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2EU-Markenrechtsreform

Rechtlicher Hintergrund

� Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 - in Kraft 
getreten am 13. Januar 2016

� Zweck: 
• Stärkung der Rechte der Markeninhaber
• Weitere Harmonisierung der Markensysteme der EU-

Mitgliedstaaten

� Umsetzung in nationales Recht durch 
Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

� Frist zur Umsetzung: i.d.R. 14. Januar 2019
• (Ausnahme: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)



3EU-Markenrechtsreform

• Neue Markenkategorie: Gewährleistungsmarke

• Neue Markenformen – Wegfall des Erfordernisses der 

grafischen Darstellbarkeit

• Neue Schutzhindernisse im MarkenG

• Widerspruchsverfahren – Grundsystematik, neue 

Widerspruchsgründe, Benutzung

• Eintragung von Lizenzen im Register

• Schutzende, Fristen im Verlängerungsverfahren

• Sonstiges

Änderungen im Überblick
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• Neue Markenkategorie: Gewährleistungsmarke

•

•

•

•

•

•

Änderungen im Überblick



Gewährleistungsmarke
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Gewährleistungsmarke

6EU-Markenrechtsreform

Gütezeichen

Fütterung ohne 
gentechnisch 
veränderte 
Futtermittel

Milch erfüllt best. 
Kriterien in Bezug 
auf Geschmack, 
Sensorik, Geruch

Karton stammt aus 
nachhaltiger 
Forstwirt-
schaft

Wohl herstellereigene Angabe



Gewährleistungsmarke

� Gewährleistungsmarke ist… 

• …eine Marke, mit der der Inhaber garantiert, dass die Waren/DL, 
für die sie eingetragen ist, bestimmte Eigenschaften in Bezug auf

• das Material, 

• die Art und Weise der Herstellung/Erbringung, 

• die Qualität,

• die Genauigkeit

� oder andere Eigenschaften (nicht geografische Herkunft)

aufweisen.

� Hauptmerkmale 

• Neutralität

• Überwachung/Kontrolle

• Transparenz
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Gewährleistungsmarke
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Markenkategorie:

Individualmarken

Kollektivmarken

Gewährleistungsmarken

Inhaber: 

Jeder

rechtsf. Verband

Jeder #

Hauptfunktion:

Herkunftshinweis

Herkunftshinweis

Gewährleistungs-

hinweis

Satzung:

Nein

Ja

Ja

# der selbst nicht 

Hersteller/Händler/Erbringer der 

beanspruchten Waren/DL ist

Gebühr:

300

900

900

§§ 106 a – h MarkenG 
(neuer Teil 5)



Gewährleistungsmarke
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1. Inhaber der 

Gewährleistungsmarke ist …

2. Die Produkte, für die eine 

Gewährleistung bestehen soll, sind 

…

3. Eigenschaften, die von der 

Gewährleistung umfasst werden 

sollen, sind …

4. Die Gewährleistungsmarke darf 

nur für Produkte verwendet 

werden, die die Prüfungskriterien 

… erfüllen.

5. Wenn diese Bedingungen nicht 

erfüllt sind, passiert …

6. Die Prüfung der Produkte erfolgt 

durch …

7. Bei Zuwiderhandlungen gegen 

diese Satzung darf die Marke nicht 

weiter verwendet werden … 

Satzung
…

- Erklärung zur Neutralität
- Eigenschaften, die 

gewährleistet werden
- Bedingungen für die 

Benutzung
- Angaben zur Prüfung 

und Überwachung

Eintrag in DPMAregister (PDF), ebenso Satzungsänderungen 
(Wirksamkeitsvoraussetzung)



Gewährleistungsmarke
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§ 106 a Abs. 1 S. 2 MarkenG (Unterscheidungskraft):

Die Marke muss geeignet sein, Produkte, für die eine Gewährleistung 

besteht, von solchen Produkten zu unterscheiden, für die keine 

Gewährleistung besteht. 

§ 106 e Abs. 2 MarkenG (Irreführungsgefahr): 

Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird auch dann 

zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den 

Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, 

insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre 

sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke. 



Gewährleistungsmarke
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Haltung des DPMA:

Der gewährleistende Charakter einer Gewährleistungsmarke muss –

jedenfalls ansatzweise - aus der Marke heraus erkennbar sein, damit sie 

konkret unterscheidungskräftig ist.

Ein diesbezüglicher Mangel kann über Verkehrsdurchsetzung 

überwunden werden! 

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten!



Gewährleistungsmarke
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Elektronische Anmeldung: 

• Satzung hochladbar 

• ggf. Hinweis auf fehlende Satzung (Nachreichung möglich)



Gewährleistungsmarke
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Das überarbeitete Anmeldeformular (1):

×



Gewährleistungsmarke
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Das überarbeitete Anmeldeformular (2):

×



� DPMAregister / Expertenrecherche

� Anzeige in der Registerauskunft

Gewährleistungsmarke
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IndividualmarkeGewährleistungsmarke

EU-Markenrechtsreform



Änderungen im Überblick
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•

• Neue Markenformen – Wegfall des Erfordernisses 

der grafischen Darstellbarkeit

•

•

•

•

•



Neue Markenformen
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Bisher gem. § 8 Abs. 1 
MarkenG:

Marke grafisch 
darstellbar

Jetzt gem. § 8 Abs. 1 
MarkenG:

Schutzgegenstand klar 
und eindeutig 
bestimmbar



Neue Markenformen - Übersicht
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§ 6 ff MarkenV:
� Wortmarke 
� Bildmarke
� Wort-/Bildmarke
� Dreidimensionale Marke
� Farbmarke
� Kennfadenmarke
� Klangmarke - bisher: Hörmarke
� Positionsmarke

� Bewegungsmarke bisher: Sonstige Marke
� Hologrammmarke

� Mustermarke
� Multimediamarke
� Sonstige Marke - bisher umfassender



Markenformen und Datenformate
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Markenform Datenformat Bemerkung

Wortmarke Übliche Zeichen

Wort-/Bildmarke JPEG

Bildmarke JPEG

3-D-Marke JPEG oder OBJ .obj = Format von 3D-Grafik

Farbmarke JPEG

Kennfadenmarke JPEG

Klangmarke JPEG oder MP3 Bisher: Hörmarke

Positionsmarke JPEG Bisher: sonstige Marke

Mustermarke JPEG Bisher: sonstige Marke

Bewegungsmarke JPEG oder MP4 Bisher: sonstige Marke

Hologrammmarke JPEG oder MP4 Bisher: sonstige Marke

Multimediamarke MP4

Sonstige Marken JPEG, MP3, MP4 oder Text z.B.  Geruchsmarken



Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: geräuschhafte Klangmarke = nicht durch Notenschrift darstellbarer Klang

erst jetzt registerfähig, weil geräuschhafte Klangmarken weder unmittelbar noch 
mittelbar grafisch durch Notenschrift darstellbar sind

⇒ Erfordernis grafische Darstellbarkeit entfallen und Sounddatei technisch 
möglich

⇒ Schutzfähigkeit? 
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Neue Markenformen – im Einzelnen
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Neu: Multimediamarke = Kombination von Bild/Film- und 
Soundelementen (derzeitige Interpretation) 

erst jetzt möglich, weil Multimediamarken jedenfalls aufgrund des 

Geräuschanteils weder unmittelbar noch mittelbar grafisch darstellbar sind

⇒ Erfordernis grafische Darstellbarkeit entfallen und Filmdatei technisch möglich

⇒ Schutzfähigkeit?



Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: Hologrammmarke = Marke aus holografischen Elementen 

erst jetzt möglich, weil Hologramme weder unmittelbar grafisch noch mittelbar 
darstellbar waren (aA teils BPatG)

⇒ Erfordernis grafische Darstellbarkeit entfallen + Filmdatei technisch möglich

⇒ Schutzfähigkeit?

22EU-Markenrechtsreform



Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: Sonstige Marke = Marke, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 
12 MarkenV fällt (Auffangtatbestand § 12 a MarkenV) 

• Mischformen der Markenformen, in einer Datei in einem Dateiformat (!), z.B.

- Hologramm und Sound

- Muster und Hologramm

- Bewegung und Position

• nicht an den Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken, wie

- Tastmarken (in Spezialfällen denkbar) 

- Geruchsmarken (wohl weniger denkbar) 

• alle denkbaren weiteren Markenformen, insbes. 

- Markendarstellung ausschließlich durch Text „Temperierung der 
Verkaufsräume für Sommerbekleidung auf 5 °C“ 
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Neue Markenformen
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Markendarstellungen ohne Text 

oder Bild

- Urkunde

- Registerauszug

- Priobeleg

- Heimatbescheinigung

- Beschluss

Hinweis auf DPMAregister

Abdruck eines QR-Codes

?

!



Neue Markenformen
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Neue Markenformen
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Wie erfolgt die Suche ?

� Markentext:  happyhop

� Wiener Klassifikation: Masken- oder Fantasieköpfe (Kl. 4.5.21)

� Neu: Suchschlagworte : Smiley



Neue Markenformen

Suche mittels Suchschlagworten

� bunte Farbnebel

Nebelschwaden

Polarlichter

Feuerwerk

bunter Dampf

�

27EU-Markenrechtsreform

Herzschlag
dynamisch
vier Töne
EKG



Neue Markenformen
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• Das überarbeitete Anmeldeformular: W 7005 nebst 
Anlagen W 7005.1 bis W 7005.4



Neue Markenformen
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• Das überarbeitete Anmeldeformular: W 7005 nebst 
Anlagen W 7005.1 bis W 7005.4



Neue Markenformen

30EU-Markenrechtsreform

• Das überarbeitete Anmeldeformular: W 7005 nebst 
Anlagen W 7005.1 bis W 7005.4



31EU-Markenrechtsreform

•

•

• Schutzhindernisse

•

•

•

•

Änderungen im Überblick
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§ 8 Abs. 2 Nr. 9-12  MarkenG: 

Nach nationalen oder europäischen Rechtsvorschriften oder    

Übereinkommen geschützte Bezeichnungen 

� geschützte geografische Angaben (g.g.A.)

� geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.)

(Lebensmittel, Agrarprodukte, Wein, Spirituosen)

� garantiert traditionelle Spezialitäten (g.t.S.) DOOR

(Lebensmittel und Agrarprodukte)

� traditionelle Weinbezeichnungen

� geschützte Sortenbezeichnungen

Neue Schutzhindernisse im MarkenG

DOOR 
E-Bacchus 
E-SpiritDrinks

E-Bacchus

CPVO Variety Finder 



Neue Schutzhindernisse im MarkenG

33EU-Markenrechtsreform

wenn

• Markendarstellung „beinhaltet“ eine geschützte 
Bezeichnung oder lehnt sich daran an 

dann

• Waren im WDVZ müssen Erzeugnissen der 
jeweiligen Schutzbestimmung entsprechen

sonst

• Zurückweisung der Eintragung als Marke

gem. § 8 Abs. 2 Nr. 9 – 12 MarkenG



Neue Schutzhindernisse im MarkenG

� Beispiel
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Markenanmeldung „Kaisers Schwarzwälder Schinken“

in Klasse 29 für „Schinken“ enthält

g.g.A. „Schwarzwälder Schinken“

-> Einschränkung WDVZ auf

„Schinken, der der Spezifikation der g.g.A. „Schwarzwälder

Schinken“ entspricht.“
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•

•

•

• Widerspruchsverfahren – Grundsystematik, neue 

Widerspruchsgründe, Benutzung

•

•

•

Änderungen im Überblick



Widerspruchsverfahren, neue Systematik
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Max M.

120,- € 

Wid. 
Nr. 1

genau 
eines

Wid. 
Kz.

Bisher:

Max M.

120,- € 

Wid. 
Nr. 2

genau 
eines

Wid. 
Kz.



Widerspruchsverfahren, neue Systematik
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Max M.

250,- €

Wid. 
Nr. 1

genau 
eines

Wid. 
Kz.

noch 
eines

50,- €

Wid. 
Kz.

noch 
eines

50,- €

Wid. 
Kz.

noch 
eines

50,- €

Wid. 
Kz.

noch 
eines

50,- €

Wid. 
Kz.

Jetzt (Eingang Widerspruch ab 
14. Januar 2019) § 42 Abs. 3 MarkenG:



Neue Widerspruchsgründe
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Neue Gründe (Widerspruchskennzeichen), aus denen 

Widerspruch erhoben werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 

MarkenG):

� geschützte geografische Angabe - g.g.A.

� geschützte Ursprungsbezeichnung - g.U.

Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 3 MarkenG ist zu beachten – nur 

bei Markenanmeldungen anwendbar, die ab dem 14.01.2019 

eingereicht wurden.



Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG
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� Strengere Anforderungen an die Darlegung – „Nachweis“ statt 

„Glaubhaftmachung“ (aber: eidesstattliche Versicherung reicht aus!)

� Änderungen in der Berechnung der Benutzungsschonfrist und des 

Benutzungszeitraums

� Anzeige der Benutzungsschonfrist im Register gemäß 

§ 25 Nr. 20 a MarkenV

� Der „zweite Benutzungszeitraum“ des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG 

entfällt

� Übergangsvorschrift § 158 Abs. 5 MarkenG beachten



Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG

Eingang Widerspruch

bis 13.01.2019 ab 14.01.2019

Beginn 
Benutzungs-
schonfrist (BSF)

Tag der Eintragung
bzw. Tag Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens 
(Rechtskraft)

Ablauf Widerspruchsfrist 
bzw. Tag Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens 
(Rechtskraft)

Ende BSF �
Einrede zulässig

Beginn + 5 Jahre

Benutzungs-
zeitraum für 
Nachweis

5 Jahre vor Veröffentlichung
Eintragung angegriffene 
Marke

5 Jahre vor Anmelde-
/Prioritätstag angegriffene 
Marke

2. Benutzungs-
zeitraum

5 Jahre vor Entscheidung entfallen

Rechtsgrundlagen §§ 158 Abs. 5 MarkenG (n.F.)
i.V.m. 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 
MarkenG a.F.

§§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 
MarkenG (n.F.)
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Auswirkungen auf Formulare

� Bitte verwenden Sie

• die neuen Widerspruchsformulare 

o Hauptformular W7202 

• zwei Formulare für die Anlagen 

− W7202.1 - registriertes Zeichen 

− W7202.2 – nichtregistriertes Zeichen

� Näheres entnehmen Sie bitte den überarbeiteten 
Kostenhinweisen und Merkblättern.
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•

•

•

•

• Eintragung von Lizenzen im Register

•

•

Änderungen im Überblick



Eintragung von Lizenzen im Register
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§ 30 Abs. 6 MarkenG iVm § 43 a, b MarkenV

� Lizenzen können im Register des DPMA eingetragen werden 

� Eintragung im Register aber nicht notwendig für die materiell-rechtliche 

Wirksamkeit einer Lizenz 

� Antrag des Inhabers oder Lizenznehmers mit Zustimmung des jeweils 

anderen

� Eintragung, Änderung und Löschung einer Lizenz im Register sind 

gebührenpflichtig (je 50 €), jedoch nicht reine Namens-/ 

Adressänderungen des Lizenznehmers

Bitte nutzen Sie die neuen Formulare W 7633, W 7634 und W 7635!



Eintragung von Lizenzen im Register

44EU-Markenrechtsreform

� Lizenznehmer (Name, Rechtsform, Ort und PLZ des Wohnsitzes oder 

des Sitzes) 

� Lizenzart (ausschließliche oder einfache Lizenz)

� ggf. Unterlizenz 

� Beschränkungen: 

• gegenständlich beschränkte Lizenz (nur für Teil der Waren oder 

Dienstleistungen) 

• räumlich beschränkte Lizenz (nur für Teilgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland) 

• befristet oder unbefristet



Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft
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§ 42 c MarkenV

� = unverbindliche Erklärung von Anmeldern oder Inhabern, dass sie bereit 
sind, ihre Marke zu lizenzieren oder zu veräußern

� gebührenfreie Aufnahme ins Register

� keine materiell-rechtliche Wirkung

� Rücknahme jederzeit möglich

� Lizenzbereitschaftserklärung ist unzulässig, wenn eine ausschließliche, 
unbeschränkte Lizenz eingetragen ist oder dem DPMA ein Antrag auf 
Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt



� „DPMAdirektWeb“ – neue Datenfelder zu 
Bereitschaftserklärung  zur Lizenzierung / Veräußerung: 

DPMAdirektWeb
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� W 7005 – Markenantragsformular 

• In neuem Feld (13) „Sonstige Erklärungen“
Der Anmelder ist bereit zur

Lizenzierung der Marke (§ 42c MarkenV)

Veräußerung der Marke (§42c MarkenV)

Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft
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� W 7636 – Bereitschaftserklärung (eingetragene 
Marken)
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•

•

•

•

•

• Schutzende, Fristen im Verlängerungsverfahren

•

Änderungen im Überblick



Verlängerungen/Umklassifizierung
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§ 47 MarkenG

� Veränderte Berechnung des Schutzendedatums

� Verlängerungsgebühr sechs Monate vor Schutzende fällig

� Unterrichtungspflicht über Ablauf der Schutzdauer mindestens 6 

Monate im Voraus (Ziel: 8 Monate)

§ 22 MarkenV aufgehoben

� Umklassifizierung entfällt – sowohl im Verlängerungsverfahren, als 

auch auf Antrag (§ 22 MarkenV aufgehoben)



Schutzendedatum
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Eintragung bis 
zum 13.01.2019

10 Jahre

Schutz-

ende

Ende des Monats 
des AT

Eintragung ab dem 
14.01.2019

10 Jahre

Schutz-

ende

AT



Verlängerungsgebühr
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Ablauf 
Schutzdauer bis 
zum 31.01.2020

10 Jahre

Schutz-
ende

Ablauf 
Schutzdauer ab 
dem 01.02.2020

10 Jahre

Schutz-
ende6 Mon. 6 Mon.

2 + 4 Mon. 

Mitteilung über Ablauf 
der Schutzdauer



Beispiel Verlängerung 

Anmeldetag

17. Januar 
2019

Unterrichtung 
Ablauf 

Schutzdauer

Mai 2028

Fälligkeit der 
Verlängerungs-

gebühr

17. Juli 2028

Schutzende

Ende der 
Zahlungsfrist 

ohne Zuschlag

17. Januar 
2029

Ende der 
Zahlungsfrist 
mit Zuschlag

17. Juli 2029

Neue 
Schutzperiode

18. Januar 
2029
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•

•

•

•

•

•

• Sonstiges

Änderungen im Überblick



Sonstige Änderungen
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• Cooling-Off (§ 42 Abs. 4 MarkenG)

• Bemerkungen Dritter (§ 37 Abs. 6 MarkenG)

• „Nichtigkeitsverfahren“ statt „Löschungsverfahren“ 

(Überschrift Abschnitt 3 des MarkenG)

• Übrige Änderungen im Verfalls- und 

Nichtigkeitsverfahren erst ab Mai 2020



Sonstige Änderungen

� Möglichkeit zum Datenim- und -export bei DPMAdirektWeb

55EU-Markenrechtsreform

Ab 1.04.2019

� Anträge auf internationale Registrierungen über 
DPMAdirektWeb und DPMAdirektPro einreichbar

� Nachgänge zu anhängigen Verfahren über DPMAdirektPro



Was können Sie tun?
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• Nutzen Sie bitte die neuen Antragsformulare! 

Insbesondere für Anmeldung und Widerspruch (mit den 

entsprechenden Anlagen)

• Beachten Sie die neue Gebührenstruktur im Widerspruchsverfahren!

• Wählen Sie konsistente Markenformen/-formate zu den 

Markendarstellungen!

• Geben Sie uns Hinweise zu etwaigen Fehlern in neuen Textpassagen!

• Haben Sie Verständnis für kleinere Reibungsverluste in der 

Umstellungsphase!
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•

•

•

•

•

•

•

Änderungen im Überblick
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Für Fragen rund um das Thema Markenrechtsmodernisierungsgesetz 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

So können Sie uns erreichen: 

Zentraler Kundenservice des DPMA
Telefon:+49 89 2195 – 1000
E-Mail: info@dpma.de

Die Präsentation finden Sie unter:
https://www.dpma.de/download_mamog_19/

Rückfragen? Ihr kurzer Draht zu uns!
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