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Internationale Registrierung von Marken

Der Inhaber einer deutschen Marke kann den Schutz
flr seine Marke im Wege der internationalen Registrie-
rung Uber das sogenannte Madrider System auf andere
Staaten ausdehnen.

Das Madrider System beruht auf dem Madrider Ab-
kommen (ber die internationale Registrierung von
Marken (MMA) und dem Protokoll zu diesem Abkom-
men (PMMA). Seit dem 31. Oktober 2015 gehoren alle
Vertragsparteien des Madrider Systems dem PMMA
an. Damit sind fiir internationale Anmeldungen nur
noch die Regelungen des PMMA anzuwenden. Die
Marke wird in einem Internationalen Register eingetra-
gen, das von der Weltorganisation fiir Geistiges Eigen-
tum (World Intellectual Property Organization - WIPO /
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle -
OMPI) gefiihrt wird. Die internationale Registrierung
vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz,
wie wenn die Marke unmittelbar bei der dortigen nati-
onalen Behorde angemeldet worden waére.

Die internationale Registrierung nach dem Madrider
System hat gegeniiber der Direktanmeldung in anderen
Staaten den Vorteil, dass nur ein Antrag gestellt wer-
den muss.

Wichtiger Hinweis!

Die internationale Registrierung ist nur flr grafisch dar-
stellbare Marken mdglich, da WIPO nur grafische Mar-
kendarstellung akzeptiert.

In welchen Staaten kann nach dem Madrider Sys-
tem Markenschutz erlangt werden?

Eine deutsche Marke kann in allen anderen Vertrags-
parteien des Madrider Systems geschiitzt werden.

Der Kreis der Vertragsparteien vergrofRert sich standig.
Der jeweils aktuelle Stand der Vertragsparteien kann
Uber die Internetadresse der WIPO unter
https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/mem-
bers/index unter dem Stichwort "Membership" abge-
fragt werden.

Wer kann eine internationale Registrierung be-
antragen?

Um den Schutz lhrer Marke auf andere Vertragspar-
teien auszudehnen, missen Sie

- eine tatsachliche und nicht nur zum Schein beste-
hende gewerbliche oder Handelsniederlassung in
Deutschland haben;

oder
- lhren Wohnsitz in Deutschland haben;
oder

- die deutsche Staatsangehdorigkeit besitzen.

Wie kann eine internationale Registrierung bean-
tragt werden?

Fir einen Antrag auf internationale Registrierung ist
das von der WIPO herausgegebene Formblatt MM2 zu
verwenden. Dieses und alle weiteren im Text genann-
ten Formblatter und Vordrucke kénnen beim Kunden-
service des Deutschen Patent- und Markenamts bezie-
hungsweise bei der WIPO bestellt oder Uber die Inter-
netadresse https://www.wipo.int/en/web/madrid-sys-
tem/forms/index (Achtung: einige WIPO-Formulare fin-
den sich unter "Additional downloadable forms") bezie-
hungsweise https://www.dpma.de/service/formu-

lare/index.html abgerufen werden.

Falls der Antrag auf internationale Registrierung eine
angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marke zur
Basis hat, wird dringend empfohlen, den Antrag erst
nach Bekanntwerden des Aktenzeichens der Basis-
marke (zum Beispiel Erhalt der Empfangsbescheini-
gung) einzureichen, da ohne Aktenzeichen der Basis-
marke eine Prifung des internationalen Gesuchs durch
das DPMA nicht moglich ist.

Deshalb ist es zweckmaRig, die Basismarke elektronisch
beim DPMA anzumelden, da der Anmelder deren Ak-
tenzeichen sofort erhélt (Informationen unter
https://www.dpma.de/marken/anmeldung/in-
dex.html — Internet-Dienste — DPMAdirekt). Durch den
moglichen spadteren Anmeldetag der internationalen
Registrierung entstehen grundsétzlich keine rechtli-
chen Nachteile, da in der Regel die Prioritdt der deut-
schen (Basis-)Anmeldung beansprucht werden kann.

Allerdings besteht bei Gesuchen auf Basis einer Anmel-
dung das Risiko, den Schutz der internationalen Regis-
trierung zu verlieren, wenn die Basismarke nicht oder
nur teilweise eingetragen wird.

Welche Sprache ist zu verwenden?

Internationale Gesuche kénnen beim DPMA in engli-
scher oder franzosischer Sprache eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis immer in der gewahlten Sprache ab-
gefasst sein muss. Es gilt sonst als nicht beigefiigt, was
sich nachteilig auf das Datum der internationalen Re-
gistrierung auswirken kann.

Wie sind die Formblatter der WIPO auszufiillen?

Die Formblatter sind mit Schreibmaschine oder mit PC
auszufillen.

Eine Ausfiillanleitung fur das Formblatt MM2 kénnen
Sie bei der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts anfordern oder Uber das Internet
(https://www.dpma.de/service/formulare/marken/in-
dex.html) abrufen.
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Wo ist der Antrag auf internationale Registrie-
rung einzureichen?

Das ausgefillte WIPO-Formblatt ist in an folgende
Adresse zu senden:

Deutsches Patent- und Markenamt
80297 Miinchen

Es empfiehlt sich, fiir das Begleitschreiben an das Deut-
sche Patent- und Markenamt, stets das Formular
M 8005 zu verwenden.

Vor der Versendung per Post kann der Antrag auch
vorab per Telefax an das Deutsche Patent- und Marken-
amt gesendet werden.

Die Telefaxnummer hierfir lautet +49 89 2195-2221.

Was geschieht mit lhrem Antrag nach Eingang
beim Deutschen Patent- und Markenamt?

Das Deutsche Patent- und Markenamt prift im We-
sentlichen, ob die im Antrag auf internationale Regist-
rierung bezeichnete Marke mit der deutschen Marke
Ubereinstimmt und ob das im internationalen Antrag
angegebene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
nicht weiter gefasst ist als dasjenige der nationalen
Marke. Sind die Voraussetzungen erfllt, leitet das
Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag an die
WIPO weiter und bestatigt auBerdem das Datum, an
dem der Antrag auf internationale Registrierung einge-
gangen ist. Dieses Datum bestimmt in der Regel das Da-
tum der internationalen Registrierung.

Was geschieht mit lhrem Antrag nach Eingang bei
der WIPO?

Die WIPO prift, ob der Antrag auf internationale Regis-
trierung allen Erfordernissen fir die Eintragung in das
internationale Register entspricht.

Ist dies der Fall, tragt die WIPO die Marke in das
Internationale Register ein und teilt den Vertragspar-
teien, in denen Schutz beansprucht wird, die internati-
onale Registrierung mit. Die Marke hat damit in diesen
Vertragsparteien Schutz, als ob sie dort unmittelbar re-
gistriert worden ware. Die Behdrden der benannten
Vertragsparteien haben jedoch innerhalb einer Frist
von einem Jahr beziehungsweise 18 Monaten ab der
Mitteilung durch die WIPO die Moglichkeit, der Marke
den Schutz in ihrem Gebiet zu versagen. Wird der
Schutz in einer der benannten Vertragsparteien ganz
oder teilweise versagt, und ist der Antragsteller weiter-
hin an einem Markenschutz in dieser Vertragspartei in-
teressiert, kann er sein Begehren bei den Behérden die-
ser Vertragspartei nach den dort geltenden Vorschrif-
ten weiterverfolgen. In der Regel ist hierfir die Bestel-
lung eines dort ansassigen Vertreters erforderlich.

Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung
nicht den Erfordernissen fiir eine Eintragung im Inter-
nationalen Register, erlasst die WIPO einen Bescheid, in
dem der Antragsteller oder die nationale Behorde auf-
gefordert werden, bestehende Mangel innerhalb einer
Frist von drei Monaten zu beseitigen. Erfolgt die Man-
gelbeseitigung nicht innerhalb dieser Frist, kann dies
dazu fiihren, dass der Antrag auf internationale Regist-
rierung als zuriickgenommen gilt.

Mit welchem Datum erfolgt die internationale
Registrierung?

Grundsatzlich erfolgt die internationale Registrierung
mit dem Datum, an dem der Antrag auf internationale
Registrierung beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangen ist. Voraussetzung hierfir ist, dass der An-
trag innerhalb von zwei Monaten ab Eingang beim
Deutschen Patent- und Markenamt bei der WIPO ein-
geht und folgende Mindestangaben enthilt:

- Name und Anschrift des Antragstellers,

- die Vertragsparteien, in denen Schutz beansprucht
wird,

- die Wiedergabe der Marke,
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Wird die Zweimonatsfrist (iberschritten oder fehlt eine
der Mindestangaben, so erhalt die internationale Re-
gistrierung das Datum des Eingangs der letzten fehlen-
den Angabe bei der WIPO.

Es besteht auch die Moglichkeit, fur die internationale
Registrierung die Prioritat einer friheren Anmeldung in
Anspruch zu nehmen. Voraussetzung hierfir ist, dass
der Antrag auf internationale Registrierung innerhalb
von sechs Monaten nach dieser Anmeldung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingereicht wird. Wird
die internationale Registrierung auf die Eintragung der
deutschen Marke gestiitzt, muss auch die Eintragung
innerhalb dieser Frist erfolgt sein.

Wie lange besteht der Schutz fiir die internatio-
nale Registrierung?

Wie kann die Schutzdauer verlangert werden?

Die Schutzdauer der internationalen Registrierung be-
tragt 10 Jahre und kann beliebig oft um diesen Zeitraum
verlangert werden. Die Verlangerung (Erneuerung) er-
folgt durch Zahlung der hierfiir geltenden Gebiihren
unmittelbar an die WIPO, wobei die Zahlung immer nur
flr einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgen kann. In der
Regel erinnert die WIPO den Inhaber der internationa-
len Registrierung sechs Monate vor Ablauf der Schutz-
frist hieran. Bitte beachten Sie, dass das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt weder Antrdge noch Zahlungen
fiir Verlangerungen international registrierter Marken
vermittelt.
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Wahrend der ersten fiinf Jahre ab dem Datum der inter-
nationalen Registrierung bleibt diese von der nationalen
Basismarke oder Basisanmeldung abhangig. Wird die Ba-
sismarke innerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts,
eines Loschungsverfahrens, einer Nichtig- oder Ungil-
tigerklarung ganz oder teilweise geldscht oder wird die
Basisanmeldung ganz oder teilweise zuriickgenommen
oder zuriickgewiesen, entfallt auch der entsprechende
Schutz aus der internationalen Registrierung.

Wie viel kostet die internationale Registrierung?

Mit dem Antrag auf internationale Registrierung ist so-
wohl eine Gebihr an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt nach §§ 1, 2 Patentkostengesetz als auch eine
Gebihr an die WIPO zu entrichten (Artikel 8
Abs. 2 PMMA).

Die Hohe der an das Deutsche Patent- und Markenamt
zu entrichtenden Gebuhren entnehmen Sie bitte dem
Kostenmerkblatt iber die Geblihren und Auslagen des
Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundes-
patentgerichts (A 9510 - Geblihrennummer 334 100).
Das Deutsche Patent- und Markenamt erstellt keine
gesonderten Gebiihrenrechnungen.

Die Gebihren des Deutschen Patent- und Markenamts
kénnen wie folgt entrichtet werden:

a) durch Bareinzahlung bei den Geldstellen des
DPMA (in den Dienststellen Minchen und Jena und
im Technischen Informationszentrum in Berlin),

b)  durch Uberweisung auf das Konto der Bundeskasse
(IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-
Code): MARKDEF1700),

c)  durch (Bar-)Einzahlung bei einem inlandischen oder
auslandischen Geldinstitut auf das Konto der Bundes-
kasse (IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC
(SWIFT-Code): MARKDEF1700) oder

d) durch Erteilung eines giiltigen SEPA-Basis-Last-
schriftmandats mit Angaben zum Verwendungs-
zweck. Bitte benutzen Sie hierfir die auf unserer
Internetseite https://www.dpma.de/service/for-
mulare/zahlungsverkehr/index.html bereitge-
stellten Formulare (A 9530 und A 9532) und be-
achten Sie die dort zur Verfliigung stehenden Hin-
weise zum SEPA-Verfahren.

Die Gebiihren werden mit der Stellung des Antrags fal-
lig. (§ 121 Abs. 1 Markengesetz). Ab Falligkeit sind die
Geblihren gemald § 121 Abs. 2 Markengesetz innerhalb
einer Frist von einem Monat zu bezahlen. Ansonsten
gilt der Antrag als zuriickgenommen (§ 6 Abs. 2 Patent-
kostengesetz in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Marken-
gesetz).

Die Hohe der an die WIPO zu entrichtenden Gebihren
kann auf der Homepage der WIPO unter
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ abgefragt wer-
den. Dort ist auch ein Geblhrenberechnungssystem
(fee calculator) verfiigbar. Die zur Verfliigung stehen-
den Zahlungsmodalitdten sind jeweils auf den Form-
blattern der WIPO angegeben. Dort ist die gewahlte
Zahlungsart anzukreuzen.

Warnung vor - teilweise irrefiihrenden - Ange-
boten, Zahlungsaufforderungen und Rechnun-
gen im Zusammenhang mit internationalen Re-
gistrierungen und deren Verlangerungen

Das Deutsche Patent- und Markenamt warnt auch im
Zusammenhang mit internationalen Registrierungen
und deren Verlangerungen vor - teilweise irreflihren-
den - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rech-
nungen, die nicht vom Deutschen Patent- und Marken-
amt oder dem internationalen Biro der WIPO stam-
men.

Unternehmen bieten - teilweise unter behérdendhnli-
chen Bezeichnungen - eine kostenpflichtige Veréffent-
lichung oder Eintragung von Schutzrechten in nichtamt-
liche Register oder eine Verlangerung des Schutzrechts
beim Deutschen Patent- und Markenamt oder dem in-
ternationalen Biiro der WIPO an. Die Angebote, Zah-
lungsaufforderungen beziehungsweise Rechnungen
und Uberweisungstriger dieser Unternehmen wecken
teilweise den Anschein amtlicher Formulare. Solche
Schreiben entfalten fir sich allein jedoch keinerlei
Rechtswirkungen, eine Zahlungsverpflichtung gegen-
Uber dem Aussteller wird hierdurch nicht begriindet.

Auf entsprechende aktuelle Veroéffentlichungen des in-
ternationalen Biros der WIPO und des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts wird hingewiesen. Diese konnen
unter https://www.dpma.de/dpma/service/gebueh-
ren/irrefuehrende zahlungsaufforderungen/index.html
beziehungsweise dem dort wiedergegebenen Link zu der
Internetprasenz des Internationalen Biiros der WIPO ab-
gerufen werden.

Wo sind Antrige auf Eintragung einer Anderung
im Internationalen Register einzureichen?

Antrage auf Eintragung einer Anderung (Ubertragung
der Marke auf einen anderen Inhaber, Anderung des
Namens oder der Anschrift des Inhabers oder des Ver-
treters, Einschrankung des Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisses, Verzicht, Léschung) konnen wahlweise
entweder unmittelbar bei der WIPO oder beim Deut-
schen Patent- und Markenamt gestellt werden, das
diese Antrage dann an die WIPO weiterleitet.

Dabei kénnen Antriage auf Ubertragung der Marke nur
vom eingetragenen Inhaber unmittelbar bei der WIPO
eingereicht werden.
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Wo sind Antrage auf Eintragung einer Lizenz in
das Internationale Register einzureichen?

Seit dem 1. April 2002 besteht die Moglichkeit, Lizenzen
in Bezug auf internationale Registrierungen in das In-
ternationale Register eintragen zu lassen. Bitte beach-
ten Sie, dass das Deutsche Patent- und Markenamt
keine Antrage auf Eintragung von Lizenzen vermittelt.
Entsprechende Antrdage kénnen vom Inhaber internati-
onaler Registrierungen unmittelbar bei der WIPO ein-
gereicht werden. Die WIPO stellt hierfiir das Formblatt
MM13 zur Verfligung.

Entsprechendes gilt fir Antrdage auf Eintragung einer
Anderung (MM14) oder Léschung (MM15) einer Lizenz.

Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich bitte an:

Kundenservice des

Deutschen Patent- und Markenamts
Telefon: +49 89 2195-1000

E-Mail: info@dpma.de

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes

PO Box 18

CH-1211 Geneva 20

Internetadresse:

Telefon: +41 22 338 8686
Online-Service: https://www3.wipo.int/con-

tact/en/madrid/
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