetag
der Voranmeldung eingereicht worden ware (8 34 Mar-
kenG).

Ob eine Prioritéat in Anspruch genommen werden kann,
richtet sich nach den Vorschriften der geltenden Staats-
vertrage, in erster Linie nach Art. 4 der Pariser Ver-
bandsuibereinkunft (PVU). Besteht kein Staatsvertrag,
kann eine Prioritdt moéglicherweise aufgrund einer Ge-
genseitigkeitsvereinbarung beansprucht werden. Gegen-
seitigkeitsvereinbarungen werden im Bundesgesetzblatt
verdffentlicht.

Auslandsprioritat

Voraussetzung ist die Zuerkennung eines Anmeldetages
in einem der an der Pariser Verbandsiibereinkunft betei-
ligten Staaten. Die nationale Nachanmeldung, die diese
Prioritdt beansprucht, muss vom Anmelder der Voran-
meldung oder von seinem Rechtsnachfolger beantragt
werden.

Die Nachanmeldung muss mit der ausléandischen Voran-
meldung weitgehend identisch sein, auch hinsichtlich des
Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses. Insbesondere dir-
fen Abweichungen die Hinweisfunktion (Unterscheidungs-
kraft) und die Identitat der Marke nicht verandern. Die
Nachanmeldung muss innerhalb von sechs Monaten
nach dem Anmeldetag der auslandischen Voranmeldung
eingereicht werden. Das Schicksal der Voranmeldung
(z. B. Zuriickweisung oder Zurlicknahme) ist unerheblich.

Soll eine Auslandsprioritdét beansprucht werden, muss
dies innerhalb von zwei Monaten nach der Nachanmel-
dung unter Benennung des Staates der Voranmeldung
und des Prioritatstages beantragt werden. Die Marken-
stelle ist nicht verpflichtet, auf Mangel dieses Antrags
hinzuweisen.

Hat es der Anmelder versaumt, das Aktenzeichen und
eine (einfache) Abschrift der Voranmeldung (nicht unbe-
dingt einen beglaubigten ,Prioritdtsbeleg”) bereits mit
dem Antrag einzureichen, fordert ihn die Markenstelle
auf, dies innerhalb von zwei Monaten nachzuholen. Die
Prioritat wird verwirkt, wenn diese Angaben nicht recht-
zeitig erfolgen.

Kann lediglich fur einen Teil der Waren/Dienstleistungen
eine Prioritdt beansprucht werden oder werden flr eine
Anmeldung unterschiedliche Prioritdten beansprucht, so
ist das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis entsprechend
zu gliedern, insbesondere durch den vorangestellten
Hinweis "Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom ...", so
dass der Umfang der durch den Prioritatsanspruch ge-
deckten Waren/Dienstleistungen klar bestimmt ist.

4.6.2. Ausstellungsprioritat

Die Vorstellung von Waren/Dienstleistungen auf Messen
und Ausstellungen kann die Prioritat einer nachfolgenden
Anmeldung begriinden (8§ 35 MarkenG). Dabei werden
nur solche Veranstaltungen bertcksichtigt, die in den
Bekanntmachungen des Bundesministeriums der Justiz
nach § 35 Abs. 2 und 3 MarkenG im Bundesgesetzblatt
aufgefuhrt sind.

Die Anmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach
der Veranstaltung eingereicht werden. Innerhalb von zwei
Monaten nach dem Anmeldetag muss der Anmelder die
Prioritdt beantragen und den Tag der erstmaligen Vor-
stellung sowie die Veranstaltung benennen. Sie kénnen
hier gerne unser neues Formular "Ausstellungsbeschei-
nigung" (W_7708) nutzen. Geben Sie bitte insbesondere
Name und Ort der betreffenden Ausstellung oder Messe
sowie den Tag der erstmaligen Zurschaustellung der
Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten
Marke an. Dieser Nachweis, versehen mit Unterschrift /
Stempel der Messeleitung bzw. der fir den Schutz des
geistigen Eigentums wahrend der Ausstellung zustandi-
gen Stelle, kann noch binnen einer Frist von zwei Mona-
ten nach der Anmeldung der Marke angegeben werden.

Hat der Anmelder die Nachweise fir die Vorstellung der
Waren/Dienstleistungen nicht mit dem Antrag vorgelegt,
fordert ihn die Markenstelle auf, dies innerhalb von zwei
weiteren Monaten nachzuholen. Die Prioritdt wird ver-
wirkt, wenn diese Angaben nicht rechtzeitig gemacht
werden. Als Nachweis fir die Vorstellung der Wa-
ren/Dienstleistungen auf einer Messe gilt in der Regel
auch die Vorlage der Standrechnung sowie von Messe-
unterlagen/-prospekten.

5. Prufung der Schutzfahigkeit

5.1. Markenfahigkeit

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG kénnen Marken alle Zeichen
sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unterneh-
men zu unterscheiden. Die Markenféhigkeit eines Zei-
chens nach § 3 Abs. 1 MarkenG ist abstrakt zu prifen,
d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen. Es kommt allein darauf an, ob diese Art
von  Zeichen Uberhaupt  geeignet ist, Wa-
ren/Dienstleistungen eines Unternehmens zu unterschei-
den. Eine Eignung zur Unterscheidung ist nur dann nicht
gegeben, wenn unter keinem denkbaren Gesichtspunkt
auf einen Herkunftshinweis geschlossen werden kann.

Bei dreidimensionalen Marken (ebenso bei zweidimensi-
onalen Marken, die lediglich die Form der Ware wieder-
geben) liegt es im offentlichen Interesse zu verhindern,
dass der Inhaber des Markenrechts technische Lésungen


http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html

oder Eigenschaften einer Ware fiir sich monopolisiert und
dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung
daran hindert, ihre Waren mit diesen technischen Lésun-
gen oder Eigenschaften zu versehen.

Daher sind gemaR § 3 Abs. 2 MarkenG Zeichen, die
ausschlie3lich aus einer Form bestehen, die durch die Art
der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware
einen wesentlichen Wert verleiht, nicht markenféhig.

Eine warenbedingte Form liegt dann vor, wenn die Form
fur die Art der Ware typisch ist (vgl. BGH | ZB 3798
GRUR 2001, 239, 240 — ,Zahnpastastrang®), wahrend
eine technisch erforderliche Form gegeben ist, wenn eine
Warenform in ihren wesentlichen Merkmalen eine techni-
sche Funktion erfillt und daher technisch bedingt ist,
ohne dass es auf Formalternativen ankommt (vgl. EuGH
Urteil vom 18. Juni 2002, Rechtssache C-299/99 Nr.
81 ff. GRUR 2002, 804ff., 809 — ,Philips").

5.2. Grafische Darstellbarkeit

Die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom
Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register
setzt voraus, dass sich die Marke insbesondere mit Hilfe
von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch darstel-
len lasst (8§ 8 Abs.1 MarkenG). Die Darstellung muss Klar,
eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugéanglich, ver-
standlich, dauerhaft und objektiv sein (vgl. EUGH Urteil
vom 12. Dezember 2002, Rechtssache C-273/00 Nr. 47-
55, GRUR 2003, 145 ff., 148 — ,Sieckmann). Fir die
grafische Darstellbarkeit i.S.v. § 8 Abs. 1 MarkenG reicht
es nicht aus, wenn sich die Marke zwar gemaRl § 32
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wiedergeben, in dieser Form aber
nicht fir die Eintragung in das Register reproduzieren
lasst.

5.3. Grundsatze der
Schutzhindernisse

Im Markenverfahren gilt der Grundsatz, dass der Anmel-
der einen Anspruch auf Eintragung besitzt, wenn die
Anmeldungserfordernisse erflllt sind und ein absolutes
Eintragungshindernis nicht festgestellt werden kann (§ 33
Abs. 2 MarkenG).

Prafung absoluter

Die Markenstelle ermittelt Schutzhindernisse, die der
Eintragung entgegenstehen, von Amts wegen (§ 59
Abs. 1 MarkenG). Eine sachgerechte Ermittlung richtet
sich nach den tatsédchlichen Gegebenheiten und der
Auffassung der beteiligten Verkehrskreise unter Berlick-
sichtigung der Fachliteratur und der aktuellen Rechtspre-
chung. Bei der Prifung der im Markengesetz genannten
Schutzhindernisse sind auch andere Rechtsvorschriften
zu bericksichtigen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche
Bestimmungen wie beispielsweise das Lebensmittel-
oder das Arzneimittelrecht (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG).

Jede Anmeldung ist ein fur sich gesondert zu beurteilen-
der Einzelfall.

Die Prifung wird in engem Bezug auf die konkret ange-
meldeten Waren oder Dienstleistungen durchgefiihrt.
Hierzu recherchiert die Markenstelle in allen ihr zur Ver-
fugung stehenden Materialien, insbesondere in Worter-
blchern, Lexika, Fachliteratur sowie im Internet. Nationa-
le und internationale Spruchpraxis und Rechtsprechung
werden ebenfalls einbezogen. Steht einer Eintragung nur
fur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen ein
Schutzhindernis entgegen, wird die Markenstelle die
Anmeldung auch nur hinsichtlich dieses Teils beanstan-
den.

Bestehende Eintragungen nationaler Marken fiihren
weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheits-
grundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung. Dies gilt
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erst recht im Hinblick auf auslandische Voreintragungen,
zumal andere Staaten zum Teil andere Prifungsmaf3sta-
be anwenden. Von einer ausléndischen Voreintragung
kann jedoch im Einzelfall eine tatséchliche Indizwirkung
ausgehen, die unter Umstanden Anlass zu weiteren Er-
mittlungen gibt. Im Ergebnis wird die Indizwirkung einer
im Ausland eingetragenen fremdsprachigen Angabe aber
auch immer davon abhangen, welches Verfahren dort
Anwendung findet und welche Qualitat eine Eintragung
aufweist (Behordenverfigung oder nachvollziehbare
Rechtsmittelentscheidung).

5.4. Beschreibende Angaben

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn
sie ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben besteht,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffen-
heit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geo-
grafischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren
oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienst-
leistungen dienen kénnen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Ein angemeldetes Zeichen ist daher nicht eintragungsfa-
hig, wenn es Merkmale der Waren/Dienstleistungen in
Ublicher Art und Weise unmittelbar beschreibt und wenn
dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar
ist.

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlos-
sen werden, wenn es zumindest in einer seiner maogli-
chen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden
Waren/Dienstleistungen beschreibt. Es ist nicht erforder-
lich, dass die angemeldeten Zeichen und Angaben, aus
denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung
bereits tatséchlich fur die zum Zeitpunkt der Anmeldung
beanspruchten Waren/Dienstleistungen oder fir ihre
Merkmale beschreibend verwendet werden. Auch Zei-
chen oder Angaben, die (kunftig) zu diesem Zweck ver-
wendet werden kdnnen, sind nicht eintragungsfahig (vgl.
EuGH Urteil vom 23. Oktober 2003, Rechtssache
C 191/01 P Nr. 32, GRUR 2004, 146 ff., 149 - "Double-
mint").

Fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit einer Marke
kommt es malgeblich auf ihren Gesamteindruck an
(EuGH Urteil vom 16. September 2004, Rechtssache
C 329/02 Nr. 28, GRUR 2004, 943 ff., 944 - ,Sat.2").

Bei einer Kombination von Wortbestandteilen, die fiir sich
genommen Merkmale der beanspruchten Waren/Dienst-
leistungen beschreiben, ist daher auf das durch diese
Worter gebildete Ganze abzustellen und danach zu fra-
gen, ob auch der Wortzusammenstellung insgesamt ein
beschreibender Charakter zu entnehmen ist. Der Ver-
kehr ist daran gewohnt, standig mit neuen Begriffen
sachbezogene oder ausschlie3lich werbeméaRige Hinwei-
se in einpragsamer Form aufzunehmen. Die bloRe Anei-
nanderreihung beschreibender Bestandteile ohne eine
ungewdhnliche Veranderung, insbesondere syntaktischer
oder semantischer Art, kann die Schutzfahigkeit einer
Marke daher nicht begriinden (vgl. EuGH Urteil vom 12.
Februar 2004, Rechtssache C-265/00 Nr. 41, GRUR
2004, 680 ff., 681 - "BIOMILD"; EuGH Urteil vom 12.
Februar 2004, Rechtssache C-363/99 Nr. 100, GRUR
2004, 674 ff., 678, 679 - ,Postkantoor").

Enthalt ein Zeichen neben beschreibenden Angaben
zumindest einen schutzfahigen Bestandteil, ist es als
Marke eintragbar. Es ist ausreichend, wenn der schutzfa-
hige Bestandteil im Gesamteindruck der Marke erkenn-
bar bleibt.



Abwandlungen beschreibender Angaben sind grundsatz-
lich eintragbar, es sei denn, den angesprochenen Ver-
kehrskreisen fallt die Abwandlung nicht auf oder sie wird
lediglich als Schreib- bzw. Hérfehler aufgefasst (vgl.
Amtliche Begrindung zum Markenrechtsreformgesetz
vom 25. Oktober 1994, BIPMZ Sonderheft 1994, S. 46
und S. 74).

5.5. Fremdsprachige Worter

Fremdsprachige Worter stehen grundséatzlich den ent-
sprechenden deutschen Ausdriucken gleich und sind
nicht schutzféhig im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
wenn sie eine beschreibende Angabe darstellen und

- entweder von beachtlichen deutschen Verkehrskrei-
sen ohne weiteres als solche verstanden und benétigt
werden

- oder fur die am Import und Export bzw. am inlandi-
schen Absatz beteiligten Verkehrskreise freizuhalten
sind.

Hier ist zum Beispiel an mehrsprachige Gebrauchsanlei-
tungen oder an die Angabe von Inhaltsstoffen zu denken.
Angemeldete Zeichen, die keiner Welthandelssprache
(Englisch, Franzosisch, Spanisch, ltalienisch, Portugie-
sisch) angehdren, werden dann als beschreibend ange-
sehen, wenn sie die Waren/Dienstleistungen selbst oder
deren wesensbestimmende Merkmale unmittelbar be-
zeichnen und Handelsbeziehungen mit den betroffenen
Staaten feststellbar sind oder nahe liegen.

5.6. Geografische Angaben

Geografische Angaben sind grundsétzlich nicht als Marke
eintragungsféahig. Dies sind in erster Linie Namen von
Orten, Landern, Gegenden, Flissen und dergleichen,
aber auch gebrauchliche Kurzbezeichnungen, Abkurzun-
gen, Bilder oder Symbole. Es ist zu priifen, ob eine geo-
grafische Angabe von den beteiligten Verkehrskreisen
gegenwartig mit den betreffenden Waren und Dienstleis-
tungen in Verbindung gebracht wird oder ob das verniinf-
tigerweise in der Zukunft zu erwarten ist. Dabei ist auch
die Bekanntheit der geografischen Angabe zu beriick-
sichtigen. Ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Frei-
haltebedirfnis ist zur Schutzversagung nicht erforderlich
(EuGH Urteil vom 4. Mai 1999, Rechtssache C-108/97
Nr. 29, 37, GRUR 1999, 723, 726 - "Chiemsee").

Das Schutzhindernis der geografischen Herkunftshe-
zeichnung gilt nicht fur Kollektivmarken (8 99 MarkenG).
In diesen Fallen wird den berechtigen Belangen der Mit-
bewerber durch die Méglichkeit einer den guten Sitten
entsprechenden Benutzung und durch einen Aufnahme-
anspruch in den Kreis der Berechtigten Rechnung getra-
gen.

5.7. Unterscheidungskraft

Eine Marke hat Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet
ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Priifung der Unterschei-
dungskraft muss genau und vollstéandig erfolgen, um eine
ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden
(EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01
Nr. 59, GRUR 2003, 604 ff., 607, 608 - ,Libertel).

Fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die
konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen und
die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Richtet
sich die Marke an breite Verkehrskreise, ist von einem
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
stéandigen Durchschnittsverbraucher auszugehen.
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Einer Wortmarke fehlt die Unterscheidungskraft, wenn ihr
ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffs-
gehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um
ein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache oder
einer sonst bekannten Fremdsprache handelt, das nur
als solches und nicht als Kennzeichnungsmittel verstan-
den wird. Ist dies nicht der Fall, gibt es keinen tatsachli-
chen Anhaltspunkt dafur, dass der maf3gebliche inlandi-
sche Verkehr der Kennzeichnung ihre Unterscheidungs-
funktion abspricht (BGH | ZB 6/03 GRUR 2003, 1050 f.,
1051 - "Cityservice"). Ein besonderer fantasievoller Uber-
schuss oder eine besondere Originalitat ist nicht erforder-
lich (EuG Urteil vom 27. Februar 2002, Rechtssache
T-34/00 Nr. 45, GRUR Int. 2002, 592 ff.,, 595
— ,EUROCOOL"; EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004,
Rechtssache C-64/02 P Nr. 36, GRUR 2004, 1027 ff.,
1029 — ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT®).

Diese zu Wortmarken entwickelten Grundsétze gelten
auch fir die ubrigen Markenformen (BGH | ZB 46/98
WRP 2004, 761 ff. 762 - "Rado-Uhr II"; BGH | ZB 18/98
WRP 2004, 755 ff., 756 - "Stabtaschenlampe 11").

Werbeslogans sind wie andere Wortmarken zu behan-
deln, unterliegen also keinen strengeren Schutzvoraus-
setzungen und missen keine zusétzliche Originalitat
aufweisen. Ein selbstdndig schutzfahiger Bestandteil
oder ein besonderer fantasievoller Uberschuss der Wort-
folge in ihrer Gesamtheit ist deshalb nicht erforderlich.
Entscheidend ist vielmehr, ob der Werbeslogan einen
ausschlielich auf die Waren/Dienstleistungen bezoge-
nen Inhalt hat oder ob ihm dartber hinaus auch eine
herkunftskennzeichnende Wirkung zukommt. Ausrei-
chende Indizien fir das Mindestmall an Unterschei-
dungskraft sind jedenfalls bei Werbespriichen zu beja-
hen, die neben Kurze, Originalitat und Préagnanz eine
gewisse inhaltliche Mehrdeutigkeit und Interpretationsbe-
durftigkeit aufweisen. Dabei schlieBen sich Herkunfts-
funktion und eine mogliche Werbewirkung nicht von
vornherein aus (vgl. EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004,
Rechtssache C-64/02 P Nr. 35-44, GRUR 2004, 1027 ff.,
1029, 1030 - ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT").

Dreidimensionale Markenformen sind schutzfahig, wenn
sie merkliche oder erhebliche Unterschiede gegentber
brancheniblichen Formen aufweisen (EuGH Urteil vom
12. Februar 2004, Rechtssache C-218/01 Nr. 49, GRUR
2004, 428 ff., 431 — ,Henkel"; EuGH Urteil vom 29. April
2004, Rechtssache C-456/01 P Nr. 39, GRUR Int. 2004,
631 ff., 634 - ,Dreidimensionale Tablettenform | “). Dabei
ist zu prifen, ob die angemeldete Marke dem durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und versténdigen
Verbraucher ohne Prufung und ohne besondere Auf-
merksamkeit eine Unterscheidung von Waren/Dienst-
leistungen anderer Unternehmen erlaubt (EuGH Urteil
vom 7. Oktober 2004 Rechtssache C-136/02 P Nr. 32,
GRUR Int. 2005, 135 ff., 137 — ,Maglite").

Abstrakte Farbmarken weisen in der Regel keine Unter-
scheidungskraft auf, es sei denn, eine Farbe hat sich im
Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
durchgesetzt oder die Verwendung von Farben zur
Kennzeichnung ist auf dem betroffenen Waren- und
Dienstleistungssektor ungewohnlich und erfullt keinen
bloRen Dekorationszweck, wobei in diesem Fall das
Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf einzelne Produkte
bzw. Tatigkeiten beschrénkt und der mafigebliche Markt
sehr spezifisch sein muss (vgl. EuGH Urteil vom 6. Mai
2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 66, 67, GRUR 2003,
604 ff., 608 - "Libertel"; EuGH Urteil vom 24. Juni 2004,
Rechtssache C-49/02 Nr. 36-40, GRUR 2004, 858 ff.,
859, 860 — ,Heidelberger Bauchemie").



5.8. Ublich gewordene Bezeichnungen

Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der konkret
beanspruchten Waren/Dienstleistungen im allgemeinen
Sprachgebrauch oder nach den redlichen Verkehrsge-
pflogenheiten tblich geworden sind, kdnnen nicht einge-
tragen werden (8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), z.B. Werbe-
schlagworte, allgemeine Qualitatshinweise und Kaufauf-
forderungen. Ein beschreibender Sinngehalt der Marke
ist fir die Zurtckweisung nicht erforderlich (vgl. EuGH
Urteil vom 4. Oktober 2001, Rechtssache C-517/99
Nr. 36, GRUR 2001, 1148 ff., 1149 - "Bravo").

5.9. Eignung zur Tauschung

Marken, die geeignet sind, den Verkehr zu tauschen, sind
von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4
MarkenG). In Betracht kommt insbesondere eine T&u-
schung uber die Beschaffenheit oder die geografische
Herkunft der Waren/Dienstleistungen. Soweit sich die
Waren/Dienstleistungen an Endabnehmer richten, ist von
einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Verbraucher auszugehen.

Dieses Schutzhindernis wird jedoch nur herangezogen,
wenn die Eignung zur Tauschung ersichtlich ist (§ 37
Abs. 3 MarkenG). Die Markenstelle geht von einer er-
sichtlichen Eignung zur Téauschung nur dann aus, wenn
sie diese unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens und des
vorhandenen Priifungs- und Recherchematerials ohne
weitere Ermittlungen erkennen kann.

Kommen sowohl tduschende als auch nicht tduschende
Verwendungsmdoglichkeiten in Betracht, begriindet dies
keine im Eintragungsverfahren zu berlcksichtigende
Lersichtliche” Eignung zur Téauschung.

5.10. BOsglaubigkeit

Das Eintragungshindernis der bdsglaubigen Markenan-
meldung (8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) soll die Entstehung
nicht gerechtfertigter Monopolrechte zur Wahrung der
Rechtssicherheit mdglichst friihzeitig verhindern. Die
Versagung einer Eintragung wegen Boésglaubigkeit des
Anmelders ist auf Falle der ersichtlichen B&sglaubigkeit
beschrankt (vgl. Begrindung zu Art. 9 (Anderung des
Markengesetzes) im Entwurf eines Gesetzes zur Reform
des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterre-
formgesetz), BIPMZ 2004, S. 253, 254).

Die Bésglaubigkeit des Anmelders muss fir die Marken-
stelle aus den Anmeldeunterlagen oder aufgrund des
Fachwissens und der Ublichen allgemein zugénglichen
Informationsquellen erkennbar sein. Darliber hinaus ist
eine eingehende Priifung und Recherche nicht erforder-
lich.

+Ersichtlich" ist jedenfalls all das, was bereits den durch-
schnittlich informierten Verkehrskreisen auffallt, weshalb
die Markenstellen keine unangemessene Ermittlungsta-
tigkeit und keine zu aufwandigen Recherchen durchfiih-
ren missen. In den Féllen, in denen eindeutige Hinweise
auf eine bodsglaubige Anmeldung vorliegen (mag dies
auch der Zufall ergeben haben), sind die Markenstellen
jedoch nicht "sehenden Auges" zur Eintragung verpflich-
tet.

Die Bosglaubigkeit ist unter Heranziehung der fir das
Loschungsverfahren nach 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
entwickelten Grundsétze festzustellen. Indizien fur die
Bdsglaubigkeit kdnnen sich z.B. daraus ergeben, dass
ersichtlich Nichtberechtigte (d.h. es liegt keine Einwilli-
gung vor und es besteht auch sonst kein Hinweis auf
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Einverstédndnis des Berechtigten) Namen oder Abbildun-
gen bekannter lebender oder verstorbener Persénlichkei-
ten anmelden.

Eine Vermutung fur Bosglaubigkeit dréngt sich auch bei
Anmeldungen bekannter Kennzeichen Dritter auf (z.B.
Anmeldung bekannter Automarken durch Unberechtigte).

Bosglaubigkeit kann von Fall zu Fall bei Anmeldungen
von (nach Ablauf mdglicher Urheberrechte) gemeinfrei
gewordenen bekannten Werken der Literatur oder bil-
denden Kunst als Marke anzunehmen sein.

5.11. Notorisch bekannte Marken

In Durchbrechung des Grundsatzes, dass relative Rechte
im Eintragungsverfahren von Amts wegen nicht bertick-
sichtigt werden, werden notorisch bekannte Marken Drit-
ter zurlickgewiesen, wenn der Anmelder keine Erméchti-
gung des Inhabers nachweist (§ 10 MarkenG). Damit hat
das Deutsche Patent- und Markenamt die Mdglichkeit,
offenkundigen Fallen von Markenpiraterie entgegenzutre-
ten.

In der internationalen Rechtspraxis lasst sich keine ein-
heitliche Handhabung des Notorietatsbegriffs feststellen.
Es besteht daher kein allgemeinverbindlicher Richtwert
fur die Hohe des erforderlichen Bekanntheitsgrades. Da
notorische Bekanntheit die allgemeine Kenntnis des
Zeichens innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor-
aussetzt, erfordert sie jedenfalls einen héheren Bekannt-
heitsgrad als die Verkehrsdurchsetzung. Ein Bekannt-
heitsgrad im allgemeinen Verkehr von ca. 70 % sollte
ausreichend sein. Entscheidend sind immer die besonde-
ren Umstande des Einzelfalls.

Die Prufung auf das Eintragungshindernis notorisch be-
kannter Marken erstreckt sich nur auf Félle, in denen die
Notorietét amtsbekannt ist. Es ist daher nicht erforderlich,
eingehende Recherchen Uber die Bekanntheit der Marke
anzustellen.

Weitere Voraussetzung flr eine Zurlickweisung ist, dass
entweder eine vollstandige Identitat oder eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen der angemeldeten und der &lteren
notorisch bekannten Marke vorliegt (8 9 Abs. 1 Nr. 1 oder
2 MarkenG).

5.12. Versto3 gegen die 6ffentliche Ordnung
und gegen die guten Sitten

Bei Versto3 gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten
Sitten ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen
(8 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG).

Nicht jede Verletzung eines Gesetzes ist ein Verstol3
gegen die offentliche Ordnung. Es muss es sich um ge-
setzliche Regelungen handeln, die zu den wesentlichen
Grundséatzen der deutschen Rechtsordnung gehdéren.

Ein Versto3 gegen die guten Sitten liegt vor, wenn eine
Marke das Empfinden eines beachtlichen Teils der betei-
ligten Verkehrskreise verletzen kann; hierzu zahlen ins-
besondere Zeichen, die sittlich, politisch oder religits
anstoRig wirken oder eine grobe Geschmacksverletzung
enthalten.

5.13. Hoheitszeichen

Zu den Hoheitszeichen, die nicht als Marken eingetragen
werden koénnen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG), zahlen
Staatswappen, Staatsflaggen sowie Orts- und Kommu-
nalwappen. Auch andere staatliche Hoheitszeichen, z.B.
Staatssiegel, Orden und Minzen sind nicht als Marken
eintragbar.



5.14. Prif- und Gewahrszeichen

Nicht schutzfahig sind Prif- und Gewéhrszeichen, die
dokumentieren, dass die betreffenden Wa-
ren/Dienstleistungen bestimmten Erfordernissen geni-
gen, z.B. Eichstempel, die nach einer Bekanntmachung
des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt
von der Eintragung ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 2
Nr. 7 MarkenG).

5.15. Kennzeichen internationaler Organisati-
onen

Die Eintragung von Wappen, Flaggen oder anderen Kenn-
zeichen sowie von Siegeln oder Bezeichnungen internati-
onaler zwischenstaatlicher Organisationen ist ausge-
schlossen (8 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG), wenn diese vom
Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt be-
kannt gemacht worden sind (z.B. das Kennzeichen des
Europarats/der Européischen Gemeinschaft: Kranz von
12 gelben Sternen auf blauem Grund). Eine recherchierba-
re Zusammenstellung dieser Kennzeichen findet sich unter
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter/search-struct.jsp .

Die Zurlckweisung einer angemeldeten Marke ist aber
nach § 8 Abs. 4 Satz 4 MarkenG nur gerechtfertigt, wenn
die Marke geeignet ist, den unzutreffenden Eindruck
einer Verbindung mit der betreffenden internationalen
Organisation hervorzurufen.

5.16. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote

In zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften ist die
Benutzung bestimmter Bezeichnungen fir bestimmte
Waren/Dienstleistungen untersagt (z.B. im Lebensmittel-
recht). Die Eintragung dieser Bezeichnungen in das Mar-
kenregister versagt § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Das Ein-
tragungsverbot ist auf ersichtliche Falle beschrankt. Des-
halb ist die Eintragbarkeit der Marke nicht ausgeschlos-
sen, wenn die Benutzung des Zeichens auch in zuléssi-
ger, nicht gegen gesetzliche Verbote verstoRender Weise
moglich erscheint.

5.17. Verkehrsdurchsetzung

Eine Marke, die nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG
an sich schutzunfahig ist, wird zur Eintragung zugelas-
sen, wenn sie sich infolge ihrer Benutzung fur die Waren
und Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden ist,
in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (8§ 8
Abs. 3 MarkenG).

Zustandig fur die Durchfihrung des Verkehrsdurchset-
zungsverfahrens ist die Markenstelle, bei der die Ver-
kehrsdurchsetzung erstmals geltend gemacht wird. Der
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung obliegt dem Anmel-
der, der auch die dafur erforderlichen Kosten zu tragen
hat. Dies gilt nicht nur flr die Beibringung eines demo-
skopischen Gutachtens durch ein anerkanntes Meinungs-
forschungsinstitut, sondern auch fiir die Verkehrsbefra-
gungen in den gewerblichen Kreisen, wenn sie vom
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
koordiniert werden, der fir die entstehenden Kosten eine
Auslagenpauschale erhebt.

Macht der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung seiner
Marke geltend, so hat er zunachst die Mdglichkeit einer
Verkehrsdurchsetzung fur die angemeldeten Waren und
Dienstleistungen schliissig darzulegen und zu belegen
(sog. Glaubhaftmachung, wobei Uberzogene Anforderun-
gen nicht gerechtfertigt sind; vielmehr reicht aus, dass
nach dem schliissigen Vortrag und den vorgelegten Un-
terlagen eine Verkehrsdurchsetzung als mdoglich er-
scheint). Die Markenstelle teilt dem Anmelder mit, welche
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Angaben und Unterlagen im Regelfall geeignet sind, die
Verkehrsdurchsetzung zu belegen (Nachweise Uber Art,
Umfang und Dauer der Markenbenutzung wie beispiels-
weise Werbematerial, Umsatzzahlen, Bescheinigungen
von Abnehmern, Werbeaufwand), und fordert ihn auf, das
Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ggf. auf die Wa-
ren/Dienstleistungen zu beschranken, fur die die Marke
tatsachlich verwendet worden ist. Kommen als beteiligte
Verkehrskreise auch Endverbraucher in Betracht, wird
der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Einholung
eines kostenpflichtigen demoskopischen Gutachtens
erforderlich sein wird. Die Einholung eines solchen Gut-
achtens ist nicht auf Endverbraucherumfragen be-
schrankt, sondern kann vom Anmelder auch fir repré-
sentative Verkehrsbefragungen in gewerblichen Kreisen
erfolgen.

Die untere Grenze fur die Annahme einer Verkehrs-
durchsetzung soll regelméafig nicht unter 50 % angesetzt
werden (BGH BIPMZ 2001, 322 ff., 324 - "REICH UND
SCHON?"). Die frihere Praxis, unterschiedliche Prozent-
séatze je nach dem Grad des beschreibenden Charakters
und des darauf beruhenden Freihaltungsbediirfnisses der
angemeldeten Marke fur die Anerkennung einer Ver-
kehrsdurchsetzung zu verlangen, kann nach der Recht-
sprechung des EuGH nicht mehr beibehalten werden
(EuGH Urteil vom 4. Mai 1999, Rechtssache C-108/97
Nr. 48, GRUR 1999, 723 ff., 727 - "Chiemsee").

Durch Vermittlung des DPMA bietet der Deutsche Indust-
rie- und Handelskammertag (DIHK) gegen Zahlung einer
Auslagenpauschale den Anmeldern Verkehrsbefragun-
gen der einzelnen Industrie- und Handelskammern in den
Kreisen ihrer Mitglieder an. Bescheinigt die Stellungnah-
me des DIHK die Verkehrsdurchsetzung in den gewerbli-
chen Verkehrskreisen, reicht dies zur Eintragung der
Marke gemaR 8§ 8 Abs. 3 MarkenG aus, wenn die ange-
meldeten Waren und Dienstleistungen sich nicht an den
Verbraucherkreis der Endabnehmer wenden. Gehdren zu
den beteiligten Verkehrskreisen, an die sich die ange-
meldeten Waren und Dienstleistungen richten, (auch) die
Endabnehmer, ist in der Regel ein demoskopisches Gut-
achten eines anerkannten Meinungsforschungsinstituts
erforderlich. Die Einschaltung des DIHK ist in diesen
Fallen entbehrlich.

Die Endverbraucherumfrage muss der Anmelder auf
seine Kosten durchfiihren lassen. Die konkrete Formulie-
rung des Fragenkatalogs, zu der ggf. auch die Definition
des Verkehrskreises gehort, und der Umfang der Ver-
kehrsbefragung sollten zuvor mit dem Priifer abgestimmt
werden, um die Verwertbarkeit des Gutachtens als ent-
scheidungserheblichen Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung sicherzustellen und unnétige Kosten fur den An-
tragsteller zu vermeiden.

Zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung einer fur
Waren des taglichen Gebrauchs angemeldeten Marke
sollten sinngeman zumindest die Fragen 1. bis 4. gestellt
werden. lhnen kdnnen Verkehrskreisfragen wie A/B vor-
angestellt werden, wenn nicht die gesamte Bevolkerung
als verkehrsbeteiligt anzusehen ist.

Die Eingangsfragestellung ist je nach Art der betroffenen
Waren/Dienstleistungen anzupassen. Bei Waren, die nicht
zu den Gegenstanden des téaglichen Bedarfs gehdren, sowie
bei Dienstleistungen ist im Einzelfall durch geeignete Frage-
stellungen nachzufragen, ob in absehbarer Zeit eine ernst-
hafte Kauf-/Nutzungsabsicht besteht, wenn davon ausge-
gangen werden kann, dass sich diese Personen bereits mit
dem jeweiligen Marktgeschehen befasst haben. Sofern dies
bejaht wird, sind die Antworten dieser Personen bei den re-
levanten Verkehrskreisen einzubeziehen. Zu beriicksichtigen
ist, dass in der Regel nur diejenigen Personen verkehrsbhe-
teiligt sind, die Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen
bzw. zu nehmen beabsichtigen.


http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter/search-struct.jsp
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Kaufen Sie, egal wie oft, fir sich oder andere ... (Waren angeben, fur die eine Verkehrsdurchsetzung geltend ge-
macht wird®)?

a) |:| Ja

b) |:| Nein, nie

Verwenden/benutzen/essen ... Sie, zumindest hin und wieder, ... (Ware wiederholen)?
a) |:| Ja

b) |:| Nein, nie

1. (Ggf. nur zu beantworten, wenn Frage A oder B bejaht wurde):

Haben Sie diese Bezeichnung (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren ...
schon einmal gehort oder gesehen/gelesen?

a)|:| Ja

b) |:| SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht umfasst ist)
Kommt mir bekannt vor/glaube schon

c) |:| Nein

2. Wenn Frage 1 mit ,Ja“ beantwortet wurde:

Ist die Bezeichnung/Farbe/Form ... Ihrer Meinung nach bei ... (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zu-
sammenhang mit den Waren ...

a) |:| Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen®
b) |:| Hinweis auf mehrere Unternehmen
c) |:| gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen

d) |:| oder kénnen Sie nichts dazu sagen?

3. Zuordnung

a) Bei Antwort Nr. 2a):
Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heif3t?
b) Bei Antwort Nr. 2b):

Wissen Sie, wie diese Unternehmen heil3en?

Diese Frage kann, je nachdem, welche Waren oder Dienstleistungen vorliegen, entsprechend angepasst werden. So kann es bei-
spielsweise angezeigt sein, neben den aktuellen Kaufern und Leistungsempféangern auch die Verkehrskreise einzubeziehen, die an den
betreffenden Waren oder Dienstleistungen interessiert sein kdnnen, ohne sie bisher erworben oder in Anspruch genommen zu haben.

Hier kann in Betracht kommen, statt des Begriffs ,Unternehmen* eine etwas speziellere Bezeichnung zu verwenden, z.B. ,Verlag“ 0.4.



Wird bei Frage 3b) — trotz ,Hinweis auf mehrere Unter-
nehmen® in Frage 2 — nur ein Unternehmen namentlich
genannt, ist durch geeignete Fragestellung zu prifen, ob
nicht tatsachlich nur ein einziges Unternehmen gemeint
war.

Bei der Auswertung sind die Antworten mit 2a) positiv
dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen; die Antworten zu
2b) sind ebenfalls positiv dem Durchsetzungsgrad zuzu-
rechnen, wenn die Aufklarung ergibt, dass letztlich doch
nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Angaben zu einem Unternehmen, die nicht im weitesten
Sinn als richtig angesehen werden kénnen, sind dagegen
negativ zu werten, verringern also die ermittelte Ver-
kehrsdurchsetzung. Andere Antworten, z.B. solche ande-
rer Tochterunternehmen eines Gesamtkonzerns, oder die
Nicht-Kenntnis des Unternehmensnamens haben auf die
Verkehrsdurchsetzung jedoch keinen Einfluss.

Die Verwendung der vorstehenden Frage-Formulie-
rungen ist nicht zwingend, wohl aber die Ermittlung von
deren Inhalten. Daher soll — bei Abweichungen von obi-
gem Fragenkatalog mit entsprechender Begriindung —
den jeweiligen Erfordernissen des konkreten Einzelfalles
Rechnung getragen werden, wozu auch weitere sach-
dienliche Aufklarungsfragen gehoren kdnnen.

Bei der Prifung der Verkehrsdurchsetzung ist darauf zu
achten, dass der erforderliche Durchsetzungsgrad in
allen angesprochenen Verkehrskreisen erreicht sein
muss; fuhrt eine Endverbraucherumfrage zu einem aus-
reichenden Durchsetzungsgrad, ist davon auszugehen,
dass dann auch bei den Fachkreisen eine Durchsetzung
mit mindestens dem gleichen Umfang vorhanden ist.

5.18. Verschiebung des Zeitrangs

Ergibt die Prifung, dass einerseits die Marke am Anmel-
detag nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2
oder 3 MarkenG entsprach, also beschreibend oder nicht
unterscheidungskraftig war, andererseits das Schutzhin-
dernis aber nach dem Anmeldetag entfallen ist, so fordert
die Markenstelle den Anmelder auf, sein Einverstandnis
damit zu erklaren (8 37 Abs. 2 MarkenG), dass der Tag,
an dem die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen worden
ist (d.h. der Tag, an dem das Ergebnis der Verkehrsbe-
fragung beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-
geht), als Anmeldetag gilt und fur die Bestimmung des
Zeitranges im Sinne des § 6 Abs. 2 MarkenG maf3geblich
ist. Stimmt er der Verschiebung des Zeitrangs nicht zu,
muss die Anmeldung zuriickgewiesen werden.

5.19. Teilung der Anmeldung

Eine Anmeldung kann in jedem Stadium des Verfahrens
in zwei oder mehrere Anmeldungen geteilt werden (§ 40
MarkenG; § 36 MarkenV). Fir jeden abgetrennten Teil ist
eine gesonderte Teilungserklarung erforderlich. Die Tei-
lungserklarung kann nicht - auch nicht teilweise - widerru-
fen werden.

Der Anmelder muss erklaren, dass die Anmeldung der
Marke fur einzelne aufgefihrte Waren/Dienstleistungen als
abgetrennte Anmeldung weiterbehandelt werden soll. Die
Waren/Dienstleistungen, die aus der Stammanmeldung
ausgeschieden und in die abgetrennte Anmeldung aufge-
nommen werden sollen, miissen genau bezeichnet wer-
den. Die neu entstehenden Verzeichnisse mussen mit dem
urspriinglichen Verzeichnis deckungsgleich sein. Erweite-
rungen und Uberschneidungen sind nicht zuléssig. Soweit
ein Oberbegriff geteilt wird, muss dieser sowohl in der
verbleibenden Stammanmeldung als auch in der abge-
trennten Anmeldung verwendet und durch entsprechende
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Zusétze so eingeschrankt werden, dass sich keine Uber-
schneidungen der Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse
ergeben. Eine Einschrdnkung des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses vor, nach oder mit der Teilung ist
zulassig.

Beispiel fir eine zulassige Teilung:

Der Oberbegriff "Bekleidungsstiicke" kann geteilt werden
in "Bekleidungsstiicke, namlich Hosen" einerseits und
"Bekleidungsstiicke, ausgenommen Hosen" andererseits.
Zulassig ist auch eine Teilung in "Bekleidungsstiicke,
namlich Hosen" in der Stammanmeldung und "Beklei-
dungsstiicke, namlich Hemden" in der abgetrennten
Anmeldung. Dies ist zugleich eine zulassige Einschran-
kung, da alle anderen Bekleidungsstiicke ausgeschlos-
sen werden. Dagegen ware eine Aufteilung in "Beklei-
dungsstiicke, namlich Hosen" zum einen und "Beklei-
dungsstiicke, namlich Damenbekleidung” zum anderen
nicht zuléssig, weil die Damenbekleidung auch Hosen
umfassen kann.

Fur die Bearbeitung beider Anmeldungen bleibt dieselbe
Markenstelle zustandig. Soweit erforderlich werden fir
die Ausgangsanmeldung sowie fir die abgetrennte An-
meldung neue Leitklassen festgelegt.

Auch fur die abgetrennte Anmeldung mussen die nach
§ 32 MarkenG erforderlichen Unterlagen vorliegen. Dies
gilt insbesondere fiir notwendige grafische Wiedergaben
der Marke. Die Markenstelle legt fur jede abgetrennte
Anmeldung eine vollstandige Kopie der Akte mit neuem
Aktenzeichen an, die in der Regel die weiteren notwendi-
gen Unterlagen enthalt. Fir die Nachreichung der Unter-
lagen gilt eine Frist von drei Monaten nach dem Zugang
der Teilungserklarung. Eine Kopie der Teilungserkla-
rung(en) wird zu den Akten der Stammanmeldung ge-
nommen.

Reicht der Anmelder die erforderlichen Unterlagen nicht
fristgemal nach oder zahlt er die Geblihr nicht rechtzei-
tig, teilt die Markenstelle dem Anmelder mit, dass die
abgetrennte Anmeldung als zurickgenommen gilt. Die
Stammanmeldung wird ohne den abgetrennten Teil wei-
terbearbeitet. Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG ist
moglich.

5.20. Insolvenzverfahren

Die Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermo-
gen des Anmelders bewirkt in der Regel keine Unterbre-
chung des Eintragungsverfahrens nach § 240 ZPO
(BPatG 30 W (pat) 270/97, BIPMZ 1999, 265 f.). Insbe-
sondere andert sich der Anmelder durch die Erdéffnung
des Insolvenzverfahrens und die Benennung eines Insol-
venzverwalters nicht. Es erfolgt daher keine Umschrei-
bung der Marke auf den Insolvenzverwalter.

Das Recht zur Verfiigung uber die Marke bzw. die An-
meldung geht auf den Insolvenzverwalter tber (§ 80
InsO). Er wird im Markenverfahren Beteiligter kraft Am-
tes. Der Insolvenzverwalter ist nicht Vertreter des Anmel-
ders und wird daher nur als dessen Zustellungsbevoll-
méachtigter im Register und in den Akten vermerkt.

Die vom Anmelder erteilten Vollmachten erléschen mit
der Eréffnung des Insolvenzverfahrens. Fir die Bestel-
lung eines neuen Vertreters ist der Insolvenzverwalter
zustandig. Auf Antrag des Insolvenzverwalters wird das
Insolvenzverfahren als Verfllgungsbeschrankung einge-
tragen bzw. in den Akten vermerkt (88 29 Abs. 3, 31
MarkenG).



Die Bundesrepublik Deutschland bzw. das Deutsche
Patent- und Markenamt als Registrierungsbehérde ge-
werblicher Schutzrechte sind nicht Beteiligte im Insol-
venzverfahren und nicht Drittschuldner im Sinne des
Vollstreckungsrechtes.

6. Beanstandungsbescheid

Die Markenstelle teilt dem Anmelder Mé&ngel bei den
Anmeldungserfordernissen und bestehende Schutzhin-
dernisse in einem Beanstandungsbescheid mit und ge-
wahrt eine Frist zur Stellungnahme.

Der Beanstandungsbescheid enthalt in kurzer und ver-
standlicher Form alle Feststellungen, die der Eintragung
entgegenstehen; die Vorschriften, auf die sich die Bean-
standung stiitzt, werden angegeben. Fundstellen aus
Literatur und Rechtsprechung werden so zitiert, dass sie
der Anmelder nachpriifen kann. Die Argumentation ist
— auch im Hinblick auf die zitierte Rechtsprechung —
konkret und einzelfallbezogen. Hinweise auf unverdéffent-
lichte Entscheidungen mussen zumindest das Aktenzei-
chen enthalten, um dem Anmelder die Gelegenheit zur
Akteneinsicht zu geben. Besonders schwierig zu be-
schaffende oder nicht allgemein zugangliche Fundstellen
werden in Kopie beigefligt. Die Markenstelle Gibersendet
dem Anmelder Ergebnisse einer Recherche im Internet,
in Zeitungen oder Druckschriften und weiteres Recher-
chematerial in der Regel bereits mit dem Beanstan-
dungsbescheid oder jedenfalls eine angemessene Zeit
vor Beschlussfassung zur Kenntnisnahme und zur even-
tuellen Stellungnahme. Eine Ubersendung der Ergebnis-
se einer erneuten Recherche ist entbehrlich, wenn das
neue Material nur die urspriingliche Argumentation besta-
tigt.

Beanstandungsbescheide ergehen schriftlich. Zur Be-
schleunigung des Verfahrens kénnen geringfiigige Méngel
auch telefonisch beanstandet werden. Die Markenstelle
wird in der Regel eine schriftiche AuRerung anfordern.
Wenn die Beanstandung das Waren-/Dienstleistungsver-
zeichnis betrifft, schlagt die Markenstelle — soweit mdglich —
eine konkrete zulassige Formulierung vor.

Die Markenstelle darf eine Entscheidung nur auf Um-
sténde stitzen, die den betroffenen Verfahrensbeteiligten
mit Gelegenheit zur AuRerung mitgeteilt worden sind
(rechtliches Gehor nach § 59 Abs. 2 MarkenG).

7. Entscheidung

Beseitigt der Anmelder die Méngel der Anmeldung und
raumt er die Bedenken gegen die Schutzfahigkeit aus,
wird die Marke eingetragen.

Lasst der Anmelder die eingeraumte Frist ohne Stellung-
nahme verstreichen, weist die Markenstelle die Anmel-
dung nach Lage der Akten mit kurzer Begriindung zu-
ruck.

R&aumt die Stellungnahme des Anmelders die Bedenken
hinsichtlich der Eintragungsféahigkeit nicht aus, weist die
Markenstelle die Anmeldung durch Beschluss zuriick und
begrundet dies im Einzelnen (8§ 37 Abs. 1 MarkenG).

8. Erinnerungsverfahren und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erstpriifers der Markenstelle
kann innerhalb eines Monats Erinnerung eingelegt wer-
den (8 64 MarkenG). Die Erinnerung ist geblhrenpflich-

tig.
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Der Erstprifer hilft der Erinnerung ab und hebt den Zu-
rickweisungsbeschluss auf, wenn die Erinnerung zulés-
sig ist und er sie als begriindet ansieht (8§ 64 Abs. 3 Mar-
kenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zuléssig. Hilft er der Erin-
nerung nicht ab, legt er die Akte dem Erinnerungsprufer
zur Durchfiihrung des weiteren Verfahrens vor.

Im Erinnerungsverfahren wird von Amts wegen die ge-
samte Sach- und Rechtslage unter allen entscheidungs-
erheblichen Gesichtspunkten und unter Wirdigung der
Erinnerungsbegrindung erneut geprift. Der Erinne-
rungsprifer entscheidet Uber die Zuléssigkeit der Erinne-
rung, insbesondere die Einhaltung der Erinnerungsfrist
und die Zahlung der Gebihr.

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begrinden. Auf die
zutreffenden Grinde des Erstbeschlusses kann Bezug
genommen werden, um unnétige Wiederholungen zu
vermeiden. Hat der Anmelder die Erinnerung nicht oder
nicht mit neuem Vortrag begriindet, und erweist sich der
Erstbeschluss als rechtsfehlerfrei, wird der Erinnerungs-
prufer zur Begriindung des Erinnerungsbeschlusses in
vollem Umfang auf die Grinde des Erstbeschlusses
verweisen. Wird der Erinnerung stattgegeben, reicht eine
kurze Begriindung aus.

Dem Erinnerungsbeschluss ist eine Rechtsmittelbeleh-
rung beizufiigen, es sei denn, der Zurlckweisungsbe-
schluss des Erstpriifers wird vollstandig aufgehoben.

9. Beschwerde und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erinnerungspriifers kann
innerhalb eines Monats Beschwerde eingelegt werden
(8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Beschwerde ist gebiih-
renpflichtig.

Die Beschwerde ist schriftlich (Brief/Telefax) oder elekt-
ronisch (elektronisches Formular unter
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadire
kt/index.html)

beim Deutschen Patent- und Markenamt (nicht beim
Bundespatentgericht) einzulegen.

Der Erinnerungsprufer hilft der Beschwerde ab und hebt
den Zuriickweisungsbeschluss auf, wenn die Beschwer-
de zuléssig ist und er sie als begriindet ansieht (Abhilfe
§ 66 Abs. 5 MarkenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zulassig.
Hilft er der Beschwerde nicht ab, legt er die Akte ohne
sachliche Stellungnahme innerhalb eines Monats dem
Bundespatentgericht zur Durchflihrung des weiteren Ver-
fahrens vor. Diese Frist ist auch dann einzuhalten, wenn
eine Beschwerdebegriindung angekiindigt ist, jedoch
innerhalb eines Monats nicht eingeht.

Uber die Beschwerde entscheidet ein Marken-
Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, der mit drei
rechtskundigen Mitgliedern besetzt ist.

Wird Uber eine Erinnerung nicht innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach ihrer Einlegung entschieden, steht
dem Erinnerungsfuhrer die Moglichkeit der Durchgriffs-
beschwerde offen. Diese ist zuléssig, wenn er nach Ab-
lauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung stellt und das
Deutsche Patent- und Markenamt nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang des Antrags uber die Erinne-
rung entscheidet (§ 66 Abs. 3 MarkenG).


http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html

10. Wiedereinsetzung und Weiterbehand-
lung

10.1. Wiedereinsetzung (8§ 91 MarkenG)

Die Markenstelle Uberpruft die Einhaltung der gesetzli-
chen Fristen. Eine gesetzliche Frist liegt vor, wenn die
Versdumung einer Frist nach gesetzlicher Vorschrift ei-
nen Rechtsnachteil zur Folge hat. Ist eine Eingabe nach
Ablauf der gesetzlichen Frist eingegangen oder nicht
rechtswirksam - beispielsweise ohne Unterschrift — einge-
reicht, wird dies dem Anmelder mitgeteilt. Bei unver-
schuldeter Fristversdumung kann der Anmelder Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand beantragen.

Als Wiedereinsetzungsantrag ist jede AuRerung des An-
melders zu werten, die seinen Willen erkennen lasst,
dass die Anmeldung trotz der versdumten Frist weiterbe-
arbeitet werden soll.

Der Wiedereinsetzungsantrag muss innerhalb von zwei
Monaten nach Wegfall des Hindernisses und ein Jahr
nach Ablauf der versdumten Frist gestellt werden. Die
eine Wiedereinsetzung begriindenden Tatsachen sind
anzugeben. Innerhalb dieser Antragsfrist ist auch die
versdumte Handlung nachzuholen.

Der Antragsteller muss die Tatsachen, die die Wiederein-
setzung begrinden, glaubhaft machen. Die Glaubhaftma-
chung kann auch noch nach Ablauf der Antragsfrist erfol-
gen. Uber den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die
Markenstelle, die auch fur die Sachentscheidung zustan-
dig ist.

Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, soll
gleichzeitig auch in der Sache entschieden werden.
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10.2. Weiterbehandlung der

(8 91a MarkenG)

Hat der Anmelder eine vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt gesetzte Frist versaumt und ist daraufhin ein
Beschluss ergangen, kann er innerhalb eines Monats
Weiterbehandlung beantragen. Hierzu ist die versaumte
Handlung innerhalb dieser Frist nachzuholen und die
erforderliche Gebiihr zu zahlen. Uber den Antrag ent-
scheidet die Markenstelle, die auch fir die Sachentschei-
dung zustandig ist. Gibt die Markenstelle dem Antrag
statt, wird der Beschluss wirkungslos, ohne dass es sei-
ner ausdriicklichen Aufhebung bedarf.

Anmeldung

Zur Klarstellung: Der Anwendungsbereich der Vorschrift
des § 91a MarkenG ist auf Zuriickweisungen beschréankt,
die aufgrund der Versaumung einer von der Markenstelle
gesetzten (nicht einer gesetzlichen) Frist erfolgt sind.

11. Eintragung und Veroffentlichung

Wenn alle Anmeldeerfordernisse erfullt und keine
Schutzhindernisse gegeben sind, wird die Marke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte elekt-
ronische Register eingetragen und veréffentlicht.

Seit der ersten Publikationswoche 2004 erfolgt die Verof-
fentlichung im Markenblatt nur noch in elektronischer
Form

(http://www.dpma.de/service/e dienstleistungen/dpmareq
ister/index.html).

Der Markeninhaber erhélt eine Urkunde Uber die Eintra-
gung der Marke und eine Bescheinigung Uber die sonsti-
gen in das Register eingetragenen Angaben.


http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmaregister/index.html
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