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19. Wahlperiode

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

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

(Markenrechtsmodernisierungsgesetz — MaMoG)

A. Problem und Ziel

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABIl. L 336 vom
23.12.2015, S. 1; L 110 vom 26.4.2016, S. 6) (im Folgenden als ,,Richtlinie* be-
zeichnet).

Die Richtlinie ist Teil einer umfassenden, européischen Markenrechtsreform,
welche neben der Neufassung der Richtlinie 2008/95/EG des Europiischen Par-
laments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABI. L 299 vom 8.11.2008, S. 25)
auch die Uberarbeitung der Verordnung (EG) Nr.207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 {iber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die
durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71
vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4; L 154 vom 16.6.2017, S. 1)
gedndert worden ist, vorsieht (im Folgenden als ,,Unionsmarkenverordnung* be-
zeichnet).

Die europidische Markenrechtsreform und das Markenrechtsmodernisierungsge-
setz (MaMoG) verfolgen drei Ziele:

—  Durch die europiische Markenrechtsreform soll die Koexistenz der verschie-
denen Markensysteme gefordert und in ein kohdrentes System von nationa-
len und unionsweiten Markenrechten tiberfithrt werden. Oberstes Ziel ist das
ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide
Markenformen sollen im Zuge der Reform in ihrer Eigenstandigkeit gestarkt
werden und zugleich nebeneinander koexistieren. Dariiber hinaus verfolgt
die Reform eine verstdrkte Kooperation der nationalen Markendmter mit
dem Amt der Européischen Union fiir geistiges Eigentum. Gleichzeitig soll
die Wettbewerbsfahigkeit der nationalen Markenédmter und der nationalen
Marken gestérkt werden.

—  Weitere zentrale Anliegen der Markenrechtsreform sind die Einrichtung und
Forderung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung
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der Eintragung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken sowie die For-
derung von Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit. Zudem soll Rechtssicher-
heit in Bezug auf den Schutzumfang von Markenrechten gewahrleistet und
der Zugang zum Markenschutz erleichtert werden. Das Markenrecht ist dar-
iber hinaus an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters anzupas-
sen; die Eintragungsverfahren sind deshalb zu modernisieren und technolo-
gisch auf den neusten Stand zu bringen.

—  Erklértes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive Bekdmpfung der wach-
senden Produktpiraterie. Die Statistiken des Zolls und der Européischen
Kommission belegen, dass der Trend des Handels mit Pirateriewaren unge-
brochen anhilt. Dem soll durch ein Verbotsrecht des Markeninhabers hin-
sichtlich aller zollrechtlichen Konstellationen, einschlieBlich der Durchfuhr,
Umladung, Lagerung, voriibergehenden Verwahrung, aktiven Veredelung
oder voriibergehenden Verwendung von Waren begegnet werden.

B. Losung

Die Richtlinie ist nach MaBigabe ihres Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht
umzusetzen.

—  Erweiterung der Darstellungsmoglichkeiten im elektronischen Register

Das reformierte Markengesetz (MarkenG-E) verzichtet auf das Erfordernis
einer grafischen Darstellbarkeit schutzfahiger Zeichen (vgl. bisher § 8 Ab-
satz 1 MarkenG). Dadurch entfillt in den Registern auch eine Beschréankung
der zuldssigen Darstellungsmittel auf eine grafische oder visuelle Darstel-
lung. Die grafische Darstellbarkeit wird durch ein flexibles Kriterium ersetzt,
das insbesondere fiir unkonventionelle Markenformen rechtssichere Darstel-
lungsformen bietet. Auf diese Weise wird das Markenregister gedffnet und
an die Bediirfnisse eines modernen Technologiezeitalters angepasst.

—  Einfithrung einer nationalen Gewahrleistungsmarke

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie wird erstmals auch die Gewéhrleis-
tungsmarke in das deutsche Markenrecht implementiert. Durch die Einfiih-
rung dieser neuen Markenform wird der Bedeutung von Giitezeichen fiir die
Wirtschaft Rechnung getragen. Mit dieser Markenform kdnnen unabhéngige
Markeninhaber ihr Giitesiegel an auserwiahlte Unternehmen vergeben, die
zuvor in einer Satzung festgelegte Kriterien erfiillen. Gewidhrleistungsmar-
ken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Individualmarke nicht
die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht.
Sie unterliegen den Prinzipien der Neutralitit und Transparenz und konstitu-
ieren Priif- und Uberwachungspflichten.

—  Einfiihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deut-
schen Patent- und Markenamt

Zusitzlich zu dem bisher mdglichen Loschungsverfahren wegen absoluter
Schutzhindernisse konnen kiinftig auch relative Nichtigkeitsgriinde (éltere
Rechte) und Verfallsgriinde nach Widerspruch vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geltend gemacht werden. Damit werden die Kom-
petenzen beim DPMA gebiindelt. Die Zivilgerichte sollen daneben weiterhin
fiir die Loschungsverfahren wegen Verfalls oder élterer Rechte zustindig
bleiben. Die Kldger respektive Antragsteller haben diesbeziiglich ein Wahl-
recht, ob sie sich an das DPMA oder die ordentlichen Gerichte wenden.

—  Einfiihrung einer Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung
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Die Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs und des Bundesge-
richtshofs geht bislang davon aus, dass lediglich die Ein- und Ausfuhr von
Waren, die mit einer in der Bundesrepublik Deutschland geschiitzten Marke
versehen sind, eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung darstel-
len und daher vom Markeninhaber verboten werden kann. Alle anderen zoll-
rechtlichen Konstellationen sind von einer Verbotsmdglichkeit nicht erfasst.
Im Fall der Durchfuhr bedeutet dies z. B., dass die Markeninhaberin oder der
Markeninhaber die Durchfuhr der Piraterieware nur untersagen kann, wenn
sie oder er nachweist, dass die Ware Gegenstand einer an die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher gerichteten geschéftlichen Handlung wie Verkauf
oder Werbung ist beziehungsweise sein soll. Im Ergebnis trigt die Marken-
inhaberin oder der Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast dafiir,
dass ein Inverkehrbringen der Waren im Inland droht. Dies stellt zuweilen
ein Hindernis fiir die effektive Bekdmpfung der Produktpiraterie dar, da der
Markeninhaberin oder dem Markeninhaber der Nachweis des Inverkehrbrin-
gens schwerfillt. Um der wachsenden Produktpiraterie effektiv begegnen zu
konnen und den Interessen der Markeninhaberinnen und Markeninhaber
Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf ein Verfahren vor, um rechtsverlet-
zende Waren, die der zollamtlichen Uberwachung unterliegen, die aber nicht
in den zollrechtlich freien Verkehr iiberfithrt werden sollen, aufzuhalten (vgl.
§ 14a MarkenG-E). Die Regelung ist so ausgestaltet, dass fiir alle zollrecht-
lichen Konstellationen die Interessen der Zollbehorden, der rechtméBig
Durchfiihrenden und der Rechteinhaber gleichermafen beriicksichtigt wer-
den.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Keine.

E. Erfillungsaufwand

E.1 Erflllungsaufwand fur Blrgerinnen und Biirger

Keiner.

E.2 Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft

Keiner.

Davon Birokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erflllungsaufwand der Verwaltung

Mit einem Erfiillungsaufwand ist auf Bundesebene beim Deutschen Patent- und
Markenamt und beim Zoll zu rechnen. Der einmalige Erfiillungsaufwand belauft



Drucksache 19/2898 —4 - Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

sich beim Deutschen Patent- und Markenamt voraussichtlich auf 3,05 Millionen
Euro brutto, wobei circa 1,15 Millionen Euro auf den Personalaufwand und
1,9 Millionen Euro auf die einmalige IT-Umstellung entfallen. Der jahrliche Er-
fiillungsaufwand betréigt voraussichtlich circa 592 000 Euro brutto, wobei rund
528 000 Euro auf das Deutsche Patent- und Markenamt und 64 000 Euro auf den
Zoll entfallen.

Durch die Einfiihrung neuer Verfahren und die Anderung der Grundsystematik
fallen einmalige IT-Anpassungs- und Umstellungskosten an. Die Anwendungs-
oberfldchen in der IT-Infrastruktur sind anzupassen; Schnittstellen miissen aufei-
nander abgestimmt werden. Durch die Implementierung neuer Verfahren und
Rechtsinstrumente erhoht sich auch der jahrliche Personalmehraufwand. Ein wei-
terer Erfilillungsaufwand entsteht durch die Einfiihrung einer durch die Richtlinie
vorgeschriebenen Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung. Der
Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und die Einfithrung eines amtlichen Ver-
falls- und Nichtigkeitsverfahrens sind ebenfalls durch die Richtlinie vorgeschrie-
ben.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellen-
miBig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. Uber Einzelheiten zur De-
ckung des Mehrbedarfs soll im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsver-
fahren entschieden werden.

—  IT-Umstellung

Fiir die Implementierung und den Betrieb der IT diirfte nach aktueller Ge-
schéftsentwicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von
circa 1,9 Millionen Euro brutto zu rechnen sein. Hiervon werden die haus-
haltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-
Firma auf circa 1,7 Millionen Euro brutto geschitzt. Die iibrigen Program-
mierungsarbeiten und IT-Umstellungen konnen durch das DPMA selbst
durchgefiihrt werden.

—  Personalaufwand

Die Kosten fiir die organisatorisch-technische Umsetzung (einmaliger Erfiil-
lungsaufwand) belaufen sich auf circa 1,15 Millionen Euro brutto, Schu-
lungskosten inbegriffen. Die jahrlichen Personalkosten belaufen sich nach
Rechnung des DPMA auf 467 000 Euro brutto im Saldo.

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

Der Erfiillungsaufwand im Zusammenhang mit der Regelung fiir Waren un-
ter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a MarkenG-E) beliuft sich auf circa
64 000 Euro jahrlich. Der Berechnung liegen 300 Grenzbeschlagnahmefalle
pro Jahr zugrunde, wobei jeder Fall rund 170 Minuten einer Beamtin oder
eines Beamten im mittleren Dienst sowie weitere 30 Minuten einer Beamtin
oder eines Beamten im gehobenen Dienst erfordert.

F. Weitere Kosten

Keine.
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 20. Juni 2018
DIE BUNDESKANZLERIN

An den

Prasidenten des

Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Wolfgang Schauble
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Prasident,
hiermit Gbersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

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

mit Begrindung und Vorblatt (Anlage 1).
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizufiihren.
Federfuhrend ist das Bundesministerium der Justiz und flr Verbraucherschutz.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemaR § 6 Absatz 1 NKRG ist als
Anlage 2 beigefigt.

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 gemal Artikel 76 Absatz 2 des
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich Stellung

zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als
Anlage 4 beigeflgten Gegenaulierung dargelegt.

Mit freundlichen GriifRen

Dr. Angela Merkel
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Anlage 1

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

(Markenrechtsmodernisierungsgesetz — MaMoG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. I S. 3082; 19951 S. 156; 1996 1 S. 682), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBI. I S. 558) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

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

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

,,Abschnitt 3
Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.

cc) Die Angaben zu den §§ 52 bis 55 werden wie folgt gefasst:
»§ 52 Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit
§ 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
§ 54 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
§ 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten®.
dd) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

,,Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften flir das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt*.

ee) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst:

,»3 56 Zustandigkeiten im Deutschen Patent- und Markenamt®.
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d)

g)

ff) Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:

,»,§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt™.
gg) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende Angabe eingefiigt:

,»§ 65a Verwaltungszusammenarbeit.

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

,,Abschnitt 5

Verfahren vor dem Bundespatentgericht™.

ii) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:
,»3 68 Beteiligung des Prasidenten oder der Priasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts®.
Teil 4 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt gefasst:
,»§ 102 Kollektivmarkensatzung*.
bb) Die Angabe zu § 104 wird wie folgt gefasst:
,»§ 104 Anderung der Kollektivmarkensatzung®.
Nach der Angabe zu § 106 werden die folgenden Angaben eingefiigt:

,,Teil 5

Gewihrleistungsmarken

§ 106a Gewihrleistungsmarken

§ 106b Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung

§ 106¢ Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106d Gewiahrleistungsmarkensatzung

§ 106e Priifung der Anmeldung

§ 106f Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung

§ 106g Verfall

§ 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse*.
Die Angabe zu dem bisherigen Teil 5 wird wie folgt gefasst:

,,Teil 6
Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider

Markenabkommen; Unionsmarken®.

Die Angabe zu § 107 wird wie folgt gefasst:

,»,§ 107 Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache®.
Die Angaben zu den §§ 114 bis 116 werden wie folgt gefasst:

,»9 114 Widerspruch gegen eine international registrierte Marke

§ 115 Schutzentziehung
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§ 116 Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklirung der
Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke®.

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

,,Abschnitt 3

Unionsmarken®.

1)  Die Angabe zu § 125a wird wie folgt gefasst:
,»§ 125a (weggefallen)*.
j)  Die Angaben zu den §§ 125d und 125¢ werden wie folgt gefasst:
,»9 125d Umwandlung von Unionsmarken
§ 125e Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte®.
k) Die Angabe zu § 125g wird wie folgt gefasst:
,,§ 125g Ortliche Zustindigkeit der Unionsmarkengerichte®.
1) Die bisherige Angabe zu Teil 6 wird die Angabe zu Teil 7.
m) Die bisherige Angabe zu Teil 7 wird die Angabe zu Teil 8.
n) Die bisherige Angabe zu Teil 8 wird die Angabe zu Teil 9.
0) Die Angabe zu § 143a wird wie folgt gefasst:
,».§ 143a Stratbare Verletzung der Unionsmarke*.
p) Die bisherige Angabe zu Teil 9 wird die Angabe zu Teil 10.
q) Folgende Angabe wird angefiigt:
,»§ 159 Schutzdauer und Verldngerung™.
2. § 3 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Horzeichen* durch das Wort ,,Kldnge* ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Markenschutz nicht zugénglich sind Zeichen, die ausschlieBlich aus Formen oder ande-
ren charakteristischen Merkmalen bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.*
3.  In § 4 Nummer 1 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt® ersetzt.
4. § 8 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen,
die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zustindigen Behorden und
das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen kdnnen.*
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b)

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 8 werden die folgenden Nummern 9 bis 12 eingefiigt:

,9. die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europdischen Union oder nach in-
ternationalen Ubereinkiinften, denen die Europiische Union oder die Bundesrepublik
Deutschland angehort, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schiit-
zen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,

10. die nach Rechtsvorschriften der Europiischen Union oder von internationalen Ubereinkiinf-
ten, denen die Europdische Union angehort, und die dem Schutz von traditionellen Bezeich-
nungen flir Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,

11. die nach Rechtsvorschriften der Europiischen Union oder nach internationalen Uberein-
kiinften, denen die Europaische Union angehdrt, und die dem Schutz von traditionellen Spe-
zialitdten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,

12. die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Européi-
schen Union oder mit internationalen Ubereinkiinften, denen die Europiische Union oder
die Bundesrepublik Deutschland angehért, zu Sortenschutzrechten eingetragenen fritheren
Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und
die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten bezichen,*.

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

5. § 9 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,»3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang identisch ist
oder dieser dhnlich ist, falls es sich bei der Marke mit &lterem Zeitrang um eine im Inland be-
kannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder
die Wertschitzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus-
nutzen oder beeintrachtigen wiirde.*

Folgender Absatz 3 wird angefiigt:

»(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als dhnlich angesehen, weil sie in
derselben Klasse gemil3 dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni
1957 von Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintra-
gung von Marken (BGBI. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifika-
tion) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unihnlich angesehen,
weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.*

6. In § 11 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und werden die Worter ,,es sei denn, es liegt ein Recht-
fertigungsgrund fiir die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor.” ersetzt.

7. § 14 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Indem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort ,,Verkehr* die Worter ,,in Bezug auf Waren
oder Dienstleistungen eingefligt.

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

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr dhnlich ist
und fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen
dhnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und fiir das Publikum die Gefahr einer Ver-
wechslung besteht, die die Gefahr einschliefit, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich
in Verbindung gebracht wird, oder
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10.

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienst-
leistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke
handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung
der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beein-
trachtigt.*

cc) Die folgenden Sitze werden angefiigt:

»Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als dhnlich angesehen, weil sie in
derselben Klasse geméll dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem er-
scheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unédhnlich angesehen,
weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.*

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefligt:

»J. das Zeichen als Handelsnamen oder geschéftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handels-
namens oder einer geschiftlichen Bezeichnung zu benutzen,*.

bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt.
cc) Folgende Nummer 7 wird angefiigt:

,»7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 iiber irrefiihrende und verglei-
chende Werbung (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benut-
zen.*

Nach § 14 wird folgender § 14a eingefiigt:

»$ 14a
Waren unter zollamtlicher Uberwachung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung ist berechtigt, Dritten zu untersa-
gen, im geschiftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne
die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu tiberfithren, wenn die Waren, einschlieBlich ihrer Ver-
packung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschiftliche Bezeichnung
aufweisen, die mit der fiir derartige Waren eingetragenen Marke oder geschiftlichen Bezeichnung identisch
ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschéftlichen Bezeichnung zu
unterscheiden ist.

(2) Die Berechtigung des Inhabers der Marke oder der geschiftlichen Bezeichnung nach Absatz 1
erlischt, wenn wahrend eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine
geschiftliche Bezeichnung verletzt wurde, und das geméal der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch
die Zollbehérden und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABI. L 181 vom
29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist,
dass der Inhaber der eingetragenen Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das In-
verkehrbringen der Waren im endgiiltigen Bestimmungsland zu untersagen.*

Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angefiigt:

»(3) Die Absitze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgriinde fiir die Handlungs-
weise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.*

§ 22 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Worter ,,Loschung der Eintragung® durch die Worter ,,Er-
klérung der Nichtigkeit“ ersetzt.
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11.

12.

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

¢) In Nummer 2 werden vor dem Wort ,,geloscht® die Worter ,,fiir verfallen oder fiir nichtig erklért und*
eingefiigt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

d) Folgende Nummer 3 wird angefiigt:

,»3.  weil an dem fiir den Zeitrang der Eintragung der jiingeren Marke mafigeblichen Tag noch keine
Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
oder des § 15 Absatz 2 bestand.*

§ 23 wird wie folgt gefasst:

»§ 23
Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschéft

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

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

2. ein mit der Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder dhnliches Zeichen,
dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen als
Angabe liber Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren
Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder
ihrer Erbringung, oder

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

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

§ 25 wird wie folgt gefasst:

»§ 25
Ausschluss von Anspriichen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18
bis 19¢ nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Geltendmachung des
Anspruchs fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft,
nicht gemél § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke mdglich war.

(2) Werden Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19¢ wegen Verletzung einer eingetragenen
Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Klager auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass
die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor Erhebung der Klage fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf
die er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft, gemal § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte
Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fiinf
Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich war. Endet der Zeitraum von fiinf Jahren der Nicht-
benutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kldger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die
Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Schluss der miindlichen Verhandlung gemafB § 26 benutzt
worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur
die Waren oder Dienstleistungen beriicksichtigt, fiir die die Benutzung nachgewiesen worden ist.*
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13. § 26 wird wie folgt gedndert:

14.

15.

16.
17.

18.

a)

b)

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhéngig davon, ob die Marke in der be-
nutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer
Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der
Marke nicht verédndert.*

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

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

§ 27 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefiigt:

,,Dies gilt entsprechend fiir die rechtsgeschiftliche Verpflichtung zur Ubertragung eines Geschéftsbe-
triebs oder eines Teils eines Geschéftsbetriebs.*

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

§ 28 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und
Markenamt“ und das Wort ,,Patentgericht” durch das Wort ,,Bundespatentgericht” ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

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

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ er-
setzt.

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

§ 30 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefiigt:

,2Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschlielichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer
Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach formlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer
angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.*

Folgender Absatz 6 wird angefiigt:

,»(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt tragt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Li-
zenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen
Teils nachgewiesen wird. Fiir die Anderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Ein-
tragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers geldscht. Der Loschungsan-
trag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten
Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.*

§ 32 wird wie folgt gedndert:

a)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
ersetzt.
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19.

20.

21.

22.

23.

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

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

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

»(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Anmeldung mit den Angaben
nach § 32 Absatz 2 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat. Der Eingang der Anmeldeun-
terlagen bei einem Patentinformationszentrum, das durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Jus-
tiz und fiir Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme von Markenanmeldungen bestimmt
ist, gilt als Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt.*

§ 34 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ ersetzt.

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

In § 35 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt®
ersetzt.

§ 36 wird wie folgt gedndert:

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

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

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

¢) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

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

e) In Absatz 5 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt* ersetzt.
§ 37 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 37
Priifung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter*.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,,Nr. 10 durch die Angabe ,,Nummer 14 ersetzt.
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24.

25.

26.

27.

c) Folgender Absatz 6 wird angefiigt:

,»(0) Natiirliche oder juristische Personen sowie die Verbénde der Hersteller, Erzeuger, Dienstleis-
tungsunternehmer, Handler und Verbraucher kénnen vor der Eintragung der Marke beim Deutschen
Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erldutern, aus welchen Griin-
den die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Die Personen und Verbénde kdnnen
beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erléu-
tern, aus welchen Griinden die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewiéhrleistungsmarke zuriickzuwei-
sen ist. Die Personen und Verbénde sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt
nicht beteiligt.*

§ 42 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschiitzten Ur-
sprungsbezeichnung oder einer geschiitzten geografischen Angabe mit dlterem Zeitrang geltend zu ma-
chen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 3 wird das Wort ,,oder” durch ein Komma ersetzt.
bb) Der Nummer 4 wird das Wort ,,oder angefiigt.
cc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefligt:

,»J.  wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit dlterem Zeitrang in Ver-
bindung mit § 13%.

c¢) Die folgenden Absitze 3 und 4 werden angefligt:

»(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines dlteren Rechts oder mehrerer dlterer Rechte
erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehoren.

(3) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist
von mindestens zwei Monaten eingerdumt, um eine giitliche Einigung zu ermoglichen.*

§ 43 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Istder Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang erhoben worden,
so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb
der letzten fiinf Jahre vor dem Anmelde- oder Priorititstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet,
gemdB § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren kein Widerspruch
mehr gegen sie moglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht wer-
den. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen beriicksichtigt, fiir die die Benutzung
nachgewiesen worden ist.

In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,,eine in diesem Zeitpunkt anhéngige Klage auf Loschung der
Eintragung* durch die Worter ,,eine in diesem Zeitpunkt anhéngige Klage auf Erkldrung des Verfalls oder
der Nichtigkeit oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtig-
keit* ersetzt.

§ 47 wird wie folgt gefasst:

»§ 47
Schutzdauer und Verldngerung

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



Drucksache 19/2898 -16 - Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

28.

29.

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Ver-
trag hierzu erméchtigten Person um jeweils zehn Jahre verléngert, sofern die Verldngerungsgebiihr entrichtet
worden ist.

(3) Die Verliangerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Verldngerungsge-
biihr und eine Klassengebiihr fiir jede zu verlingernde Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung
der Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Markeninhabers
oder einer erméchtigten Person nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Gebiihren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke
eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen verldngert. Werden le-
diglich die erforderlichen Klassengebiihren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 An-
wendung findet, nur fiir die Klassen verldngert, fiir die die gezahlten Gebiihren ausreichen. Besteht eine
Leitklasse, so wird sie vorrangig beriicksichtigt. Im Ubrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der
Klasseneinteilung beriicksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate
im Voraus iiber den Ablauf der Schutzdauer. Das Deutsche Patent- und Markenamt haftet nicht flir eine
unterbliebene Unterrichtung.

(6) Der Antrag auf Verldngerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der
Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach
Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden.

(7) Die Verliangerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutz-
dauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veroffentlicht.

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

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

,,Abschnitt 3
Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.

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

,,Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag fiir verfallen erkldrt und geldscht, wenn die Marke
nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie moglich ist, innerhalb eines ununterbro-
chenen Zeitraums von fiinf Jahren nicht gemil3 § 26 benutzt worden ist.*

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Loschungsantrags* durch die Worter ,,Antrags auf Erklarung des Ver-
falls* ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,,Loschungsantrags™ durch die Worter ,,Antrags auf Erkldrung des Ver-
falls“ und werden die Worter ,,Antrag auf Loschung* durch die Worter ,,der Antrag auf Erklarung
des Verfalls* ersetzt.

dd) In Satz 4 wird jeweils das Wort ,,Loschung* durch die Worter ,,Erkléarung des Verfalls* und das
Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Worter ,,wegen Verfalls geloscht durch die
Worter ,,fiir verfallen erklirt und geldscht™ ersetzt.

¢) In Absatz 3 wird das Wort ,,geloscht™ durch die Worter , fiir verfallen erklirt und geldscht ersetzt.
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30. § 50 wird wie folgt gedndert:

31.

a)

b)

d)

In Absatz 1 werden die Worter ,,wegen Nichtigkeit geldscht® durch die Worter ,,fiir nichtig erklért und
geldscht ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann
die Eintragung nur fiir nichtig erklért und geldscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt
der Entscheidung iiber den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz2 Nummer 1, 2
oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf
Erklarung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung fiir die Waren und Dienstleistungen, fiir die sie ein-
getragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8
Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann geldscht werden,
wenn der Antrag auf Léschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.*

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wortern ,,von Amts wegen* die Worter ,.fiir nich-
tig erklart und*“ eingefiigt und wird die Angabe ,,Nr. 4 bis 10 durch die Worter ,,Nummer 4 bis
14 ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,,Léschungsverfahren* durch das Wort ,,Nichtigkeitsverfahren® er-
setzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe ,,Nr. 4 bis 9° durch die Worter ,,Nummer 4 bis 13 und das Wort
,,Loschung® durch die Worter ,,Erklarung der Nichtigkeit™ ersetzt.

In Absatz 4 werden nach den Wortern ,,nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen® die Worter ,,fiir
nichtig erklért und* eingefligt.

§ 51 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

d)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemif § 55 oder Antrag geméal § 53 fiir nichtig
erklart und geldscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit &lterem Zeitrang entgegensteht.
Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere dltere Rechte desselben Inhabers ge-
stiitzt werden.*

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden vor dem Wort ,,geldscht™ die Worter ,,fiir nichtig erklért und* eingefiigt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort ,,geloscht die Worter ,.fiir nichtig erklért und* eingefiigt und
werden die Worter ,,Antrags auf Loschung® durch die Worter ,,Antrags auf Erklarung der Nichtig-
keit“ ersetzt.

In Absatz 3 werden vor dem Wort ,,geldscht™ die Worter ,,flir nichtig erkléart und* eingefiigt und wird
die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Worter ,,§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit &lterem Zeitrang nicht fiir
nichtig erklart und geloscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang am Anmelde-
oder Priorititstag der Marke mit jlingerem Zeitrang aus folgenden Griinden hétte fiir verfallen oder
nichtig erklért und geldscht werden kénnen:

1. Verfall nach § 49 oder
2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.

Fiir die Priifung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungs-
kraft der élteren Marke am Anmelde- oder Priorititstag der jiingeren Marke abzustellen.*
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32.

33.

e) In Absatz 5 werden nach den Wortern ,,nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen® die Worter ,,fiir
nichtig erklért und* eingefligt.

§ 52 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 52
Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit*.
b) Die Absitze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke fiir ver-
fallen erklért wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage
(§ 55) auf Erklarung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer
Partei ein fritherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgriinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

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

c) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wértern ,,Loschung der Eintragung* die Worter
,aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit™ eingefiigt.

bb) In den Nummern 1 und 2 in dem Satzteil vor Satz 2 werden jeweils die Worter ,,Antrag auf Lo-
schung* durch die Worter ,,Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit ersetzt.

Die §§ 53 und 54 werden wie folgt gefasst:

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

(1) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhinder-
nisse (§ 50) und élterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Die
zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Fiir die Sicherheitsleistung gilt § 81
Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. Der Antrag ist unzuldssig, soweit iiber denselben Streitgegenstand
zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskréftiges Urteil entschieden wurde. Dies
gilt auch, wenn iiber denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshingig
ist. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Werden zwischen denselben Beteiligten meh-
rere Antrdge nach Satz 1 gestellt, so konnen diese verbunden und kann iiber diese in einem Verfahren durch
Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
kann von jeder natiirlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von
Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Handlern oder Verbrauchern, der am Verfahren betei-
ligt sein kann.

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

(4) Wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeitsver-
fahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inhaber der einge-
tragenen Marke eine Mitteilung hieriiber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach der
Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erkliren.
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34.

(5) Widerspricht der Inhaber der Loschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der in
Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Verfall erklart und die Eintragung geldscht. Wird
dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemdll widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem
Antragsteller den Widerspruch mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemdBl widersprochen, so stellt das
Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur
fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebiihr zur Weiterverfol-
gung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsver-
fahren als abgeschlossen.

(6) Istder Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen dlterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen
Marke mit élterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass
die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor Antragstellung gemaf § 26 benutzt worden ist, sofern zu
diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie moéglich war. Wurde Wider-
spruch erhoben, werden die fiinf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren
beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde. Endet der
Zeitraum von flinf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede
des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Entscheidung
gemdl § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit &dlterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritdtstag der
Marke mit jiingerem Zeitrang bereits seit mindestens fiinf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf
Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang an
diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 fiir verfallen hitte erklart werden kdnnen. Bei der Entscheidung werden
nur die Waren oder Dienstleistungen beriicksichtigt, fiir die die Benutzung nachgewiesen worden ist. Der
Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

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

§ 54
Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn liber den Antrag auf
Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er
glaubhaft machen kann, dass

1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhéngig ist oder
2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.

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

(2) Fiir die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundespatentgericht, erhilt der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.*

§ 55 wird wie folgt gedndert:

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

b) Absatz 1 wird die folgt gefasst:

»(1) Die Klage auf Erklarung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens dlterer
Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu rich-
ten. Die Klage ist unzuldssig, wenn iiber denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1. bereits gemiB § 53 entschieden wurde,



Drucksache 19/2898 -20— Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

35.

36.

d)

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

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.*

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 werden die Worter ,,L.oschung wegen durch die Worter ,,Erklarung des* ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das Wort ,,Loschung™ durch die Worter ,,Erkldrung der
Nichtigkeit* ersetzt.

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

,.Ist die Klage auf Erkldrung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit &lterem
Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke in-
nerhalb der letzten fiinf Jahre vor Erhebung der Klage gemédlB § 26 benutzt worden ist, sofern zu
diesem Zeitpunkt seit mindestens fiinf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie moglich war.*

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»War die Marke mit dlterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritdtstag der jiingeren Marke bereits
seit mindestens fiinf Jahren eingetragen, so hat der Kldger auf Einrede des Beklagten ferner nach-
zuweisen, dass die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49
Absatz 1 hétte fiir nichtig erklart und geldscht werden kénnen.*

Folgender Absatz 5 wird angefiigt:

»(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage
mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das
Gericht libermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskréftigen Ur-
teils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trigt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der
Rechtskraft in das Register ein.*

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

,,Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt®.

§ 56 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

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

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

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

bb) In Satz 4 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.
Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

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

bb) In Satz 3 wird das Wort ,,Loschung® durch die Worter ,,Erkléarung des Verfalls oder der Nichtig-
keit* und die Angabe ,,§ 54 durch die Angabe ,,§ 53 ersetzt.

37. In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort ,,Beamten die Worter ,,und Beamtinnen® eingefiigt.
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38.

39.

40.

41.
42.

43.

In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,,Patentamt durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Marken-
amt* ersetzt.

§ 59 wird wie folgt gedndert:

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

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamts* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamts® ersetzt.
§ 60 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,»(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann jederzeit die Beteiligten laden und anhéren, Zeu-
gen, Sachverstindige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein nehmen, die Be-
weiskraft einer vorgelegten Urkunde wiirdigen sowie andere zur Aufklarung der Sache erforderlichen
Ermittlungen anstellen. Die Vorschriften des Buches 2 der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismit-
teln sind entsprechend anzuwenden.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt™ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angefligt:

,Im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren findet eine Anhdrung statt, wenn ein Beteiligter dies be-
antragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies fiir sachdienlich erachtet.

In § 62 Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt® durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt™ ersetzt.
§ 63 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

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

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Loschung* durch die Worter ,,Erkldarung des Verfalls oder der Nichtig-
keit* ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt* und wer-
den die Worter ,,oder das Loschungsverfahren durch ein Komma und die Worter ,,Verfalls- oder Nich-
tigkeitsverfahren® ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt* ersetzt.
bb) In Satz 5 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.
§ 64 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ ersetzt.
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Uber die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts durch
Beschluss.*
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44. § 64a wird wie folgt gefasst:

»$ 64a
Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

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

45. § 65 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

46.

a)

b)

©)

d)

g)

h)

i)

),

k)

In Nummer 4 werden die Worter ,,und Loschungsverfahren® durch ein Komma und die Worter ,,Ver-
falls- und Nichtigkeitsverfahren ersetzt.

In Nummer 5 werden nach dem Wort ,,Kollektivmarken* die Worter ,,und Gewéhrleistungsmarken®
eingefligt.

In Nummer 6 werden nach dem Wort ,,Marken* die Worter ,,sowie iiber Widerspruchs- und Nichtig-
keitsverfahren eingefiigt.

In Nummer 7 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt* und
das Wort ,,Gemeinschaftsmarken® durch das Wort ,,Unionsmarken* ersetzt.

Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefligt:
,»8.  Bestimmungen tiber die in das Register aufzunehmenden Angaben {iber Lizenzen zu treffen,”.
Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9.

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

Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.

Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und nach dem Wort ,,Beamte” werden die Worter ,,und
Beamtinnen* und nach den Wértern ,,Loschung von Marken* die Worter ,,aufgrund Verzichts, Verfalls
oder Nichtigkeit” eingefiigt und wird die Angabe ,,§§ 53 und 54 durch die Angabe ,,§ 53 ersetzt.

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

Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14.

Nach § 65 wird folgender § 65a eingefiigt:

»§ 65a
Verwaltungszusammenarbeit

Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet in den Téatigkeitsbereichen, die fiir den nationalen, inter-

nationalen und den Markenschutz in der Europdischen Union von Belang sind, effektiv mit anderen natio-
nalen Markendmtern, der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum und dem Amt der Europdischen Union
fiir geistiges Eigentum zusammen und fordert die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im
Zusammenhang mit der Priifung, Eintragung, Verwaltung und Loschung von Marken.*
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47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

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

,,Abschnitt 5

Verfahren vor dem Bundespatentgericht®.

§ 66 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,,Patentgericht* durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ er-
setzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

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

In § 67 Absatz 1 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.
§ 68 wird wie folgt gefasst:

5§ 68
Beteiligung des Présidenten oder der Présidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

(1) Der Prisident oder die Présidentin des Deutschen Patent- und Markenamts kann, wenn er oder sie
dies zur Wahrung des 6ffentlichen Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Bun-
despatentgericht gegeniiber schriftliche Erkldrungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen
Ausfiihrungen machen. Schriftliche Erklarungen des Présidenten oder der Présidentin des Deutschen Patent-
und Markenamts sind den Beteiligten von dem Bundespatentgericht mitzuteilen.

(2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeu-
tung als angemessen erachtet, dem Présidenten oder der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts
anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserkldrung erlangt der
Président oder die Présidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Stellung eines oder einer Betei-
ligten.*

In § 69 Nummer 2 und 3 wird jeweils das Wort ,,Patentgericht” durch das Wort ,,Bundespatentgericht* er-
setzt.

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

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentge-
richt® ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt*
ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
ersetzt.

b) In Absatz 4 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt® ersetzt.
§ 71 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.
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54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Présidenten oder der Priasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts konnen Kosten
nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Antrige ge-
stellt hat.*

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

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

In § 72 Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt® ersetzt.
§ 73 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,,Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied
des Senats* durch die Worter ,,Der oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr zu bestimmendes
Mitglied des Senats“ und wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,.Bundespatentgerichts* er-
setzt.

In § 74 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 3 sowie § 78 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils das Wort ,,Patentge-
richt* durch das Wort ,,Bundespatentgericht* ersetzt.

§ 76 wird wie folgt gefasst:

»$ 76
Gang der Verhandlung
(1) Der oder die Vorsitzende erdffnet und leitet die miindliche Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache trigt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Berichter-
statterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.

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

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

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

(6) Nach Erorterung der Sache erklért der oder die Vorsitzende die miindliche Verhandlung fiir ge-
schlossen. Der Senat kann die Wiedereroffnung beschlieBen.*

§ 79 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts ersetzt.
bb) In Satz 4 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht* ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.

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

§ 82 wird wie folgt gedndert:

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



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -25- Drucksache 19/2898

61.
62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentgerichts“ durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.
¢) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.
In § 83 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Patentgerichts“ durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.

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

In § 89 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,,Patentgericht* durch das Wort ,,Bundespatentgericht*
ersetzt.

§ 90 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,,Loschung® durch die Worter ,,Erkldrung des Verfalls oder der Nich-
tigkeit™ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Dem Présidenten oder der Priasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts konnen Kosten
nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Antrige
gestellt hat.“

In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
und das Wort ,,Patentgericht durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.

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

In § 92 werden die Worter ,,Patentamt, dem Patentgericht* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt, dem Bundespatentgericht™ ersetzt.

In § 93 Satz 1 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ und das
Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht ersetzt.

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

§ 95 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,,Patentamt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des Patentamts*
durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt setzt das Bundespatentgericht auf Ersuchen des
Deutschen Patent- und Markenamts* ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.

§ 95a wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.

¢) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt* ersetzt.

§ 96 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
und jeweils das Wort ,,Patentgericht durch das Wort ,,Bundepatentgericht ersetzt.

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

¢) In Absatz 4 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt* und das
Wort ,,Patentgericht™ durch das Wort ,,Bundespatentgericht™ ersetzt.
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73.
74.

75.

76.

77.
78.

79.

In § 96a wird das Wort ,,Patentgericht durch das Wort ,,Bundespatentgericht ersetzt.
Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:
,»Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.*

§ 98 wird wie folgt gefasst:

»3 98
Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken kdnnen nur Verbénde von Herstellern,
Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern oder Handlern sein, einschlieBlich der Dachverbiande und Spitzen-
verbinde, deren Mitglieder selbst Verbinde sind, die die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Tréger von
Rechten und Pflichten zu sein, Vertrage zu schlieBen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor
Gericht zu klagen und verklagt zu werden. Diesen Verbédnden sind die juristischen Personen des 6ffentlichen
Rechts gleichgestellt.*

§ 100 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

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

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person
oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

In § 101 Absatz 1 wird das Wort ,,Markensatzung® durch das Wort ,,Kollektivmarkensatzung™ ersetzt.
§ 102 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift und den Absitzen 1 und 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 3 wird jeweils
das Wort ,,Markensatzung* durch das Wort ,,Kollektivmarkensatzung® ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefligt:
»(4) Die Kollektivmarkensatzung wird im Register eingetragen.*

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das Wort ,,Markensatzung* wird durch das Wort ,,Kollektiv-
markensatzung® ersetzt.

§ 103 wird wie folgt gefasst:

,»§ 103
Priifung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird au8er nach § 37 auch dann zuriickgewiesen, wenn sie
nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 entspricht oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoSt.

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

(3) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder die Kol-
lektivmarkensatzung so éndert, dass die Zuriickweisungsgriinde der Absitze 1 und 2 nicht mehr bestehen.*
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80.

81.

82.

§ 104 wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,,Markensatzung** durch das Wort , Kollektivmarkensatzung* ersetzt.

b) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt™ und das
Wort ,,Markensatzung* durch das Wort ,, Kollektivmarkensatzung* ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort ,,Markensatzung* durch das Wort ,, Kollektivmarkensatzung™ ersetzt.
d) Die folgenden Absitze 3 und 4 werden angefligt:

»(3) Fir die Zwecke dieses Gesetzes wird die Anderung der Kollektivmarkensatzung erst ab dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung im Register eingetragen ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemél} § 37 Absatz 6 Satz 2 konnen auch in Bezug auf ge-
anderte Kollektivmarkensatzungen eingereicht werden.*

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

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Worter ,,wegen Verfalls* durch die Worter ,.fiir verfal-
len erklart und* ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,,Markensatzung* durch das Wort ,,Kollektivmarkensatzung® ersetzt
und wird das Wort ,,oder* gestrichen.

cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefiigt:

,»3. wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat,
dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 irregefiihrt wird,
oder*.

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

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,,Loschung®™ durch die Worter ,,Erklarung des Verfalls“ und das Wort
,,Patentamt® durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 54° durch die Angabe ,,§ 53 ersetzt.
§ 106 wird wie folgt gefasst:

,»$ 106
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird aufler aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgriinden
auf Antrag fiir nichtig erklart und geldscht, wenn sie entgegen § 103 eingetragen worden ist. Betrifft der
Nichtigkeitsgrund die Kollektivmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht fiir nichtig erklart und geldscht,
wenn der Inhaber der Kollektivmarke die Kollektivmarkensatzung so éndert, dass der Nichtigkeitsgrund
nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Marken-
amt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.
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83. Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingefiigt:

,Teil 5

Gewihrleistungsmarken

§ 106a
Gewihrleistungsmarken

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

1. das Material,
2. die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
3. die Qualitdt, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, fiir die die Gewahrleistung besteht, von solchen
Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, fiir die keine derartige Gewahrleistung besteht. Eine Gewahr-
leistungsmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

(2) Auf Gewidhrleistungsmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in diesem
Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 106b
Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewihrleistungsmarken kann jede natiirliche oder
juristische Person einschlielich Einrichtungen, Behdrden und juristischer Personen des &ffentlichen Rechts
sein, sofern sie keine Tétigkeit ausiibt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Ge-
wihrleistung besteht, umfasst.

(2) Die ernsthafte Benutzung einer Gewahrleistungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte Per-
son gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

§ 106¢c
Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Gewihrleistungsmarkensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benut-
zung der Gewéhrleistungsmarke berechtigte Person Klage wegen Verletzung der Gewéhrleistungsmarke nur
erheben, wenn der Inhaber der Gewihrleistungsmarke dem zustimmt.

(2) Der Inhaber der Gewéhrleistungsmarke kann auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur
Benutzung der Gewihrleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewéhr-
leistungsmarke oder eines dhnlichen Zeichens entstanden ist.
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§ 106d
Gewihrleistungsmarkensatzung

(1) Der Anmeldung der Gewahrleistungsmarke muss eine Gewihrleistungsmarkensatzung beigefiigt
sein.

(2) Die Gewibhrleistungsmarkensatzung muss mindestens enthalten:
1. Name des Inhabers der Gewidhrleistungsmarke,

2. eine Erkldrung des Inhabers der Gewahrleistungsmarke, selbst keine Tatigkeit auszuiiben, die die Lie-
ferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Gewéhrleistung iibernommen wird, umfasst,

eine Darstellung der Gewéhrleistungsmarke,
4. die Angabe der Waren und Dienstleistungen, fiir die eine Gewéhrleistung bestehen soll,

5. Angaben dariiber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewahrleistung um-
fasst werden,

6. die Bedingungen fiir die Benutzung der Gewihrleistungsmarke, insbesondere die Bedingungen fiir
Sanktionen,

7. Angaben iiber die zur Benutzung der Gewéhrleistungsmarke befugten Personen,

8. Angaben iiber die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewéhrleistungsmarke die von der Gewéhr-
leistung umfassten Eigenschaften zu priifen und die Benutzung der Marke zu {iberwachen hat,

9. Angaben iiber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen der Gewahrleistungs-
marke.

(3) Die Gewihrleistungsmarkensatzung wird im Register eingetragen.

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

§ 106e
Priifung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Gewéhrleistungsmarke wird auBer nach § 37 auch zuriickgewiesen, wenn
sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 oder § 106d entspricht oder wenn die Gewéhr-
leistungsmarkensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoft.

(2) Die Anmeldung einer Gewdhrleistungsmarke wird aulerdem zuriickgewiesen, wenn die Gefahr
besteht, dass das Publikum iiber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregefiihrt wird, insbesondere
wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wire sie etwas anderes als eine Gewihrleistungsmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder die Gewahrleistungsmarkensat-
zung so dndert, dass die Zurlickweisungsgriinde der Absitze 1 und 2 nicht mehr bestehen.

§ 106f
Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung

(1) Der Inhaber der Gewihrleistungsmarke hat dem Deutschen Patent- und Markenamt jede Anderung
der Gewihrleistungsmarkensatzung mitzuteilen.
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(2) Im Fall einer Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung sind die §§ 106d und 106e entspre-
chend anzuwenden.

(3) Fur die Zwecke dieses Gesetzes wird die Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung erst ab
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung ins Register eingetragen worden ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemif § 37 Absatz 6 Satz 2 konnen auch in Bezug auf geéinderte
Gewihrleistungsmarkensatzungen eingereicht werden.

§ 106g
Verfall

(1) Die Eintragung einer Gewéhrleistungsmarke wird aufler aus den in § 49 genannten Verfallsgriin-
den auf Antrag auch in den folgenden Fillen fiir verfallen erklért und geldscht:

1. wenn der Inhaber der Gewihrleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erfiillt,

2. wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke keine geeigneten MaBinahmen trifft, um zu verhindern,
dass die Gewahrleistungsmarke missbrauchlich in einer der Gewihrleistungsmarkensatzung widerspre-
chenden Weise benutzt wird,

3. wenn die Gewihrleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr be-
steht, dass das Publikum nach § 106e Absatz 2 irregefiihrt wird, oder

4. wenn eine Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 gemiB § 106d Ab-
satz 3 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewéhrleistungsmarke
die Gewdhrleistungsmarkensatzung erneut so dndert, dass der Verfallsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbrauchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist es insbesondere an-
zusehen, wenn die Benutzung der Gewéhrleistungsmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Per-
sonen geeignet ist, das Publikum zu tduschen.

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

§ 106h
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke wird auBler aus den in § 50 genannten Nichtigkeits-
griinden auf Antrag auch fiir nichtig erklart und geldscht, wenn sie entgegen § 106e nicht zuriickgewiesen
und eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Gewéhrleistungsmarkensatzung, so wird die
Eintragung nicht fiir nichtig erklért und geldscht, wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Gewahr-
leistungsmarkensatzung so dndert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

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

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

,Teil 6

Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®.
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85.

86.

87.

88.

89.

§ 107 wird wie folgt gefasst:

»$ 107
Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach der
Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken (BGBI. 1970 11 S. 293, 418) (Madrider Markenabkommen), die durch Ver-
mittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder
im Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Séamtliche Antrige sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung
und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers entweder in franzo-
sischer oder in englischer Sprache einzureichen.*

In § 108 Absatz 1, § 111 Absatz 1 und § 112 Absatz 1 wird jeweils das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter
,,Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

Die Uberschrift des § 114 wird wie folgt gefasst:

»$ 114
Widerspruch gegen eine international registrierte Marke*.

§ 115 wird wie folgt gefasst:

»$ 115
Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklarung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit we-
gen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder dlterer Rechte (§ 51) tritt fiir international registrierte Marken
der Antrag auf Schutzentziehung.

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

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

2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist,
sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
weder eine Mitteilung iiber die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung iiber die vorldufige Schutzver-
weigerung zugegangen ist.*

§ 116 wird wie folgt gefasst:

»§ 116

Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit
aufgrund einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der Mallgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem
kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.

(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so ist § 53 Absatz 5 mit der Ma3gabe anzuwenden, dass an die
Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war, einer der in § 115
Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

In § 117 werden die Worter ,,Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt
durch die Worter ,,Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war, einer der in
§ 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt“ ersetzt.

In § 118 werden die Worter ,,Das Patentamt* durch die Worter ,,Das Deutsche Patent- und Markenamt* und
die Worter ,,vom Patentamt* durch die Worter ,,vom Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

In § 119 Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamts™ durch die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamts* er-
setzt.

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

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

,,Abschnitt 3
Unionsmarken®.
§ 125a wird aufgehoben.
§ 125b wird wie folgt gefasst:
»$ 125b

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

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

1. fiir die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unions-
marken mit dlterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit
dlterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der MalB3gabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland
gemil § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union geméf Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der
Unionsmarkenverordnung tritt;

2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Anspriichen nach den Artikeln 9 bis
11 der Unionmarkenverordnung die Anspriiche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 7 und 8), Vernichtung
und Riickruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadenser-
satzanspriichen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19¢) zu;

3. werden Anspriiche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Ge-
setz eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend
anzuwenden,;

4. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit
dlterem Zeitrang gestiitzt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Ma3gabe entsprechend anzuwenden, dass an die
Stelle der Benutzung der Marke mit élterem Zeitrang gemif § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit
dlterem Zeitrang nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;
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wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke (§ 53 Ab-
satz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke mit dlterem Zeitrang gestiitzt, so ist

a) § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;

b) § 53 Absatz 6 mit der MaBBgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der
Marke mit élterem Zeitrang gemalB § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Uni-
onsmarkenverordnung tritt;

Antrige auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr konnen von Inhabern eingetragener Unions-
marken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern von nach diesem Gesetz eingetragenen
Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.*

97. § 125c wird wie folgt gedndert:

98.

a)

b)

¢)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ist fiir eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des
Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 39 oder Artikel 40 der Unions-
markenverordnung in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und
Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverldngerung der Schutzdauer nach § 47 Absatz 6 oder
wegen Verzichts nach § 48 Absatz 1 geloscht worden, so kann auf Antrag nachtréaglich die Ungiiltigkeit
dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden. In diesem Fall entfaltet der
Zeitrang keine Wirkung.*

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Loschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit™ durch die Worter
,.Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit™ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Loschung* durch die Worter ,,Erklarung des Verfalls* ersetzt.

In Absatz 3 werden die Worter ,,Verfahren zur Loschung® durch die Worter ,,Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren und die Worter ,,Loschung der Eintragung® durch die Worter ,,Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit™ ersetzt.

§ 125d wird wie folgt gedndert:

a)
b)

In der Uberschrift wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarken® durch das Wort ,,Unionsmarken® ersetzt.
Die Absitze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

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

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Unionsmarke eingetragen
war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Register
des Deutschen Patent- und Markenamts behandelt mit der Ma3gabe, dass an die Stelle des Anmeldeta-
ges nach § 33 Absatz 1 der Anmeldetag der Unionsmarke nach Artikel 32 der Unionsmarkenverord-
nung oder der Tag einer fiir die Unionsmarke in Anspruch genommenen Prioritdt tritt. War fiir die
Anmeldung der Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts
eingetragenen Marke nach Artikel 39 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden,
so tritt dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maBgeblichen Tages.*

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarke* durch das Wort ,,Unionsmarke* und das Wort
,Patentamt* durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt* ersetzt.
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99. § 125e wird wie folgt geéindert:

100.

101.

102.

a)

b)

f)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»$ 125¢
Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte*.
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fir alle Klagen, fiir die nach der Unionsmarkenverordnung die Unionsmarkengerichte im
Sinne des Artikels 123 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung zustindig sind (Unionsmarkenstreitsa-
chen), sind als Unionsmarkengerichte im ersten Rechtszug die Landgerichte ohne Riicksicht auf den
Streitwert ausschlieBlich zustindig.

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengericht™ durch das Wort ,,Unionsmarkenge-
richt® ersetzt.

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarkenstreitsachen‘ durch das Wort ,,Unionsmarken-
streitsachen® und das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengerichte® durch das Wort ,,Unionsmarkengerichte*
ersetzt.

In Absatz 4 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengerichten* durch das Wort ,,Unionsmarkengerichten*
und das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengericht durch das Wort ,,Unionsmarkengericht ersetzt.

In Absatz 5 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengerichten* durch das Wort ,,Unionsmarkengerichten*
ersetzt.

In § 125f wird jeweils das Wort ,,Gemeinschaftsmarkengerichte durch das Wort ,,Unionsmarkengerichte*
ersetzt.

§ 125g wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort »Gemeinschaftsmarkengerichte durch das Wort ,,Unionsmarkenge-
richte* ersetzt.

Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,»3ind nach Artikel 125 der Unionsmarkenverordnung deutsche Unionsmarkengerichte international zu-
stindig, so gelten fiir die ortliche Zusténdigkeit dieser Gerichte die Vorschriften entsprechend, die an-
zuwenden wiéren, wenn es sich um eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmel-
dung einer Marke oder um eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke
handelte.*

§ 125h wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarke* durch das Wort ,,Unions-
marke* und werden die Worter ,,Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle)* durch die Worter ,,Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum* ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird jeweils das Wort ,,Gemeinschaftsmarke* durch das Wort ,,Unionsmarke* er-
setzt.

cc) Indem Satzteil nach Nummer 4 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarken durch das Wort ,,Unions-
marken ersetzt.

In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarken® durch das Wort ,,Unionsmarken* ersetzt.



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -35- Drucksache 19/2898

103.

104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.

111.

§ 1251 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,.Fur die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach Artikel 110 Absatz 2 Satz 3 der Unionsmarkenver-
ordnung ist das Bundespatentgericht zustindig.*

b) In Satz 2 wird das Wort ,,Patentgerichts* durch das Wort ,,Bundespatentgerichts* ersetzt.
Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.
Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.

In § 143 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils nach der Angabe ,,§ 14 Abs. 2 die Angabe ,,Satz 1* einge-
fiigt.

§ 143a wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,,Gemeinschaftsmarke* durch das Wort ,,Unionsmarke* ersetzt.

b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Worter ,,Gemeinschaftsmarke nach Artikel 9
Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemein-
schaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1)* durch die Worter ,,Unionsmarke
nach Artikel 9 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung* ersetzt.

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

»Dies gilt auch dann, wenn nach dem 1. Januar 1995 eine Klage nach § 55 auf Loschung der Eintragung
einer Marke erhoben worden ist oder nach dem 1. Mai 2020 ein Antrag nach § 53 auf Erklarung des Verfalls
und der Nichtigkeit einer Marke gestellt wird, die vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist.*

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

»§ 158
Ubergangsvorschriften

(1) Artikel 229 § 6 des Einfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuche findet mit der MaBigabe
entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des
Biirgerlichen Gesetzbuchs iiber die Verjahrung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichge-
stellt ist.

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

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

(4) Istin einem Verfahren tiber einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist,
die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Be-
nutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis
dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(5) Ist der Antrag auf Loschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemifl § 49 vor dem
14. Januar 2019 gestellt oder die Loschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund &lterer Rechte gemal § 51
vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und
§ 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.
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(6) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht fiir Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(7) §50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur fiir Antrdge gemill § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019
erhoben worden sind. Ist der Antrag gemdB § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist
§ 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(8) Fiir Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten
die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. Fiir mehrseitige Verfahren, bei denen
von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist
fiir die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde mal3gebend.

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

§ 159
Schutzdauer und Verldngerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes iiber die Schutzdauer und ihre Verlangerung (§ 47) sind auf vor
dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken mit der Maf3gabe anzuwenden, dass fiir die Berechnung der Frist,
nach der die Schutzdauer endet, § 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) Fiir eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemif3 § 47 Absatz 1 spitestens zwolf Monate nach
dem 31. Januar 2019 endet, sind die §§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBI. I
S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBI. I S. 558) gedndert worden ist,
in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.*

Artikel 2
Anderung der Markenverordnung

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

2. Juni 2016 (BGBL I S. 1354) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:
»§4  Anmeldung von Kollektiv- oder Gewéhrleistungsmarken®.
b) Die Angabe zu § 6a wird durch die folgenden Angaben ersetzt:
,»3 6a  Markendarstellung
§ 6b  Markenbeschreibung™.
c¢) Die Angaben zu den §§ 10 und 10a werden durch folgende Angabe ersetzt:
,8 10 Farbmarken®.
d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:
»§ 11 Klangmarken®.
e) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

»3 12 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken,
Hologrammmarken*.
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f)  Nach der Angabe zu § 12 wird folgende Angabe eingefiigt:
,»3 12a  Sonstige Markenformen®.
g) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
»§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen, Darstellungen mit nichtlateinischen Schriftzeichen®.
h) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:
»3 19 Klassifizierung*.
i)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
»3 22  (weggefallen)™.
j)  Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:
»§41  Verfall
§ 42  Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und &lterer Rechte®.

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

,,Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a  Eintragung einer Lizenz
§ 42b  Anderung oder Loschung einer Lizenz
§ 42c¢  Erkldrung der Lizenzierungs- oder Verduferungsbereitschaft.

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

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

»§ 4
Anmeldung von Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken

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

(2) Kollektivmarken- oder Gewdhrleistungsmarkensatzungen in Papier sind ungebunden einzu-
reichen.

(3) Im Fall von Anderungen von Kollektivmarken- oder Gewihrleistungsmarkensatzungen ist jeweils
eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen.

(4) Die Absitze 2 und 3 gelten auch fiir Satzungsénderungen nach Eintragung.*
4. § 6 wird wie folgt gefasst:

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

S kW

Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologramm-
marke (§ 12) oder

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

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

»§ 6a
Markendarstellung

(1) Die Marke bedarf einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes
geniigt. Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Datentriager eingereicht werden. Der Datentriger
muss vom Deutschen Patent- und Markenamt auslesbar sein. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt
lesbaren Datentrigertypen und Formatierungen werden auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben.
Ist nach Mafigabe dieser Verordnung die Einreichung mehrerer Ansichten moglich, miissen alle Ansichten
in einer einzigen Datei enthalten sein. Ist der Datentriger nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht einge-
reicht.

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

(3) Istdie Darstellung einer Markenform durch verschiedene Mittel moglich, entscheidet der Anmel-
der iiber die Art der Darstellung. Wird die gleiche Darstellung der Marke auf Papier und auf einem Daten-
trager eingereicht, ist die Darstellung auf einem Datentréger flir den Schutzgegenstand malB3geblich. Fiir die
Bestimmung des Anmeldetages ist in den Féllen des Satzes 2 das zuerst eingereichte Darstellungsmittel maB-
geblich.

§ 6b
Markenbeschreibung

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

(2) Eine Markenbeschreibung muss mit der Markenanmeldung eingereicht werden, wenn der Gegen-
stand des Schutzes der Marke erst dadurch bestimmbar wird. Dies gilt insbesondere fiir die Markenformen
nach § 12 und fiir sonstige Markenformen nach § 12a.

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

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Worter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im
Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) einzureichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text bestehen und
darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.*
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6. § 8 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

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

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Wiedergabe* durch das Wort ,,Darstellung und das Wort ,,darge-
stellt” durch das Wort ,,wiedergegeben™ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Inden Sétzen 1 und 2 wird jeweils das Wort ,,Wiedergabe* durch das Wort ,,Darstellung* ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,,Wiedergabe* durch das Wort ,,Darstellung* und das Wort ,,Markenwie-
dergabe® durch das Wort ,,Markendarstellung® ersetzt.

d) In Absatz4 Satz 1 wird das Wort ,,Wiedergabe* durch das Wort ,,Darstellung* ersetzt.
e) In Absatz 5 werden die Worter ,,auf jeder Wiedergabe® gestrichen.
f) Die Absédtze 6 und 7 werden durch folgenden Absatz 6 ersetzt:
,»(0) § 6a bleibt unberiihrt.
7. § 9 wird wie folgt gefasst:

»39
Dreidimensionale Marken

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

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

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

(4) Fiir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.
8. Die §§ 10 und § 10a werden durch folgenden § 10 ersetzt:

»3 10
Farbmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Farbmarke eingetragen werden soll, so ist der
Anmeldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke ein Farbmuster beizufiigen. Die Farbe ist mit der Num-
mer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems zu bezeichnen.
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10.

11.

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

(3) Fiir die Form der Darstellung des Farbmusters gilt § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.*
Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:

»§ 11
Klangmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der
Anmeldung eine Darstellung auf einem Datentréger oder eine grafische Darstellung der Klangmarke beizu-
fiigen.

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

(3) Fiir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§12

Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken,
Multimediamarken, Hologrammmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke,
Bewegungsmarke, Multimediamarke oder als Hologrammmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmel-
dung eine Darstellung der Marke beizufiigen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes
genugt.

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

§ 12a
Sonstige Markenformen

(1) Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fillt, kann
die Marke als sonstige Marke eingetragen werden. Der Anmeldung ist eine Darstellung der Marke beizufii-
gen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes geniigt. Unter den Voraussetzungen des
§ 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfolgen.

(2) Fiir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.*
§ 13 wird wie folgt gefasst:

»3 13
Muster und Modelle

Der Anmeldung diirfen keine Muster oder Modelle der mit der Marke versehenen Gegenstinde oder
der Marke selbst beigefiigt werden.

§ 15 wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,,Wiedergaben** durch das Wort , Darstellungen* ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Wiedergabe“ durch das Wort ,,Darstellung® ersetzt.
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12.

13.
14.

Die §§ 19 und 20 werden wie folgt gefasst:

»§ 19
Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der vom Deutschen Patent- und
Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils giiltigen Fassung der Klasseneinteilung und der
alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemaf3 dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977
des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen fiir die Eintragung von Marken (BGBL. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem
(Nizza-Klassifikation).

§20
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

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

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

(3) Fiir die Angaben nach Absatz 2 konnen die in den Klasseniiberschriften der Nizza-Klassifikation
enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und eindeutig
sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klassenein-
teilung anzugeben.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe schlieft alle Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig
von der wortlichen Bedeutung des Begrifts erfasst sind.

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

§ 22 wird aufgehoben.
§ 25 wird wie folgt gedndert:
a) In Nummer 3 wird das Wort ,,Wiedergabe* durch das Wort ,,Darstellung* ersetzt.
b) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:
9. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewéhrleistungsmarke handelt,

10. bei einer Marke, deren Zeitrang nach Artikel 34 oder Artikel 35 der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 {iber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom 24.3.2009,
S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom 24.12.2015, S. 21) geéndert
worden ist, fiir eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke in Anspruch genommen wurde,
die Angabe des entsprechenden Aktenzeichens und im Fall der Loschung der Marke die Bezeich-
nung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,*.

¢) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefiigt:

,»20a. der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist nach den §§ 26 und 43 Absatz 1 des Mar-
kengesetzes,".
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d) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

,»22. wenn Widerspruch erhoben worden ist,

a)
b)
©)
d)
e)
f)

eine entsprechende Angabe,

Angaben zum Widerspruchszeichen, auf das der Widerspruch gestiitzt wird,
der Status des Widerspruchs,

der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens,

bei vollstindiger Loschung der Marke eine entsprechende Angabe,

bei teilweiser Loschung der Marke die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Lo-
schung bezieht,".

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

»24. wenn ein Dritter Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen
Marke gestellt oder Klage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen

Marke erhoben hat,

a) im Fall eines Antrags auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach den §§ 49 bis 51
des Markengesetzes eine entsprechende Angabe,

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

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

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

e) bei vollstindiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklarung und Loschung der Marke eine ent-
sprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,

f)  bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeitserklarung und Loschung der Marke eine entspre-

chende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren
und Dienstleistungen, auf die sich die Ldschung bezieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird,

a)

b)

bei vollstindiger Nichtigerkldrung und Loschung der Marke eine entsprechende Angabe un-
ter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes,

bei teilweiser Nichtigerkldrung und Loschung der Marke eine entsprechende Angabe unter
Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die
Loschung bezieht,™.

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

»34a. Angaben iiber Lizenzen, einschlieBlich den Namen, die Rechtsform sowie die Anschrift des
Wohnsitzes oder Sitzes des Lizenznehmers,

34b. Erklarungen iiber die Lizenz- oder VerduBerungsbereitschaft,

34c. Angaben liber Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewiahrleistungsmarken,*.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

§ 26 wird wie folgt gefasst:

»§ 26
Urkunde, Bescheinigungen

Der Inhaber einer Marke erhilt neben der Urkunde iiber die Eintragung der Marke in das Register nach
§ 25 der DPMA-Verordnung eine Bescheinigung iiber die in das Register eingetragenen Angaben. Nicht
grafische Markendarstellungen und Markensatzungen werden dabei durch einen Verweis auf das Markenre-
gister ersetzt.

§ 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

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

§ 29 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fiir jede Marke, geschiftliche Bezeichnung, geschiitzte Ursprungsbezeichnung oder geografische
Angabe, wegen der gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wird (Widerspruchskennzei-
chen), ist ein gesonderter Widerspruch erforderlich. Gehoren alle Widerspruchskennzeichen demselben In-
haber, so liegt nur ein Widerspruch vor.*

§ 30 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,,Wiedergabe durch das Wort ,,Darstellung™ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das Aktenzeichen der an-
gemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der geschiitzten Ursprungsbe-
zeichnung oder der geografischen Angabe,*.

bb) In Nummer 3 wird das Wort ,,Wiedergabe“ durch das Wort ,,Darstellung™ ersetzt.

§ 31 wird wie folgt gefasst:

»§ 31
Gemeinsame Entscheidung iiber mehrere Widerspriiche
Uber mehrere Widerspriiche kann gemeinsam entschieden werden.*

In § 32 Absatz 2 werden die Worter ,,Verfahren zur Loschung der Widerspruchsmarke* durch die Worter
»Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ersetzt.

Die §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

»3 41
Verfall

(1) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls einer Marke nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes soll
unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Erklarung des Verfalls beantragt wird,
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der Name und die Anschrift des Antragstellers,
falls der Antragsteller einen Vertreter bestellt hat, der Name und die Anschrift des Vertreters,

falls die Erklarung des Verfalls nur fiir einen Teil der Waren und Dienstleistungen beantragt wird, fiir
die die Marke eingetragen ist, entweder die Waren und Dienstleistungen, fiir die die Erklarung der
Nichtigkeit beantragt wird, oder die Waren und Dienstleistungen, fiir die die Erklarung der Nichtigkeit
nicht beantragt wird, und

der Verfallsgrund nach § 49 des Markengesetzes.

§ 42
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und dlterer Rechte

(1) Fiir den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und dlterer Rechte nach § 53

Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser Verordnung entsprechend.

(2) Zusitzlich zu den Angaben nach § 41 Absatz 2 sind folgende Angaben zu machen:

bei einem Antrag auf Nichtigkeit wegen &lterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes: Anga-
ben, die es erlauben, die Identitét des dlteren Rechts festzustellen, und

bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, den Inhaber des
dlteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen é&lteren Rechten sind zumindest die Art, die Wiedergabe, die
Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

(3) Fiir den Antrag auf Nichtigkeit wegen dlterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes sind

des Weiteren die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

(4) Sofern nicht bereits zur Identititsfeststellung des dlteren Rechts nach Absatz 2 Nummer 1 oder zur

Feststellung des Inhabers nach Absatz 2 Nummer 2 erforderlich, sind bei sémtlichen Antrdgen anzugeben:

1.

5.

die Registernummer einer eingetragenen dlteren Marke, das Aktenzeichen einer angemeldeten élteren
Marke oder die Dossier-Nummer der geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe,

Angaben, die belegen, dass der Antragsteller, der nicht nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes Inhaber
des élteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen,

die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form des é&lteren Rechts,

falls es sich bei dem dlteren Recht um eine international registrierte Marke handelt, deren Registernum-
mer sowie bei international registrierten élteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung
sowohl fiir die Bundesrepublik Deutschland als auch fiir die Deutsche Demokratische Republik regis-
triert worden sind, die Erklarung, auf welche dieser Registrierungen der Antrag gestiitzt wird,

der Name und die Anschrift des Inhabers des dlteren Rechts.*

22. Nach § 42 wird folgender Abschnitt 6 eingefiigt:

,,Abschnitt 6

Lizenz
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§ 42a
Eintragung einer Lizenz

(1) Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Markenge-
setzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt bereitgestellten Formblatts gestellt
werden.

(2) Indem Antrag sind anzugeben:

die Registernummer der Marke, bei der die Lizenz erfasst werden soll,

der Name des Markeninhabers,

Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,

Angaben, ob es sich um eine ausschlieBliche oder einfache Lizenz handelt,

Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im Register eingetragenen Lizenznehmers handelt,

S i e

Angaben zu einer zeitlichen, raumlichen oder gegenstdndlichen Beschriankung; falls die Lizenz auf ei-
nen Teil der Waren und Dienstleistungen beschrinkt wurde, die Waren und Dienstleistungen, fiir die
die Lizenz gewihrt wurde.

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

§ 42b
Anderung oder Léschung einer Lizenz

Der Antrag auf Anderung oder Léschung einer nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes eingetragenen
Lizenz muss die Registernummer der Marke und die Bezeichnung der Lizenz, die gedndert oder geloscht
werden soll, enthalten.

§ 42¢
Erklarung der Lizenzierungs- oder VerduBBerungsbereitschaft

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

(2) Die Erklarung der Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen ist unzuléssig, solange im Register ein
Vermerk tiber die Einrdumung einer ausschlielichen Lizenz eingetragen ist oder dem Deutschen Patent-
und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklarungen nach Absatz 1 konnen jederzeit gegeniiber dem Deutschen Patent- und Markenamt
schriftlich zuriickgenommen werden.*

Artikel 3
Anderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 4. April 2016 (BGBI. I S. 558) geéndert worden ist, wird wie folgt geédndert:
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1. § 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absitze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Die Jahresgebiihren fiir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhal-
tungsgebiihren fiir Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind jeweils fiir die folgende Schutzfrist am
letzten Tag des Monats fillig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag
fallt. Wird ein Gebrauchsmuster oder ein Design erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden
Schutzfrist eingetragen, so ist die Aufrechterhaltungsgebiihr am letzten Tag des Monats fallig, in dem die
Eintragung in das Register erfolgt ist.

(3) Die Verlangerungsgebiihren fiir Marken sind jeweils flir die folgende Schutzfrist sechs Monate
vor dem Ablauf der Schutzdauer gemil § 47 Absatz 1 des Markengesetzes fallig. Wird eine Marke erst nach
Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist die Verldngerungsgebiihr am letz-
ten Tag des Monats fillig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.*

2. § 5 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,,Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) nach § 125a des Markengesetzes, durch die Worter ,,Amt der Europdischen Union fiir geis-
tiges Eigentum nach* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Jahresgebiihren fiir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrecht-
erhaltungsgebiihren fiir Gebrauchsmuster und eingetragene Designs diirfen frithestens ein Jahr vor Ein-
tritt der Falligkeit vorausgezahlt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Verldngerungsgebiih-
ren fiir Marken diirfen friihestens sechs Monate vor Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt werden.*

3. § 7 wird wie folgt gefasst:

»§7

Zahlungsfristen fiir Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlangerungsgebiihren,
Verspétungszuschlag

(1) Die Jahresgebiihren fiir Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhal-
tungsgebiihren fiir Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach
Filligkeit zu zahlen. Wird die Gebiihr innerhalb dieser Frist nicht gezahlt, so kann sie mit dem Verspétungs-
zuschlag noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Filligkeit gezahlt werden.

(2) Fiir eingetragene Designs ist bei Aufschiebung der Bildbekanntmachung die Erstreckungsgebiihr
innerhalb der Aufschiebungsfrist (§ 21 Absatz 1 Satz 1 des Designgesetzes) zu zahlen.

(3) Die Verliangerungsgebiihren fiir Marken sind innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach
Falligkeit zu zahlen. Wird die Gebiihr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebiihr mit dem
Verspitungszuschlag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemaf3
§ 47 Absatz 1 des Markengesetzes gezahlt werden.*

4. Die Anlage (Gebiihrenverzeichnis) wird wie folgt gedndert:
a) Teil A wird wie folgt geéndert:
aa) Die Absitze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Sind fiir eine elektronische Anmeldung geringere Gebiihren bestimmt als fiir eine An-
meldung in Papierform, werden die geringeren Gebiihren nur erhoben, wenn die elektronische
Anmeldung nach der jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts zuléssig ist.

(2) Die Gebithren Nummer 313 600, 323 100, 331600, 331610, 333 000, 333 300,
333 350, 333 400, 333 450, 346 100 und 362 100 werden fiir jeden Antragsteller gesondert erho-
ben.*
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bb) Abschnitt III wird wie folgt gefasst:

Nr. Gebiihrentatbestand Gebiihr in Euro
,11I. Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
1. Eintragungsverfahren
Anmeldeverfahren einschlieBlich der Klassengebiihr bis zu
drei Klassen
- fiir eine Marke (§ 32 MarkenG)
331 000 - bei elektronischer Anmeldung 290
331 100 - bei Anmeldung in Papierform 300
331200 - fiir eine Kollektiv- oder Gewihrleistungsmarke (§§ 97 und | 900
106a MarkenG)
Klassengebiihr ab der vierten Klasse pro Klasse
331300 - fiir eine Marke (§ 32 MarkenG) 100
331400 - fir eine Kollektiv- oder Gewiahrleistungsmarke (§§ 97 | 150
und 106a MarkenG)
331 500 Beschleunigte Priifung der Anmeldung (§ 38 MarkenG) 200
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)
331 600 - Grundbetrag fiir ein Widerspruchszeichen 250
331610 - fiir jedes weitere Widerspruchszeichen 50
331700 Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§ 40 MarkenG) 300
331 800 Verfahren bei Teiliibertragung einer Anmeldung (§ 27 Abs. 4, | 300
§ 31 MarkenG)
2. Verlingerung der Schutzdauer
Verlangerungsgrundgebiihr einschlieflich der Klassengebiihr
bis zu drei Klassen
332100 - flir eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG) 750
332101 - Verspétungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50
332200 - fiir eine Kollektiv- oder Gewdhrleistungsmarke (§ 97 und | 1 800
106a MarkenG)
332201 - Verspétungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50
Klassengebiihr bei Verliangerung fiir jede Klasse ab der vierten
Klasse
332300 - fiir eine Marke, Kollektiv- oder Gewéhrleistungsmarke | 260
(§ 47 Abs. 2 und 3, §§ 97, 106a MarkenG)
332301 - Verspétungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) 50
3. Sonstige Antrdige
333 000 Erinnerungsverfahren (§ 64 MarkenG) 150
333050 Weiterbehandlungsgebiihr (§ 91a MarkenG) 100
333 100 Verfahren bei Teilung einer Eintragung (§ 46 MarkenG) 300
333200 Verfahren bei Teiliibertragung einer Eintragung (§§ 46 und 27 | 300
Abs. 4 MarkenG)
Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 MarkenG)
333 300 - Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 Mar- | 400
kenG) und ilterer Rechte (§ 51 MarkenG)
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333350 - wird der Antrag nach § 51 MarkenG auf mehr als ein alte- | 100
res Recht gestiitzt, erhoht sich die Gebithr nach Num-
mer 333 300 fiir jedes weitere geltend gemachte Recht um

jeweils
333 400 - Verfall (§ 49 MarkenG) 100
333450 - Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach Widerspruch | 300

des Markeninhabers

Recht zur Benutzung der Marke

333500 - Eintragung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) 50
333 600 - Anderung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 2 MarkenG) 50
333700 - Loschung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 3 MarkenG) 50

4. International registrierte Marken

334 100 Nationale Gebiihr fiir die internationale Registrierung nach Ar- | 180
tikel 3 des Madrider Markenabkommens (§ 108 MarkenG)
oder nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen und
dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§§ 108 und
120 MarkenG)

334300 Nationale Gebiihr fiir die nachtrigliche Schutzerstreckung | 120
nach Artikel 3ter Abs.2 des Madrider Markenabkommens
(§ 111 MarkenG) oder nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls
zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 1 MarkenG) so-
wie nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 2 MarkenG)

Umwandlungsverfahren einschlieBlich der Klassengebiihr bis
zu drei Klassen (§ 125 Abs. 1 MarkenG)

334 500 - fiir eine Marke (§ 32 MarkenG) 300

334 600 - fiir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und | 900
§ 106a MarkenG)

Klassengebiihr bei Umwandlung fiir jede Klasse ab der vierten

Klasse
334700 - fiir eine Marke (§ 32 MarkenG) 100
334 800 - fiir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und | 150
106a MarkenG)

5. Unionsmarken

Umwandlungsverfahren (§ 125d Abs. 1 MarkenG)

335200 - fiir eine Marke (§ 32 MarkenG) 300

335300 - fiir eine Kollektiv- oder Gewdhrleistungsmarke | 900
(§§ 97und 106a MarkenG)

Klassengebiihr bei Umwandlung ab der zweiten Klasse pro

Klasse
335400 - fiir eine Marke (§ 32 MarkenG) 100
335500 - fiir eine Kollektiv- oder Gewdhrleistungsmarke | 150

(§§ 97und 106a MarkenG)

6. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

336 100 Eintragungsverfahren (§ 130 MarkenG) 900

336 150 Nationales Einspruchsverfahren (§ 130 Abs. 4 MarkenG) 120

336 200 Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren (§ 131 MarkenG) 120

336 250 Antrag auf Anderung der Spezifikation (§ 132 Abs. 1 Mar- | 200
kenG)

336 300 Loschungsverfahren (§ 132 Abs. 2 MarkenG) 120%.
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b) Teil B Abschnitt I Nummer 401 100 wird wie folgt gefasst:

Nr.

Gebiihrentatbestand

Gebiihrenbetrag/ Gebiihrensatz nach
§2 Abs.21.V.m. § 2 Abs. 1

,,401 100

1. gemiB § 73 Abs. 1 PatG gegen die Entscheidung der Paten-
tabteilung liber den Einspruch,

2. gemil § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der
Gebrauchsmusterabteilung liber den Léschungsantrag,

3. gemif § 66 MarkenG in Verfalls- und Nichtigkeitsverfah-
ren,

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

5. gemil § 34 Abs. 1 SortSchG gegen die Entscheidung des
Widerspruchsausschusses in den Fillen des § 18 Abs. 2
Nummer 1, 2, 5 und 6 SortSchG,

6. gemil § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG gegen die Entscheidung
der Designabteilung iiber den Antrag auf Feststellung oder
Erklarung der Nichtigkeit

500 EUR*.

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

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

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absitze 2 und 3 am 14. Januar 2019 in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 8 tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
(3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und Nummer 33 tritt am 1. Mai 2020 in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABL L
336/1 vom 23.12.2015, S. 1; L 110 vom 26.4.2016, S. 6 — im Folgenden als ,,Richtlinie” bezeichnet).

I

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Zielsetzung

Die Neufassung der Richtlinie ist Teil eines ,.,europiischen Markenpakets®, das auch die Uberarbeitung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung — nunmehr Unionsmarkenverordnung — umfasst (sieche Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 {iber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die
durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABL L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322;
L 110 vom 26.4.2016, S. 4) gedndert worden ist, nachfolgend als ,,Unionsmarkenverordnung* bezeichnet).

Ursprung dieser Markenrechtsreform waren die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2007, in denen der
Rat die Européische Kommission ersuchte, mit der Durchfithrung einer umfassenden Studie iiber das Funk-
tionieren des Gemeinschaftsmarkensystems zu beginnen (siche Ratsdokument 9427/07). Am 27. Marz 2013
présentierte die Europédische Kommission das Reformpaket zur Erneuerung des européischen Markenrechts.
Im Juli des Folgejahres einigten sich die Mitgliedstaaten auf einen Kompromisstext, der nach Verhandlungen
am 13. Juli 2015 bestitigt und am 10. November 2015 als Standpunkt in erster Lesung festgelegt wurde. Das
Europdische Parlament billigte den Standpunkt des Rates in zweiter Lesung am 15. Dezember 2015. Am Tag
darauf erfolgte die Unterzeichnung durch den Présidenten des Parlaments und den Prisidenten des Rates.
Die Richtlinie wurde sodann am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt verkiindet; die Verordnung tags darauf.

Konsultationen und Evaluierungen bei der Vorbereitung der Richtlinie haben gezeigt, dass eine weiterge-
hende Harmonisierung in Teilgebieten des materiellen Markenrechts positive Auswirkungen auf die Wett-
bewerbsfahigkeit und das Wachstum im Binnenmarkt hat. Die Richtlinie verfolgt die Férderung und Ein-
richtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes sowie die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung
und des Schutzes von Marken in der Union, um auf diese Weise das Wachstum und die Wettbewerbsféahig-
keit in den Mitgliedstaaten zu férdern (vgl. Erwdgungsgrund 42 der Richtlinie).

Es ist erklirtes Ziel der Markenreform, die Koexistenz und Ausgewogenheit der Markenrechtssysteme auf
nationaler und unionsweiter Ebene zu fordern und zu verfestigen (vgl. Erwdgungsgrund 3). Die Regelungen
sollen ein ausgewogenes Nebeneinander von Unionsmarken und nationalen Marken gewéhrleisten. Dariiber
hinaus sollen sich die markenrechtlichen Regelungen im Sinne der Kohérenz und Konsistenz sinnvoll ergén-
zen und ein stimmiges Gesamtbild von Unionsregelungen und nationalen Markenrechten ergeben. Abwei-
chende nationale Regelungen sollen indes dort beibehalten werden, wo dies den Bediirfnissen der nationalen
Normadressaten und Rechtsregime am ehesten gerecht wird. Um ein vergleichbares Schutzniveau herstellen
zu konnen, ist es erforderlich, dass materiell- und verfahrensrechtliche Regelungen — wo notwendig — ange-
glichen werden. So sollen die Mitgliedstaaten ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren fiir den Wi-
derspruch gegen die Eintragung einer Marke sowie fiir die Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit be-
reitstellen (vgl. Artikel 43 Absatz 1 und Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie). Auf diese Weise werden uni-
onsweit vergleichbare Verfahrensstandards und Schutzniveaus garantiert.

In diesem Zusammenhang stellt die Richtlinie auch Rechtssicherheit hinsichtlich des Umfangs der Marken-
rechte her und sorgt fiir ein transparentes Rechtsregime. Fiir die Bezeichnungen und Klassifizierungen der
Waren und Dienstleistungen sollen in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln und Vorgaben gelten. Dariiber
hinaus sollen fiir den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke einheitliche Bedingun-
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II.

gen zugrunde gelegt werden. Dies bedeutet u.a., dass Zeichen mit Hilfe von allgemein zuginglicher Tech-
nologie (und nicht notwendigerweise grafischen Mitteln) dargestellt werden diirfen, solange die Darstellung
mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwigungsgrund 13 der Richtlinie). Auf diese
Weise wird das Markenrecht auch an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters angepasst.

Zur Forderung der Wettbewerbsfahigkeit des europdischen Binnenmarktes gehort auch, dass Markenformen
geschaffen werden, die den wachsenden Bediirfnissen der Marktteilnehmer Rechnung tragen. Darunter fallt
auch die Einfilhrung von nationalen Gewahrleistungsmarken, die dem Verkehr eine gewisse Giite oder eine
Art und Weise der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen gewiahrleisten.

Die Richtlinie fordert die Zusammenarbeit der nationalen Markendmter untereinander und mit dem Amt der
Europdischen Union fiir geistiges Eigentum. Bereits vor der EU-Markenrechtsreform hat das Amt der Euro-
paischen Union fiir geistiges Eigentum das Netzwerk fiir Europdische Marken und Designs aufgebaut. Das
Netzwerk strebt ein einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame Prak-
tiken und Tools auszeichnet. Die Richtlinie unterstiitzt dieses Anliegen weiter und fordert die Kooperation
in Angelegenheiten der Verwaltung, des Schutzes und der Loschung von Marken.

Weitere wichtige Anliegen der Richtlinie sind die Stirkung des Markenschutzes und in diesem Zusammen-
hang die effektive Bekdmpfung der Produktpiraterie (vgl. Erwdgungsgrund 21 der Richtlinie). Die Europii-
sche Kommission hatte bereits in ihrem Richtlinienvorschlag aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum
der Produktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinienvorschlag vom 27.3.2013, COM (2013) 162 final, S. 7).
Hierzu soll dem Markeninhaber erlaubt sein, die Einfuhr rechtsverletzender Waren und ihre Uberfiihrung in
alle zollrechtlichen Konstellationen zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu be-
stimmt sind, in dem betreffenden Mitgliedsstaat in Verkehr gebracht zu werden.

Notwendigkeit der Regelungen

Gemal Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie sind die Vorschriften bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen;
fiir die Implementierung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens gilt eine Umsetzungsfrist bis
zum 14. Januar 2023 (vgl. Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie).

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht eine Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Anderungen im Markengesetz (MarkenG)
vor, darunter den Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung, die Einfiihrung einer na-
tionalen Gewahrleistungsmarke, die Einfithrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens sowie eine
Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung betreffend alle zollrechtlichen Konstellationen von mar-
kenrechtsverletzenden Waren. Weitere Anderungen betreffen absolute Schutzhindernisse, terminologische An-
passungen und redaktionelle Anderungen.

Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

Ein zentraler Aspekt der Markenrechtsreform ist die Abschaffung der grafischen Darstellbarkeit als Eintra-
gungsvoraussetzung der Marke und die Erweiterung der Darstellungsmdglichkeiten im Markenregister. Bis-
her waren nach Mal3gabe des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes (MarkenG) von der Eintragung als Marke
schutzfihige Zeichen ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen. Das Erfordernis der grafi-
schen Darstellbarkeit stellte insbesondere fiir nicht-konventionelle Marken wie Klangmarken bislang eine
schwer iliberwindbare Hiirde dar. Nach Mallgabe des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie konnen Marken
unterscheidungsfihige Zeichen aller Art sein, soweit sie geeignet sind, in dem Register in einer Weise so
darstellt zu werden, dass die zustdndigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des gewéhrten Schut-
zes klar und eindeutig bestimmen konnen. Damit wird die grafische Darstellbarkeit durch ein flexibleres
Kriterium ersetzt. Ausweislich des Erwéagungsgrundes 13 der Richtlinie kann die Darstellung grundsétzlich
in jeder geeigneten Form erfolgen, solange die gewéhlten Mittel ausreichende Garantien bieten. Der Wegfall
der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung geht daher mit erhdhten Anforderungen an die
Garantiesicherung des Registers einher. Aus den Erwagungsgriinden geht weiter hervor, dass die Zeichen in
eindeutiger, préziser, in sich abgeschlossener, leicht zugénglicher, verstandlicher, dauerhafter und objektiver
Weise darstellbar sein miissen. Damit nimmt die Richtlinie direkt Bezug auf die in dem Urteil ,,Siekmann‘
vom Gerichtshof der Europdischen Union (EuGH) aufgestellten Kriterien (EuGH, Urteil vom 12. Dezember
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2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, MarkenR 2003, 26 — Siekmann). Die Erweiterung der Darstellungs-
moglichkeiten wird einige technische Anpassungen im Markenregister nach sich ziehen. Insbesondere miis-
sen Standards und technische Voraussetzungen fiir die Einbettung und Wiedergabe von Audio- und Media-
dateien geschaffen werden.

—  Einfiihrung einer nationalen Gewahrleistungsmarke

Wie bereits die frithere Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie 2008/95EG des Europédischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber die Marken,
ABI. L 299 vom 8.11.2008, S. 25), sieht auch die neu gefasste Richtlinie nach Artikel 28 Absatz 1 vor, dass
Mitgliedstaaten Gewiahrleistungsmarken im nationalen Recht neben den Kollektivmarken einfiihren konnen.
Gewihrleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Individualmarke nicht die Her-
kunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht. Der Markeninhaber nimmt die Rolle
eines Zertifizierers ein und iibt selbst keine Tatigkeit aus, die die Produktion oder Verbreitung gekennzeich-
neter Produkte umfasst (sogenanntes Neutralitdtsgebot). Das unterscheidet Gewéhrleistungsmarken von Kol-
lektivmarken. Gewéhrleistungsmarken dienen damit nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unter-
nehmen (oder Kollektiv); sie unterscheiden Produkte einer bestimmten vom Markeninhaber gewédhrleisteten
Qualitét von anderen Produkten ohne solche Gewéhrleistung.

Die bisherige deutsche Praxis kennt sogenannte ,,Giitezeichen®, die als Individual- und Kollektivmarken
geschiitzt werden. Sie kennzeichnen die Beschaffenheit eines Produkts und dienen dem Verkehr als Hinweis
auf eine bestimmte Qualitit (vgl. Dissmann/Somboonvong, Die Unionsgewahrleistungsmarke, GRUR 2016,
657, 660). Anders als bei Gewahrleistungsmarken fallen Markeninhaber und Markennutzer hier jedoch zu-
sammen, sodass die Zeichen immer auch einen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen
beinhalten.

Die zentralen Merkmale der Gewihrleistungsmarke sind Transparenz, Neutralitit sowie Priif- und Uberwa-
chungspflichten des Markeninhabers. Das Gebot der Transparenz wird dadurch verwirklicht, dass die Nut-
zungsbedingungen der Gewihrleistungsmarke in einer Gewéhrleistungsmarkensatzung festgeschrieben wer-
den und fiir jedermann 6ffentlich zugénglich sind. § 106d Absatz 1 des Markengesetzes in der Entwurfsfas-
sung (MarkenG-E) bestimmt daher, dass der Anmeldung der Gewihrleistungsmarke eine Gewéhrleistungs-
markensatzung beigefiigt sein muss. Fiir den Verkehr muss ersichtlich sein, unter welchen Voraussetzungen
das Zeichen vergeben wird und fiir welche Produkteigenschaften es letztlich Gewéhr leistet. Die Mindestan-
gaben, die die Satzung enthalten muss, sind in § 106d Absatz 2 MarkenG-E festgehalten.

Aus dem Neutralititsgebot folgt, dass der Markeninhaber mit dem Zeichennutzer nicht identisch sein darf
(s. 0.). Der Verkehr versteht eine Gewahrleistungsmarke in erster Linie als Hinweis auf eine von unabhéin-
giger Seite gewihrleistete Eigenschaft des gekennzeichneten Produkts. Es ist daher von zentraler Bedeutung,
dass der Markeninhaber selbst kein Interesse an dem wirtschaftlichen Erfolg der gekennzeichneten Waren
hat und Voraussetzungen der Nutzungsbedingungen unabhéngig priift. § 106d Absatz 2 Nummer 2 Mar-
kenG-E bestimmt daher, dass die Gewéhrleistungsmarkensatzung eine Erkldrung des Markeninhabers ent-
halten muss, aus der hervorgeht, dass er selbst keine Tatigkeit ausiibt, die die Lieferung von Waren oder
Dienstleistungen umfasst, fiir die eine Gewéhrleistung entsteht.

Zuletzt treffen den Markeninhaber auch Priif- und Uberwachungspflichten. Der Markeninhaber muss als
»Lizenzerteiler bei der Vergabe des Zeichens und auch im Anschluss laufend die Einhaltung der gewéhr-
leisteten Giite iiberpriifen und {iberwachen. Kommt der Markeninhaber diesen Uberwachungspflichten nicht
nach, kann die Marke fiir verfallen erklart werden, vgl. § 106g MarkenG-E.

Durch die Einflihrung einer Gewéhrleistungsmarke auf nationaler Ebene wird ein praktikables Rechtsinstru-
ment geschaffen, das den Bediirfnissen des Verkehrs an qualitdtsanzeigenden Zeichen Rechnung trigt. Et-
waige Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit bisher bestehenden ,,Giitezeichen werden durch die
Einfiihrung der Gewéhrleistungsmarke ausgerdumt. In der Ausgestaltung orientiert sich die Gewéhrleis-
tungsmarke an der Unionsgewahrleistungsmarke, so wie sie ab dem 1. Oktober 2017 zur Verfiigung stehen
wird.
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—  Einfiihrung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Nach Maligabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie muss unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einle-
gung von Rechtsmitteln bei eine Gericht von den Mitgliedstaaten ein ,,effizientes und ziigiges* Verfahren
beim Markenamt fiir die Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit zur Verfiigung gestellt werden. Zusétz-
lich zu dem bisher schon moglichen Loschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse konnen kiinftig
auch relative Nichtigkeits- und Verfallsgriinde vor dem DPMA geltend gemacht werden. In Anlehnung an
die §§ 34a ff. des Designgesetzes (DesignG) ist das Verfahren in Markensachen entsprechend in § 53 des
Entwurfs ausgestaltet. Ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren hat den Vorzug, dass es schneller
und kostengiinstiger vonstattengeht; insbesondere ist die Einschaltung eines (Fach-)Anwalts nicht notwen-
dige Voraussetzung. Zudem werden die Priifkompetenzen beim Amt gebiindelt. Gleichwohl soll es den Par-
teien weiterhin moglich sein, Verfallsgriinde und relative Schutzhindernisse (éltere Richte) vor den ordentli-
chen Gerichten geltend zu machen. Zivilgerichte verfiigen iiber eine ausgewiesene Expertise bei Beweisauf-
nahme, sodass dieser Weg den Parteien nicht verschlossen bleiben soll.

—  Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung

In § 14a des Entwurfs ist ein neues ausschlieBliches Recht des Markeninhabers vorgesehen, das die Uber-
fihrung von markenrechtsverletzenden Waren in alle zollrechtlichen Konstellationen, insbesondere die
Durchfuhr, betrifft.

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

Abgesehen von der Uberfiihrung in den freien Verkehr konnten bei zollrechtlichen Konstellationen ohne
Vorliegen eines Verdachts des Inverkehrbringens auf dem Markt im Durchfuhrstaat bislang weder auf nati-
onaler noch auf europdischer Ebene Mafinahmen gegen Verletzungen von Markenrechten durchgefiihrt wer-
den.

Mit der neuen Regelung werden die Vorschriften iiber Waren unter zollamtlicher Uberwachung verschérft
und dem Markeninhaber ein neuer Unterlassungsanspruch eingerdumt. Die Regelung hat zur Folge, dass die
Uberfithrung in alle zollrechtlichen Konstellationen von markenverletzenden Waren unterbunden werden
kann, indem im Fall der moglichen Verletzung einer Marke die entsprechenden Waren durch die Zollbehor-
den gestoppt werden kdnnen.

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

Die neue Regelung im Rahmen des § 14a MarkenG-E 16st folgendes Verfahren aus:

—  Zunéchst konnen Markeninhaber Waren von den Zollbehdrden beschlagnahmen lassen, wenn sie aus
Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der filir derartige Waren
eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unter-
scheiden ist.

—  Widerspricht der Durchfiihrende der Zuriickhaltung der Waren fristgerecht, muss er in einem anschlie-
Benden Gerichtsverfahren nachweisen, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbrin-
gen der Waren im endgiiltigen Bestimmungsland (innerhalb oder auflerhalb der Union) zu untersagen,
insbesondere, weil die Waren fiir ein Drittland bestimmt waren und dort legitim eingefiihrt werden
diirfen.

Durch diese Regelung wird der Kritik an der bisherigen Rechtslage Rechnung getragen, nach der fiir die
Annahme einer Markenrechtsverletzung ein tatsidchliches Inverkehrgelangen der Waren in einem Mitglied-
staat drohen musste. Fiir das Téatigwerden der Zollbehdrden reichte zwar auch nach der bisherigen Rechtslage
der Verdacht einer Rechtsverletzung aus. Allerdings musste der Markeninhaber im darauffolgenden Verfah-
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ren den Vollbeweis hinsichtlich der markenrechtlichen Rechtsverletzung erbringen. Diese vom Markenin-
haber zu tragende Beweislast fiir das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung stellte bislang eine nicht un-
erhebliche Hiirde fiir diesen dar, da ihm regelméaBig nicht alle hierfiir erforderlichen Informationen und Do-
kumente zur Verfiigung stehen (vgl. Max Planck Institute “Study on the Overall Functioning of the European
Trade Mark System”, 2.213 (S. 111); sowie Nachweise zur FuBinote 16). Dem wird mit der Neuregelung, die
nunmehr den potentiellen Verletzer beweispflichtig macht, angemessen begegnet.

Gleichzeitig tragt die Exkulpationsregelung den Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen zu
iiberfiihrenden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Waren handeln kann, die auerhalb der Bundesre-
publik Deutschland keine Markenrechte verletzen und bei denen die Markenrechtsverletzung innerhalb
Deutschlands zum Beispiel nur darauf beruht, dass hier das Verbreitungsrecht nicht erschopft ist. Derartige
Fille sind vom Verbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar (BeckOK UMV/Miiller
VO (EG) 207/2009 Art. 9 Rn. 100). Somit wird ein Ausgleich geschaffen zwischen dem Bediirfnis nach
effektiver Durchsetzung von Markenrechten einerseits und dem Erfordernis des freien Handels mit rechtmé-
Bigen Waren andererseits. Eine entsprechende Regelung fiir Unionsmarken ist bereits seit dem 23. Mérz
2016 in Kraft und hat sich in der Praxis bewahrt.

—  Absolute Schutzhindernisse

Durch die Richtlinienumsetzung werden die absoluten Schutzhindernisse fiir nationale Marken erweitert und
durch neue Tatbestinde ersetzt.

Nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG waren dem Schutz als Marke bislang solche Zeichen nicht zugéng-
lich, die ausschlieSlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Nach Mal3-
gabe des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ist auch ein Zeichen, das ausschlieBlich aus einem
»anderen charakteristischen Merkmal“ besteht, von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es artbedingt, tech-
nisch bedingt oder wertbedingt ist. Der EuGH hatte bereits in der Rechtssache ,,Hauck/Stokke u. a.“ ent-
schieden, dass die Annahme, dass die Form der Waren einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschlief3t,
dass auch weitere Eigenschaften ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen konnen wie bspw. die Sicher-
heit, Bequemlichkeit und Qualitdt (s. EuGH, Urteil vom 18.9.2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233,
GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke u. a). Die Erweiterung trigt der Offnung des Markenregisters Rechnung
und soll in erster Linie als Korrektiv fiir nicht-konventionelle Marken dienen. Die absoluten Schutzhinder-
nisse der Richtlinie wurden ferner um die Tatbesténde betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische
Angaben, traditionelle Bezeichnungen fiir Weine, garantiert traditionelle Spezialititen und Sortenbezeich-
nungen ergédnzt. Nach den Regelungen beziiglich Ursprungsbezeichnungen und geschiitzter geografischer
Angaben sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die nach Unionsvorschriften, nationalem Recht
oder internationalen Ubereinkiinften von der Eintragung ausgeschlossen sind.

—  Terminologie und redaktionelle Anderungen

Die Reform des europédischen Markenrechts brachte einige terminologische Neuerungen mit sich, die nun-
mehr auch in deutsches Recht zu iiberfiihren sind.

Die terminologischen Anderungen lauten im Einzelnen wie folgt:

alt neu

Gemeinschaftsmarke Unionsmarke

Verordnung tiber die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschafts- | Verordnung iiber die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung

markenverordnung — GMV) - UMV)
Gemeinschaftsmarkengericht Unionsmarkengericht
Gemeinschaftsmarkenstreitsache Unionsmarkenstreitsache

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster | Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO)
und Modelle)

Dartiiber hinaus werden rein redaktionelle Anpassungen sowie Angleichungen an die Bezeichnung auf euro-
péischer Ebene vorgenommen. Das DPMA und das Bundespatentgericht werden einheitlich mit ihrer amtli-
chen Bezeichnung benannt. Der Entwurf beriicksichtigt auch Orthografieinderungen sowie die sprachliche
Gleichstellung von Frauen und Ménnern.
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111. Alternativen

Keine.

Iv. Gesetzgebungskompetenz

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

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europiischen Union und vélkerrechtlichen Vertrigen

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABI. L
336 vom 23.12.2015, S. 1 ff.). Die Richtlinie ist nach Mallgabe des Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht um-
zusetzen. Der Entwurf ist mit dem Recht der Européischen Union und mit volkerrechtlichen Vertrdgen, die die
Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar.

VL Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

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

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

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

Die in § 14a des Entwurfs festgeschriebene Regelung stellt ein einfaches und praktikables Verfahren fiir
Zollbehorden bereit. Nach dem eng gefassten Wortlaut der Vorschrift sollen die Zollbehérden nur dann ein-
schreiten diirfen, wenn die Marken der in ein Zollverfahren zu iiberfilhrenden Waren mit der fiir derartige
Waren eingetragenen nationalen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer sol-
chen Marke zu unterscheiden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zollbehdrden weiterhin mit der
erforderlichen Sicherheit eine Entscheidung beziiglich ihres Eingreifens treffen konnen. Die Beurteilung, ob
der Verdacht einer Rechtsverletzung besteht, wird den Zollbehorden folglich erleichtert. So wird dem Inte-
resse des Zolls an einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren Regelung Rechnung getragen. In welchen
Fillen eine derartige erforderliche Identitit beziehungsweise Ahnlichkeit zwischen den Marken vorliegt,
kann durch interne Leitfdden bei den jeweiligen Zollbehorden ndher bestimmt werden. Die Zollbehdrden
werden indes weder dazu berechtigt noch verpflichtet, materielles Markenrecht priifen. Dies bleibt vielmehr
den Gerichten vorbehalten.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

—  Forderung von Innovation

Ein Schliissel fiir Nachhaltigkeit ist Forschung und Innovation. Der Schutz von Markenrechten kann dazu
beitragen, dass Unternehmen in die Bereiche Forschung und Entwicklung weiter investieren und ihre Inno-
vationen mit einem effektiven Schutz ihrer geistigen Eigentumsrechte flankieren.

Durch die Erweiterung des elektronischen Registers wird Inhabern von unkonventionellen Marken ermog-
licht, auf rechtssichere Weise ihr geistiges Eigentum zu schiitzen. Durch den Wegfall des Erfordernisses der
grafischen Darstellbarkeit wird insbesondere die Eintragung nichtkonventioneller Marken erleichtert und
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rechtssicher ermoglicht. Es ist zu erwarten, dass sich die Bandbreite eintragungsfihiger Zeichen vergroBern
wird. Dadurch wird der IP-Schutz fiir Unternehmen erweitert und nicht zuletzt die Innovation gefordert.
Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Einfithrung der Gewéhrleistungsmarke (§§ 106a ff.). Damit wird
Zertifizierern ein neues Rechtsinstrument zur Seite gestellt, mit dem sie ihre Giitesiegel rechtssicher schiitzen
lassen konnen.

Durch die Einfiihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA werden insbeson-
dere fiir kleine und mittelstdndische Unternehmen Anreize geboten, einen Antrag auf Feststellung und Er-
klarung der Nichtigkeit zu stellen, um eigene Innovationen zu schiitzen, da sie sich nunmehr einem gesun-
kenen Kostenrisiko gegeniiber sehen. Durch die vereinfachte Zugénglichmachung des Verfahrens wird auch
erreicht, dass das Register durch vermehrte Nichtigkeitsverfahren gesdubert wird. Dadurch wird wiederrum
das Innovationspotenzial von klein- und mittelstdndischen Unternehmen erweitert.

—  Effektive Bekdmpfung der Produktpiraterie

Durch den neuen Verbotstatbestand im Rahmen des § 14a MarkenG-E (Waren unter zollamtlicher Uberwa-
chung) wird ein effektives Werkzeug zur Bekdmpfung der wachsenden Produktpiraterie zur Verfligung ge-
stellt. Es ist zu erwarten, dass durch den neuen § 14a MarkenG-E vor allem die Durchfuhr markenrechtsver-
letzender Waren effektiv bekdmpft werden kann und dass es in Deutschland folglich zu einer Senkung der
Produktpiraterie-Fille kommen wird. Markeninhaber kénnen nunmehr besser gegen die Uberfiihrung von
markenverletzenden Waren in alle Zollverfahren vorgehen. Investitionen von Unternehmen in die Produk-
tion von Waren sowie in den kostenintensiven Ausbau von Marken werden dadurch besser geschiitzt.

—  Modernisierung des Markenrechts

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

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand
Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand sind nicht zu erwarten.

4. Erfiillungsaufwand

a) Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger
Fiir Biirgerinnen und Biirger entsteht kein Erfiillungsaufwand.

b) Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft
Fiir die Wirtschaft entsteht kein Erfiillungsaufwand

¢) Erfiillungsaufwand der Verwaltung
Ein Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung ist beim DPMA zu erwarten.

Ein Erfillungsaufwand fiir die Verwaltung entsteht durch Anpassungen und Umstellungen der IT-Systeme sowie
durch zusétzliche Personalkosten. Durch die Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a Mar-
kenG-E) entsteht zudem ein Erfiillungsaufwand fiir die Zollbehdrden.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenméBig im jeweiligen Einzelplan
ausgeglichen werden. Uber Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs soll im Rahmen kommender Haushalts-
aufstellungsverfahren entschieden werden.

—  Kosten fiir IT-Infrastruktur

Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und die damit verbundene Erweiterung
der Darstellungsmdglichkeiten im Markenregister werden Anpassungen im elektronischen Register erfor-
derlich. Es ist denkbar, dass Kldnge und kurze Bildfolgen kiinftig in entsprechenden Dateiformaten
(.mp3/.gif/.wav) im Register hinterlegt werden konnen, vorausgesetzt, dass diese ,,ausreichende Garantien
bieten* (vgl. Erwigungsgrund 13 der Richtlinie). Die Offnung des elektronischen Registers fiir neue Dar-
stellungsformen und Dateiformate wird mit Anderungen in den IT-Systemen einhergehen.
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Weitere Anderungen in der IT wird die Einfiihrung der Gewihrleistungsmarke nach sich ziehen. Da es sich
hier um ein génzlich neues Rechtsinstrument handelt, muss eine entsprechende technische und administrative
Infrastruktur erst noch geschaffen werden. Hier werden beispielsweise neue Formulare und Eingabemasken
erforderlich; das elektronische Register muss um eine weitere Markenkategorie erweitert werden. Hinsicht-
lich der Hinterlegung von Gewéhrleistungsmarkensatzungen kann auf das praktische und technische Vor-
wissen im Zusammenhang mit Kollektivmarken zuriickgegriffen werden, da fiir beide Markenformen dhnli-
che Voraussetzungen gelten.

Das Register ist dariiber hinaus um die Mdoglichkeit zu erweitern, Angaben im Zusammenhang mit Lizenzen
eintragen zu konnen. Diesbeziiglich werden nur kleinere IT-Anpassungen notwendig.

Durch die Einfithrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA werden eben-
falls Anderungen in den IT-Systemen notwendig. U.a. sind neue Eingabemasken im Datenverarbeitungssys-
tem zur Verwaltung des Antragsstellers und gegebenenfalls seines Vertreters notwendig. Zudem miissen die
Daten hinsichtlich des Verfahrensgangs erfasst und in einer Datenbank verwaltet werden. Dies hat auch zur
Folge, dass neue Stamm- und Verfahrensdaten im System ,,DPMAregister” implementiert werden miissen.
Uber die Online-Plattform ,,DPMAregister hat die Offentlichkeit die Mdglichkeit, die Publikationsdaten
sowie die aktuellen Rechts- und Verfahrensstinde nationaler Schutzrechte — darunter auch Marken — zu re-
cherchieren. Weitere Folgednderungen sind in den Systemen ,,DPMAmarken®, ,,DPMAstatistik” und
»DPMAdirekt” sowie in den Querschnittsdiensten notwendig.

Im Einzelnen stellt sich der Erflillungsaufwand in den Systemen des DPMA wie folgt dar (berechnet in
Personaltagen — PT):

DPMAmarken | DPMAdirekt DPMAstatistik DPMAregister Querschnitts-
dienste
Pauschal 60 PT 104 PT 20 PT
Neue Verfahren und Ande- | 319,8 PT 20 PT
rung Grundsystematik
Anderung in der Anwen- | 100 PT
deroberfliche
Betrifft nur DPMAdJi- 20 PT
rekt/DPMAdirektWeb
Anderung der Fristberech- | 60 PT
nung und Automatismen
Entwicklung von Doku- | 200 PT
menten
Technische Spezifikation 178,5 PT 8 PT
Abstimmung und techni- | 50 PT
sche Schnittstellen
Qualitétssicherung 192,5 PT 8 PT
Dokumentation 50 PT
Implementierungsaufwand | 1150,8 PT 56 PT 60PT 104 PT 20 PT
insgesamt
Risikozuschlag 20 % 1381,0 PT 67,2 PT 72 PT 1248 PT 24 PT
Implementierungsaufwand insgesamt: 1 669 PT
- davon hD 1933 PT 12,0 PT
- davon gD 82,9 PT 67,2 PT 32,0 PT 12 PT
- davon mD 28,0 PT 12 PT
- externe Beauftragung 1104,8 PT 124,8 PT
Betriebsaufwand 10 % vom | 138,1 PT - 72 PT 12,5PT 2,4 PT
Implementierungsaufwand
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Betriebsaufwand insgesamt: 160,2 PT
- davon mD 69,1 PT 3,6 PT 1,2PT
- davon gD 69,1 PT 3,6 PT 1,2 PT
- externe Beauftragung 12,5 PT

In den Bereich ,,DPMAmarken* ist mit einem Implementierungsaufwand von 1 381,0 Personaltagen (PT)
inklusive einem Risikozuschlag von 20 Prozent zu rechnen (1 150,8 PT ohne Risikozuschlag). Den Hauptteil
macht die Umstellung der Systeme und der Grundsystematik (Wegfall des Erfordernisses der grafischen
Darstellbarkeit, Anderungen im Widerspruchsverfahren, Implementierung eines amtlichen Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahrens, Gewahrleistungsmarke und Kollektivmarke) aus. Der Implementierungsaufwand
belduft sich hier auf rund 319,8 PT. Fiir die Anderung der Anmelderoberfliche (Anmelde-, Widerspruchs-
und Loschungsverfahren) treten weitere 100 PT hinzu. Die Anderungen in der Fristberechnung und anderen
Automatismen schldgt mit weiteren 60 PT zu Buche. Fiir den Bereich ,,DPMAmarken“ werden 200 PT fiir
die Entwicklung von Dokumenten und 178,5 PT fiir die technische Spezifikation berechnet. Die Abstim-
mung von technischen Schnittstellen zur Datenabgabe erfordert 50 PT. Der Bereich Qualitétssicherung und
Dokumentation schldgt mit 192,5 PT und 50 PT fiir das System ,,DPMAmarken‘ zu Buche. Fiir die Systeme
»DPMAstatistik”, ,,DPMAregister und Querschnittsdienste werden pauschal 60, 104 und 20 PT veran-
schlagt (mit 20 Prozent Risikozuschlag 72, 124,8 und 24 PT). Im System ,,DPMAdirekt* bedarf es fiir die
Implementierung neuer Verfahren und einer neuen Systematik weiterer 20 PT. Fiir das Untersystem
»~DPMAdirektWeb* werden 20 PT einkalkuliert. Fiir die technische Spezifikation werden 8 PT berechnet.
Weitere 8 PT treten flir die Qualitéitssicherung hinzu. Der Implementierungsaufwand im Bereich ,,DPMAdi-
rekt” belduft sich daher auf 56 PT ohne Risikozuschlag und 67,2 PT mit Risikozuschlag.

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

Es ist zu beriicksichtigen, dass es sich bei den oben dargestellten Zahlen um Schitzungen handelt, die natur-
gemill auf Annahmen iiber den absehbaren Implementierungsaufwand beruhen und sich dndern, wenn die
Schitzgrundlagen gedndert beziehungsweise Planungen konkretisiert werden. So ldsst sich beispielsweise in
Bezug auf die Querschnittsdienste derzeit noch nicht absehen, zu welchen Teilen diese anteilig vom mittleren
Dienst, gehobenen Dienst und hoheren Dienst getragen werden. Der hiesigen Berechnung werden 12 PT fiir
den mittleren Dienst und 12 PT fiir den gehobenen Dienst zugrunde gelegt. Anderungen an diesen Vertei-
lungen kdnnen marginale Abweichungen ergeben.

Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der Systeme miissen circa 75 Prozent der Implementierungen ex-
tern beauftragt werden. Der Hauptanteil von 1 229,6 PT (1 104,8 PT + 124,8 PT) wird daher durch externe
IT-Firmen tibernommen. Auf Grundlage von 1 150 Euro netto (1 368 Euro brutto) pro Personaltag entfallen
auf die externe Beauftragung Kosten in Hoéhe von rund 1,4 Millionen Euro netto (rund 1,7 Millionen Euro
brutto).

Der Betriebsaufwand belduft sich auf circa 10 Prozent vom Implementierungsaufwand aus den Bereichen
»~DPMAmarken®, DPMAstatistik, ,, DPMAregister und den Querschnittsdiensten (insgesamt circa 160,2
PT), wobei in den Bereichen ,,DPMAmarken®, ,,DPMAstatistik und in den Querschnittsdiensten eine Halfte
der PT von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mittleren Dienstes und die andere Hélfte von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des gehobenen Dienstes libernommen wird. Der Betriebsaufwand im Zusammen-
hang mit dem System ,,DPMAregister” wird von einer externen Firma iibernommen. Hier fallen 12,5 PT an,
die mit circa 17 100 Euro brutto zu Buche schlagen. Bei diesem Betrag handelt es sich um geschétzte Kosten
fiir die externe Unterstiitzung, welche aufgrund des Anderungsvolumens im Zuge der Reform am IT-System
»~DPMAregister* begriindet sind. Da die bestehenden Pflege- und Wartungsvertrage aufwandsbezogenen ab-
gerechnet werden, verursacht das erhdhte Anderungsvolumen an der Software entsprechend zusitzliche Kos-
ten. In dem Bereich ,,DPMAdirekt” fallt kein Betriebsaufwand an.
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Anhand der ermittelten Personaltage ldsst sich der Erfiillungsaufwand in Euro beziffern. Grundlage der Be-
rechnung ist jeweils die durchschnittliche Brutto-Besoldung der Besoldungsgruppen aus dem mittleren und
gehobenen Dienst. Bei durchschnittlich 20 Arbeits-tagen pro Monat ergeben sich hier 263,81 Euro pro Tag
fiir eine Beamtin oder einen Beamten des mittleren Dienstes, 334,16 Euro pro Tag fiir eine Beamtin oder
einen Beamten des gehobenen Dienstes und 473,75 Euro pro Tag fiir eine Beamtin oder einen Beamten des
hoheren Dienstes. Auf Grundlage der oben ermittelten Personaltage ergibt sich folgender Betriebsaufwand

in Euro:
mD gD hD Externe Beauftragung
Betriebsaufwand 263,81 Euro x 73,9 334,16 Euro x 73,9 - 1 368,00 Euro x 12,5
PT =19 496 Euro PT =24 694 Euro PT =17 100 Euro
SUMME 61290 Euro

Fiir die Implementierung und den Betrieb der IT diirfte nach aktueller Geschiftsentwicklung mit internen
und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,9 Millionen Euro zu rechnen sein. Hiervon werden die
haushaltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma aufrund 1,7 Millionen
Euro geschitzt. Die librigen Programmierungsarbeiten und IT-Umstellungen kénnen durch das DPMA selbst
durchgefiihrt werden.

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

—  Personalkosten
Ein zusétzlicher Personalbedarf ist im Bereich des DPMA zu erwarten.

Beim DPMA fiihren insbesondere die zusitzlichen Markenregistrierungen und das amtliche Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren zu einem voraussichtlichen jéhrlichen Betriebsaufwand von im Saldo 467 000 Euro.
Dies geht hauptséchlich auf den erhdhten Personalaufwand in mehreren DPMA-Bereichen zuriick:

DPMA-Bereich Personalfaktor Personalkostensiitze Personalkosten in
in Euro Euro
1. Juristische Priifung Markenbereich (AP A15) 2,822 106 058 299 296
II. Markenpriifung (AP A1l bis A13) 0,45 76 908 34 609
III. Sachbearbeitung (AP A9 bis Al1) -0,15 61592 -9239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP E6) 0,75 49 153 36 865
V. Biirosachbearbeitung 3.4 (AP E9a) 1,156 58 259 67 347
VI Neuanmeldungsbearbeitung (AP ES5) 0,2 46 711 9342
VII. Druck und Versand (AP E3) 0,1 42 661 4266
VIIL Digitalisierungszentrum (AP E6) 0,5 49 153 24 577

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

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

Der Erfiillungsaufwand fiir die Zollverwaltung im Zusammenhang mit der in § 14a des Entwurfs vorgesehe-
nen Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung belduft sich auf rund 40 600 Euro jéhrlich. Die
Umsetzung der Regelung ist von der Richtlinie vorgegeben (vgl. Artikel 54 Absatz 1 der Richtlinie).

Aufgrund der Erfahrungen mit Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung ist von jéhrlich circa 300
Grenzbeschlagnahme-Fillen aufgrund einer nationalen Marke auszugehen. Fiir die Abwicklung des Verfah-
rens werden durchschnittlich 200 Minuten pro Aufgriff bendtigt, die sich auf 170 Minuten einer Beamtin
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oder eines Beamten im mittleren Dienst und 30 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im gehobenen
Dienst verteilen.

Der jéhrliche Zeitaufwand betridgt bei angenommenen 300 Fillen somit:

Gehobener Dienst 30 Min./Fall 9 000 Min./Jahr 150 Std./Jahr

Mittlerer Dienst 170 Min./Fall 51 000 Min./Jahr 850 Std./Jahr

Daraus ergibt sich der folgende jahrliche Personalaufwand:

Gehobener Dienst 150 Std. x 73,85 Euro

(Personal- und Sachkosten inkl. Gemeinkostenpau-
schale)

11 078 Euro

Mittlerer Dienst 850 Std. x 62,33 Euro

(Personal- und Sachkosten inkl. Gemeinkostenpau-
schale)

52 978 Euro

Insgesamt: 64 056 Euro

Ein weiterer Aufwand fiir die Zollverwaltung ist nicht ersichtlich, insbesondere kann der Aufwand fiir etwa-
ige Rechtsbehelfe wegen Geringfligigkeit vernachléssigt werden. Fiir die Zollverwaltung wird sich auch kein
einmaliger Umstellungsaufwand ergeben, insbesondere ist eine IT-Anpassung nicht erforderlich. Im Ubrigen
ist das neue Verfahren fiir die Unionsmarken ja bereits implementiert.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fir die Wirtschaft und mittelstindische Unternehmen sind nicht zu erwarten.

Durch die Moglichkeit eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA wird das Kostenrisiko
fiir Unternehmen erheblich reduziert. Ein Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhinder-
nisse oder dlterer Rechte kann kiinftig gegen eine Gebiihr von 400 Euro gestellt werden; ein Antrag auf Erklarung
des Verfalls bereits fiir 100 Euro. Die streitwertbedingten Gerichts- und Anwaltskosten lagen bislang in der Regel
weit iiber diesen Betragen. Die Wirtschaft wird somit durch den zusétzlichen Aspekt des Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahrens finanziell entlastet.

6. Weitere Gesetzesfolgen

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

VII.  Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der getroffenen Regelungen ist nicht vorgesehen. Es handelt sich im Wesentlichen um Moderni-
sierungen des materiellen Markenrechts und die Neueinfithrung eines Rechtsbehelfs, dessen Wirkung nicht auf
eine bestimmte Zeit begrenzt werden soll und dessen Umsetzung zwingend ist. Die fakultative Einfiihrung der
Gewihrleistungsmarke ist ebenfalls nicht zeitlich zu befristen. Im Ubrigen handelt es sich um redaktionelle An-
derungen und Anpassungen, die nicht riickgdngig gemacht werden sollen. Eine rein mengenmifige Evaluation
der Gewihrleistungsmarke (§§ 106a ff.) und der Regelung fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung (§ 14a)
ist in fiinf Jahren nach Inkrafttreten der Regelung vorgesehen. Dies ist erforderlich, um die Anzahl der Marken-
anmeldungen und den damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu {iberpriifen.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Markengesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

In den Uberschriften des Inhaltsverzeichnisses wird die amtliche Bezeichnung des DPMA iibernommen. Dariiber
hinaus werden terminologische und redaktionelle Angleichungen vorgenommen, um eine einheitliche Bezeich-
nung auf nationaler und europidischer Ebene sicherzustellen; Gemeinschaftsmarken werden nunmehr einheitlich
als Unionsmarken bezeichnet. Dariiber hinaus wird in den Uberschriften des Verzeichnisses eine sprachliche
Gleichstellung von Frauen und Mannern realisiert (vgl. § 68). In § 14a wird ein Verbotstatbestand in Bezug auf
Waren unter zollamtlicher Uberwachung eingefiigt. Einige Anderungen im Inhaltsverzeichnis werden durch die
Einfiihrung des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens notwendig. In Teil 3 Abschnitt 3 wird das Ver-
falls- und Nichtigkeitsverfahren in die Uberschrift aufgenommen. § 53 ist die zentrale Norm zum amtlichen Ver-
fahren; in § 54 MarkenG-E findet sich eine Regelung zum Beitritt. In § 65a wird eine Regelung fiir die Verwal-
tungszusammenarbeit der nationalen Markendmter und des Amts der Européischen Union fiir geistiges Eigentum
eingefiigt. In den §§ 102 und 104 wird die Satzung fiir Kollektivmarken einheitlich als ,,Kollektivmarkensatzung*
bezeichnet, um diese von den Gewdhrleistungsmarkensatzungen abzuheben. Nach § 106 wird ein neuer Teil 5
eingefiigt (§§ 106a bis 106h), der Regelungen zu Gewéhrleistungsmarken vorsieht.

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

Zu Buchstabe a

In § 3 Absatz 1 MarkenG-E wird das Wort ,,Horzeichen durch das Wort ,,Kldnge* ersetzt. Nach Maligabe des
Artikels 3 der Richtlinie konnen Marken Zeichen aller Art sein, insbesondere Worter, einschlieflich Personenna-
men, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Kldnge. Aus-
weislich des Erwagungsgrundes 12 und 13 der Richtlinie sollen fiir den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer
eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsitzlich die gleichen Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck
muss eine Beispielsliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen kdnnen.
Wie aus dem Wortlaut des Artikels 3 hervorgeht, spricht die Richtlinie im Zusammenhang von akustischen Zei-
chen von ,,Kldngen*. Der Wortlaut des § 3 Absatz 1 MarkenG war entsprechend anzupassen, um eine einheitliche
Terminologie auf europdischer und nationaler Ebene sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Gemal § 3 Absatz 2 des Entwurfs sind solche Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugénglich, die ausschlieBlich
aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind
(Nummer 1), die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nummer 2) oder die der Ware einen
wesentlichen Wert verleihen (Nummer 3). Die Erweiterung der SchutzausschlieBungsgriinde bestimmter Form-
gestaltungen um die Formulierung ,,oder einem anderen charakteristischen Merkmal dient der Umsetzung von
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie. Eine entsprechende Formulierung findet sich auch in Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe e der Unionsmarkenverordnung. Der Schutzausschluss soll nur dann greifen, wenn das Zei-
chen ausschlieflich aus diesem einen charakteristischen Merkmal besteht. Sinn und Zweck der Ausschlussklausel
ist es, einen ,,wirksamen Wettbewerb hinsichtlich der Produktgestaltungen aufrechtzuerhalten und damit einer
Monopolisierung von Zeichen, die durch den Schutzgegenstand selbst bedingt sind, auszuschlieBen (vgl. Kur in:
Kur/v. Bomhard/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 7. Ed. 2016, § 3 Rn. 54). Dies gilt fiir den Fall, dass der Verkehr
allein in der &sthetischen Gestaltung der Form den wesentlichen Wert der Ware erblickt und es deshalb ausge-
schlossen ist, dass die Form auch als Herkunftshinweis dient. Die Erweiterung der SchutzausschlieBungsgriinde
fiir Formzeichen soll dem Umstand Rechnung tragen, dass das Markenregister fiir unkonventionelle Markenfor-
men gedffnet wird; es dient damit zugleich als Korrektiv. In Betracht kommt daher insbesondere eine Anwendung
auf akustische Zeichen oder Bewegungsmarken. Der EuGH hatte in der Entscheidung Hauck/Stokke u.a. (EuGH,
Urteil vom 18. September 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke u.a.) be-
reits entschieden, dass die Annahme, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschlief3t,
dass auch weitere Eigenschaften ihr ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen kdnnen. Nach dem Dafiirhalten
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des Gerichtshofes seien ,,die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der kiinstlerische Wert der fraglichen
Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein
bedeutender Preisunterschied gegeniiber dhnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrate-
gie, die hauptsichlich die dsthetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht™ zu beriicksichtigen
(EuGH, Urteil vom 18. September 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097, Rn. 35 —
Hauck/Stokke u.a.). Die Erweiterung der Ausschlussgriinde beriicksichtigt die jiingsten Entwicklungen der Recht-
sprechung, die Ausschlussgriinde tendenziell extensiv auszulegen.

Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 4 (§ 8 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Gemal § 8 Absatz 1 des Entwurfs sind von der Eintragung als Marke schutzfihige Zeichen im Sinne des § 3
ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zustéindigen Behorden
und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen konnen. Die Neufassung des § 8
Absatz 1 MarkenG verabschiedet sich damit von dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit und bestimmt als
Referenzpunkt die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes. Die Anderung dient der Umset-
zung des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie und ersetzt die grafische Darstellbarkeit durch flexiblere Kriterien.
Das Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (nunmehr MPI fiir Innovation und Wett-
bewerb) hatte sich in seiner Studie aus dem Jahr 2011 fiir eine Entfernung der grafischen Darstellbarkeit aus der
Definition ausgesprochen (vgl. MPI for IP and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the Euro-
pean Trade Mark System, 15. Februar 2011, S. 68). Das Max-Planck-Institut weist in seiner Studie auf den ein-
schrinkenden Charakter der grafischen Darstellbarkeit und auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit Klang-,
Tast-, Geruchs- und haptischen Marken hin (vgl. S. 67 der Studie). Als Adressatenkreis fiir die eindeutige Be-
stimmbarkeit des Schutzgegenstandes sieht die Richtlinie die zustdndigen Behdrden und das Publikum vor. Aus-
weislich des Erwagungsgrundes 13 der Richtlinie soll zum Zwecke der Rechtssicherheit und um eine ordnungs-
gemife Verwaltung zu erreichen, weiterhin an den sogenannten Sieckmann-Kriterien festgehalten werden, wo-
nach ein Zeichen in eindeutiger, priziser, in sich abgeschlossener, leicht zugénglicher, verstandlicher, dauerhafter
und objektiver Weise darstellbar sein muss (vgl. EuGH, 12. Dezember 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748,
GRUR 2003, 145 — Sieckmann). Die einzutragenden Zeichen diirfen nunmehr jedoch unter Verwendung allge-
mein zugénglicher Technologie — und nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln — dargestellt werden, vo-
rausgesetzt, die Darstellung erfolgt mit Mitteln, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwdgungsgrund 13 der
Richtlinie). Durch die Offnung des Registers wird kiinftig eine Hinterlegung der Zeichen mittels gingiger Audio-
und Bild-Dateiformate moglich, sofern diese eine rechtssichere Darstellung garantieren. Damit werden das elekt-
ronische Register und zugleich das Markensystem insgesamt an die Erfordernisse eines modernen Technologie-
zeitalters angepasst. Durch die erweiterten Darstellungsmdoglichkeiten wird sich die Rechtslage fiir unkonventio-
nelle Markenformen — insbesondere akustische Zeichen und Bilderfolgen — erheblich verbessern; diese lassen sich
kiinftig prézise und rechtssicher anhand allgemein zugénglicher Technologie im Register darstellen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

In § 8 Absatz 2 MarkenG-E werden die absoluten Schutzhindernisse um Tatbestinde betreffend die Ursprungs-
bezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Weine, garantiert traditionelle Spezialitdten und Sorten-
bezeichnungen erginzt.

Der Entwurf sieht in den neu einzufiigenden Nummern 9 bis 12 vor, dass folgende Marken von der Eintragung
ausgeschlossen sind:

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

2. Marken zum Schutz von traditionellen Bezeichnungen fiir Weine, die nach deutschem Recht, nach EU-
Rechtsvorschriften oder nach internationalen Ubereinkiinften, denen die EU oder die Bundesrepublik
Deutschland angehort, von der Eintragung ausgeschlossen sind (Nummer 10),
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3. Marken zum Schutz von traditionellen Spezialitéten, die nach EU-Rechtsvorschriften oder nach internatio-
nalen Ubereinkiinften, denen die EU angehdrt, von der Eintragung ausgeschlossen sind (Nummer 11) und

4. Marken, die aus fritheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wieder-
geben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen und die zu Sorten-
schutzrechten im Einklang mit deutschem Recht, mit den EU-Rechtsvorschriften oder mit internationalen
Ubereinkiinften, denen die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehért, eingetragen wurden (Num-
mer 12).

Die Erweiterung der absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des § 8 Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikels
4 Absatz 1 Buchstabe i bis I der Richtlinie. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe j bis m der Unionsmarkenverordnung. Ausweislich des Erwdgungsgrundes 15 bezweckt die Richtlinie
einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geografischen Angaben, geschiitzten traditionellen Bezeichnun-
gen fiir Weine und garantiert traditionellen Spezialititen auf nationaler und europdischer Ebene. Die Angaben
und Bezeichnungen sollten daher bei der Priifung absoluter und relativer Eintragungshindernisse einheitlich zum
Tragen kommen.

Auch bisher waren die aus den europdischen Verordnungen folgenden Schutzhindernisse von den nationalen Be-
horden stets zu beriicksichtigen (vgl. Strobele in: Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 906). So
entschied der EuGH in der Rechtssache ,,Bureau national interprofessionnel du Cognac®, dass es fiir die Beriick-
sichtigung von Schutzhindernissen aus européischen Vorschriften keiner vorherigen Umwandlung in nationales
Recht bedarf (EuGH, Urteil vom 14. Juli 2011, C-4, C-27/10, ECLI:EU:C:2011:484, GRUR 2011, 926, Rn. 40
ff. — BNIC). Es stellte sich bislang jedoch die Frage, ob diese Vorschriften iiber den Tatbestand des § 8 Absatz 2
Nummer 9 MarkenG (sonstige Vorschriften) zu beriicksichtigen sind oder auB3erhalb des § 8 Absatz 2 MarkenG
unmittelbar Anwendung finden (vgl. zur Diskussion Strobele in: Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015,
§ 8 Rn. 906). Uber § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 des Entwurfs werden diesbeziigliche Rechtsunsicherheiten
ausgerdumt.

Die Schutzhindernisse in den Nummern 9 bis 11 postulieren ihrem Wortlaut nach Rechtgrundverweisungen auf
Unionsvorschriften und internationale Ubereinkiinfte. Entsprechende Vorschriften finden sich beispielsweise in
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 21.
November 2012 iiber Qualitdtsregelungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. L 343 vom 14.12.2012,
S. 1), in Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 iiber eine gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABI. L
347 vom 20.12.2013, S. 671), Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europidischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Eti-
kettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben filir aromatisierte
Weinerzeugnisse (ABI. L 84 vom 20.3.2014, S. 14), in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufma-
chung und Etikettierung von Spirituosen zum Schutz geografischer Angaben fiir Spirituosen (ABIl. L 39 vom
13.2.2008, S. 16) und in Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli
2009 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschiitzten
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und
Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse (ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 60). In den Fillen, in denen die
unionsrechtlichen Vorschriften, auf die verwiesen wird, keinen markenrechtlichen Kollisionstatbestand vorsehen,
ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob sich aus dem Schutzzweck der jeweiligen Vorschrift ein Schutzhin-
dernis fiir Marken ableiten ldsst. Die Rechtsgrundverweisungen sind daher als dynamische Rechtsgrundverwei-
sungen zu verstehen, die ein absolutes Schutzhindernis nur dann begriinden, soweit die Bestimmungen des Uni-
ons- oder Volkerrechts sowie nationale Bestimmungen einer Markeneintragung entgegenstehen.

§ 8 Absatz 2 Nummer 12 betreffend Sortenbezeichnungen ist anders als die Nummern 9 bis 11 nicht als Rechts-
grundverweisung formuliert; die Vorschrift begriindet ein eigenstindiges Schutzhindernis fiir Marken, die entwe-
der aus einer eingetragenen fritheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen
wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen. In diesem Zu-
sammenhang sind insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates iiber den gemeinschaftlichen Sor-
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tenschutz (ABL. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), das Sortenschutzgesetz (BGBI. I S. 3164) und das Internationale Uber-
einkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen (BGBI. 1968 1I S. 429) zu nennen. Das Eintragungsverbot gilt
nur fiir in der EU oder in Deutschland eingetragene Sortenbezeichnungen.

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

Zu Nummer 5 (§ 9 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG-E regelt, dass eine Marke geldscht werden kann, wenn sie mit einer angemel-
deten oder eingetragenen Marke mit &dlterem Zeitrang identisch ist oder dieser dhnlich ist, falls es sich bei der
Marke mit dlterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen
Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 5 Ab-
satz 3 Buchstabe a der Richtlinie und entspricht der inhaltsgleichen Vorschrift des Artikels 8 Absatz 5 der Uni-
onsmarkenverordnung. Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a setzt an dieser Stelle die Rechtsprechung des EuGH zum
Bekanntheitsschutz bei identischen/dhnlichen Waren/Dienstleistungen um. Der Sonderschutz der bekannten
Marke wird kiinftig ausdriicklich unabhingig von der Waren- und Dienstleistungsdhnlichkeit gewéhrt. Bereits in
der Entscheidung ,,Davidoff/Gofkid“ (EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003, Rs. C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9,
GRUR 2003, 240 — Davidoft/Gofkid) hatte der EuGH den Bekanntheitsschutz nach Ma3gabe der alten Richtlinie
89/104/EWG auf den Bereich dhnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet. Durch Artikel 5 Absatz 3 Buch-
stabe a wird nunmehr klargestellt, dass der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnutzung
oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschitzung nicht nur bei undhnlichen Waren oder
Dienstleistungen besteht. Ausweislich des Erwdgungsgrundes 14 der Richtlinie sollten Eintragungshindernisse
betreffend die Kollision der Marke mit dlteren Rechten erschopfend aufgefiihrt werden. Der bisherige § 9 Absatz 1
Nummer 3 MarkenG ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

Der § 9 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 7 der Richtlinie. Danach werden Wa-
ren und Dienstleistungen nicht deswegen als dhnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifi-
kation erscheinen. Andersherum werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen,
weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Eine entsprechende Regelung findet sich
auch in Artikel 33 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeu-
tung zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11.08.2009, Az.
24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 443 — pn printnet/PRINECT). Die Einteilung der Waren- und Dienstleis-
tungsklassen dient in erster Linie Verwaltungs- und Gebiihrenzwecken und kann daher allenfalls mittelbar die
Einschitzung der Waren- und Dienstleistungsdhnlichkeit beeinflussen (siehe Hacker in: Strébele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 98). Bei der Umsetzung des Artikels 39 Absatz 7 der Richtlinie bietet sich eine
Implementierung im Rahmen der relativen Schutzhindernisse des § 9 MarkenG an. Absatz 3 dient der Klarstel-
lung.

Zu Nummer 6 (§ 11 MarkenG-E)

Nach § 11 des Entwurfs kann eine Marke geloscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers
der Marke fiir dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund
fiir die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor. Die Anderung dient der Umsetzung von Artikel 5
Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie sowie der Anpassung des Normwortlauts an entsprechende Vorschriften auf
EU-Ebene. Nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen
oder unterliegt im Fall der Eintragung der Nichtigerklarung, wenn der Agent oder Vertreter des Markeninhabers
die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, der Agent oder Vertreter
rechtfertigt seine Handlungsweise. Bereits Artikel 65¢Ps Absatz 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft, dem § 11
MarkenG nachgebildet wurde, sieht vor, dass der Agent sein Handeln rechtfertigen kann. Eine entsprechende
Regelung findet sich in Artikel 8 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung. Die Aufnahme der Rechtfertigungs-
mdglichkeit dient in erster Linie der Klarstellung, da bei einem gerechtfertigten Handeln des Agenten Anspriiche
von vornherein nicht in Betracht kommen.
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Zu Nummer 7 (§ 14 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anderung dient der Anpassung des Wortlauts an Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie. Danach ist Bezugspunkt
fiir die Rechte aus einer Marke die Benutzung eines Zeichens im geschiftlichen Verkehr ,,in Bezug auf Waren
oder Dienstleistungen®. Eine dhnliche Formulierung findet sich auch in Artikel 9 Absatz 2 der Unionsmarkenver-
ordnung. Dort ist Bezugspunkt fiir das Verbotsrecht die Benutzung ,,eines Zeichen[s] fiir Waren oder Dienstleis-
tungen®. Durch die Bezugnahme auf Waren oder Dienstleistungen im geschiftlichen Verkehr werden rechtsver-
letzende Benutzungen ausgeschlossen, in denen die Marken ausschlieBlich firmenméBig benutzt werden und folg-
lich nicht den Zweck haben, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Bei einer firmenméfigen Nutzung
wird das Zeichen nicht als Herkunftshinweis fiir ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistungen verwendet.
In dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache ,,Céline* hat der EuGH diesen Grundsatz jedoch inso-
fern abgemildert, als eine warenmaBige Benutzung im geschéftlichen Verkehr vorliegen soll, wenn ein Unterneh-
menskennzeichen auf die Waren angebracht wird und damit im geschéftlichen Verkehr eine Verbindung zwischen
dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007,
C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, GRUR 2007, 971, Rn. 22 f. — Céline).

Zu Doppelbuchstabe bb

Gemal § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG-E ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke
im geschiftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen
mit einer Marke identisch oder ihr dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjeni-
gen identisch oder ihnen dhnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und fiir das Publikum die Gefahr einer
Verwechslung besteht, die die Gefahr einschlie3t, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird. Die Anderung dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. Bislang
musste die Verwechslungsgefahr fiir das Publikum kausal (,,wegen®) auf der Zeichen- und Warenidentitét respek-
tive der Zeichen- und Warendhnlichkeit beruhen. In Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie fehlt eine
kausale Verkniipfung ,,wegen; dort erfolgt vielmehr eine enumerative Aufzidhlung mit der Konjunktion ,,und®,
sodass nach dem Wortlaut der Richtlinie keine Kausalbeziehung zwischen der Zeichendhnlichkeit und der Ver-
wechslungsgefahr verlangt wird. Der Wortlaut des § 14 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG war entsprechend anzu-
passen.

GemailB § 14 Absatz 2 Nummer 3 des Entwurfs ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke
im geschiftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein mit der Marke identisches Zeichen
oder ein dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung
der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt. Die Ande-
rung ist Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie nachgebildet. Dieser regelt, dass das Verbietungsrecht des
Inhabers einer dlteren bekannten Marke unabhédngig davon besteht, ob das Zeichen fiir Waren oder Dienstleistun-
gen benutzt wird, die mit denen identisch, denen dhnlich oder nicht denen dhnlich sind, fiir die die &dltere Marke
eingetragen ist. Dadurch wird klargestellt, dass der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnut-
zung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft unabhingig von der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit
besteht.

Zu Doppelbuchstabe cc

§ 14 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 7 der Richtlinie. Danach werden
Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als dhnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klas-
sifikation erscheinen. Andersherum werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angese-
hen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Eine entsprechende Regelung findet
sich auch in Artikel 33 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Be-
deutung zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11. August
2009, Az. 24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 443 — pn printnet/PRINECT). Die Einteilung der Waren- und
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Dienstleistungsklassen dient in erster Linie Verwaltungs- und Gebiihrenzwecken und kann daher allenfalls mit-
telbar die Einschitzung der Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit beeinflussen (siche Hacker in: Strobele/Ha-
cker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 98).

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 14 Absatz 3 Nummer 5 des Entwurfs regelt, dass es im Fall des Vorliegens der Voraussetzungen des Absatzes 2
verboten ist, das Zeichen als Handelsnamen oder geschéftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens
oder einer geschiftlichen Bezeichnung (fiir Waren und Dienstleistungen) zu benutzen. Die Vorschrift dient der
Umsetzung von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie. Danach ist es bei Vorliegen der Voraussetzungen
des Artikels 10 Absatz 2 verboten, das Zeichen als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil
eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen. Eine parallele Vorschrift findet sich in
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe d der Unionsmarkenverordnung. In Erwédgungsgrund 19 hilt die Richtlinie fest,
dass als Verletzung einer Marke auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsname oder dhnliche Bezeichnung
gelten soll, solange eine solche Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistung dient. Damit nimmt
die Richtlinie Bezug auf die Rechtssache ,,Céline* (EuGH, 11. September 2011, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497,
GRUR 2007, 971 — Céline). Dort hatte der Gerichtshof entschieden, dass eine Benutzung einer Gesellschaftsbe-
zeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens ,,fiir Waren* vorliegt, wenn ein Dritter das Zeichen,
das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren an-
bringt, die er vertreibt. Ferner liege eine Benutzung ,.fiir Waren und Dienstleistungen‘ auch ohne Anbringung
vor, wenn der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vom
Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde. Aus diesem Grunde
erscheine es angebracht, die Benutzung einer geschiitzten Marke als Handelsname als Markenrechtsverletzung zu
werten, wenn der Handelsname fiir Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Der Kanon der verbotenen Ver-
haltensweisen ist folglich entsprechend Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie um Handelsnamen und
geschiftliche Bezeichnungen zu erweitern. Geschiftliche Bezeichnungen sind nach MaB3gabe des § 5 Absatz 1
MarkenG Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Werktitel diirften unter die ,,4hnliche Bezeichnung® in Er-
wigungsgrund 19 der Richtlinie fallen. Durch die Regelung soll keine Vermutung begriindet werden, dass natio-
nale Markenrechte einer Benutzung von Unternehmenskennzeichen per se entgegenstehen. An den Erfordernissen
des markenméBigen Gebrauchs soll daher festgehalten werden.

Zu Doppelbuchstabe bb
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Gemal § 14 Absatz 3 Nummer 7 des Entwurfs ist es bei Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen des Absat-
zes 2 insbesondere untersagt, das streitgegenstiandliche Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richt-
linie 2006/114/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zuwiderlaufenden Weise
zu benutzen. Die Vorschrift prézisiert, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in vergleichender
Werbung verbieten kann, wenn diese Werbung nicht den Anforderungen des Artikels 4 der Richtlinie
2006/114/EG geniigt. Diese Vorschrift ist Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe f der Richtlinie nachgebildet. Eine ent-
sprechende Vorschrift findet sich auch in der Unionsmarkenverordnung in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe f. In der
Richtlinie 2006/114/EG, auf die Bezug genommen wird, ist u.a. geregelt, unter welchen Voraussetzungen Wer-
bung unzuldssig ist, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber respektive die von ihm angebotenen Waren
und Dienstleistungen erkennbar macht. Das Verhéltnis zwischen der Richtlinie 2006/114/EG und den Marken-
rechtsbestimmungen war bislang nicht eindeutig geregelt. Nach Erwégungsgrundes 20 der Richtlinie soll die Vor-
schrift somit zu mehr Rechtssicherheit fiihren und die volle Ubereinstimmung mit Unionsvorschriften gewihr-
leisten.
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Zu Nummer 8 (§ 14a MarkenG-E)

§ 14a MarkenG-E dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie und hat eine Regelung fiir Waren
unter zollamtlicher Uberwachung zum Gegenstand. Auf Unionsebene findet sich ein entsprechender Verbotstat-
bestand in Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung. Die Regelung begriindet ein Verbotsrecht des Inha-
bers einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung, das im Fall des Nachweises der legitimen Anmeldung
zum jeweiligen Zollverfahren wieder erlischt.

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

In § 14a des Entwurfs ist eine praktikable Regelung gefunden worden, die den Interessen der Rechteinhaber, der
Zollbehdrden und der Zollbeteiligten gleichermaBen Rechnung trégt.

—  ZuAbsatz 1

Gemil § 14a Absatz 1 MarkenG-E ist der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung be-
rechtigt, Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu iiberfiihren, wenn die Waren,
einschlieBlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine ge-
schiftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der fiir derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder
in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschiftlichen Bezeichnung zu unter-
scheiden ist.

Die Vorschrift begriindet somit ein Verbotsrecht des Inhabers einer Marke oder einer geschiftlichen Be-
zeichnung fiir Waren im Transit. Der Inhaber der Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung wird dadurch
in die Lage versetzt, Waren im Wege der Grenzbeschlagnahme anzuhalten. Die zustindige Zollbehorde kann
dazu die (potentiell) markenrechtsverletzenden Waren, die mit der Anspruchsmarke identisch oder kaum von
ihr zu unterscheiden ist, zuriickhalten. Ausweislich des Wortlauts der Norm bezieht sich die Grenzbeschlag-
nahme in allen zollrechtlichen Konstellationen nur auf offensichtliche Rechtsverletzungen (,,identisch oder
in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschiftlichen Bezeichnung zu unter-
scheiden®). Es sollen folglich insbesondere Pirateriewaren von der Vorschrift erfasst werden. Waren, gegen
die aufgrund von Verwechslungsgefahr vorgegangen werden konnte, werden nicht erfasst. Die rechtsverlet-
zenden Zeichen miissen ohne die Zustimmung des Markeninhabers auf den Waren angebracht worden sein.
Die Regelung gilt somit nicht fiir nichterschopfte Originalwaren.

—  Zu Absatz 2

§ 14a Absatz 2 MarkenG-E regelt das Erloschen des Verbotsrechts. Danach erlischt die Berechtigung des
Inhabers einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung nach Absatz 1, wenn wihrend eines Verfah-
rens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschiftliche Bezeichnung verletzt
wurde, und das gemiB der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom
12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur Authebung
der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABL L 181 vom 29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der
zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke
oder der geschiftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgiiltigen
Bestimmungsland zu untersagen. § 14a Absatz 2 MarkenG-E ermdglicht dem Zollbeteiligten somit in einem
nachfolgenden Gerichtsverfahren, den Nachweis zu fiithren, dass es sich um Waren handelt, die fiir ein Dritt-
land bestimmt sind und dort rechtmiBig auf den Markt gebracht werden konnen. Es kommt somit allein auf
die Rechtslage im Bestimmungsland an. Beweisbelastet ist in diesem Fall der Zollbeteiligte. Gelingt der
Beweis, erlischt das Verbotsrecht des Markeninhabers nach § 14a Absatz 1 MarkenG-E.

Dogmatisch handelt es sich somit um ein eigenstindiges, ausschlieBliches Recht des Inhabers einer Marke
oder einer geschéftlichen Bezeichnung, das im Fall des Nachweises der legitimen Anmeldung zum jeweili-
gen Zollverfahren wieder erlischt.
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Grund fiir die Einfiihrung der Vorschrift ist die weltweit rasant wachsende Produktpiraterie, die ein wirksa-
mes Vorgehen gegen nachgeahmte Waren dringend erforderlich macht (siehe Erwdgungsgrund 21 der Richt-
linie; vgl. auch Richtlinienvorschlag der Europdischen Kommission vom 27. Mirz 2013 — COM(2013) 162
final, S. 7). Der Rechtsinhaber ist aufgrund der neuen Regelung bei der Durchsetzung seiner Rechte nicht
mehr auf MaBnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren beschriankt, sondern kann unmittel-
bar im Durchfuhrstaat gegen die Rechtsverletzung vorgehen.

Durch die Neuregelung wird der Markenschutz auch auf den Durchfuhrverkehr erstreckt und die Durchfuhr
explizit als Verbotsrecht ausgestaltet. Die Einstufung der Durchfuhr als rechtserhebliche Benutzungshand-
lung dient dem Hauptziel der europdischen Markenrechtsreform, ndmlich der Stirkung des Markenrechts
sowie der Schaffung wirksamer und effizienter Methoden zur Bekdmpfung der Produktpiraterie. Die Aus-
gestaltung der Norm als Untersagungstatbestand bringt den Charakter des AusschlieBlichkeitsrechts des
Markeninhabers zum Ausdruck.

Die Regelung dient ferner einem gerechten Ausgleich der Interessen der Beteiligten. Einerseits soll es dem
Inhaber der Marke oder der geschéftlichen Bezeichnung erlaubt sein, u. a. Durchfuhr, Umladung, Lagerung
oder voriibergehende Verwahrung von Waren zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese nicht dazu
bestimmt sind, im Inland in Verkehr gebracht zu werden. Andererseits muss auch das Funktionieren des
freien Warenverkehrs innerhalb der Union sichergestellt werden, denn nicht alle Durchfuhrwaren sind Pira-
terieprodukte. Das Gerichtsverfahren, das der Feststellung dient, ob eine Marke oder einer geschiftliche
Bezeichnung verletzt wurde, tragt dem Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen durchzufiih-
renden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Waren handeln kann, die au8erhalb der Bundesrepublik
Deutschland keine Markenrechte verletzen und bei denen die Markenrechtsverletzung innerhalb Deutsch-
lands zum Beispiel nur darauf beruht, dass hier das Verbreitungsrecht nicht erschopft ist. Derartige Félle
sind vom Durchfuhrverbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar.

Ferner wird durch die eng gefasste Formulierung der Vorschrift, wonach die nationalen Zollbehdrden nur
dann nach Mafgabe der VO (EU) Nr. 608/2013 einschreiten, wenn die Marken der in ein Zollverfahren zu
tiberfithrenden Waren mit der fiir derartige Waren eingetragenen Unionsmarke oder auch nationalen Marke
identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer solchen Marke zu unterscheiden sind, sicher-
gestellt, dass die Zollbehdrden weiterhin mit der erforderlichen Sicherheit eine Entscheidung beziiglich ihres
Eingreifens treffen konnen. Die Beurteilung, ob der Verdacht einer Rechtsverletzung besteht, wird den Zoll-
behorden folglich erleichtert. So wird dem Interesse des Zolls an einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren
Regelung Rechnung getragen. In welchen Fillen eine derartige erforderliche Identitit beziehungsweise Ahn-
lichkeit zwischen den Marken oder den geschiftlichen Bezeichnungen vorliegt, kann durch interne Leitfaden
bei den jeweiligen Zollbehérden niher bestimmt werden. Die Zollbehorden werden hingegen weder dazu
berechtigt noch verpflichtet, materielles Markenrecht zu priifen; dies bleibt den Gerichten vorbehalten.

Zu Nummer 9 (§ 17 MarkenG-E)

Gemal § 17 Absatz 3 des Entwurfs finden die Absédtze 1 und 2 des § 17, welche die Anspriiche gegen Agenten
und Vertreter regeln, keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgriinde fiir die Handlungsweise des Agenten oder
des Vertreters vorliegen. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie. Danach kann
der Markeninhaber den ,,ungetreuen‘ Vertreter oder Agenten nicht in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Hand-
lungsweise rechtfertigt. Der Rechtfertigungsgrund umfasst insbesondere solche Situationen, in denen die Anmel-
dung ausschlielich und allein dem Schutz des Markeninhabers dient. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der
Agent einer missbrauchlichen Markenanmeldung eines Dritten zuvorkommen mdchte, jedoch nicht in der Lage
ist, die Zustimmung des Markeninhabers einzuholen (vgl. hierzu Heitmann, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, Beck
OK Markenrecht, Art. 8 VO (EG) 207/2009, 2016, Rn. 64).

Zu Nummer 10 (§ 22 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a bis ¢

Diese Anderung beriicksichtigt, dass das in Abschnitt 3 (§§ 48-55) des MarkenG geregelte ,,Loschungsverfahren*
in ,,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren* umbenannt wird. Nach MaB3gabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie
stellen die Mitgliedstaaten ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren fiir die Erklérung des Verfalls oder
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der Nichtigkeit einer Marke bereit. Ein entsprechendes Verfahren wurde in § 53 MarkenG-E implementiert. Ent-
sprechend erfolgt eine Anpassung der Terminologie von ,,Loschung® auf ,,Erklarung des Verfalls“ und ,,Erklarung
der Nichtigkeit“. Das gerichtliche Verfahren nach Maligabe des § 55 MarkenG bleibt daneben bestehen.

Zu Buchstabe d

GemaB § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung
nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang fiir die Waren oder Dienstleis-
tungen, fiir die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der Marke mit
jlingerem Zeitrang zuriickgewiesen worden ist oder zuriickzuweisen wire, weil an dem fiir den Zeitrang der Ein-
tragung der jiingeren Marke maf3geblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Num-
mer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 MarkenG bestand.

§ 22 Absatz 1 MarkenG regelt den Bestandsschutz prioritétsjiingerer eingetragener Marken. Verletzungsansprii-
che gegeniiber einer jiingeren eingetragenen Marke sollen dann ausscheiden, wenn auch ein Loschungsanspruch
gegeniiber dieser Marke nicht gegeben ist. § 22 Absatz 1 MarkenG ist damit eine Ausnahme zum Prioritétsprinzip
und stellt sicher, dass der Loschungsanspruch geméll § 51 MarkenG und Verletzungsanspriiche einheitlich beur-
teilt werden.

§ 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs dient der Umsetzung des Artikels 18 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 8
Buchstabe b der Richtlinie. Geméaf Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie ist der Inhaber einer Marke in Verletzungs-
verfahren nicht berechtigt, die Benutzung einer spiter eingetragenen Marke zu untersagen, wenn diese jiingere
Marke nach Mafigabe von Artikel 8 (fehlende Unterscheidungskraft, Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit ei-
ner ilteren Marke), Artikel 9 Absatz 1 oder 2 (Duldung) oder Artikel 46 Absatz 3 (Einrede der Nichtbenutzung)
nicht fiir nichtig erklart werden konnte. Eine vergleichbare Vorschrift findet sich auch in Artikel 16 der Unions-
markenverordnung.

Die Vorschrift dient ausweislich des Erwdgungsgrundes 30 der Richtlinie der Verwirklichung des Rechtsschutzes
und des Schutzes rechtmifig erworbener Markenrechte. Im Grundsatz gilt, dass eine jiingere Marke vor einer
dlteren Marke zuriickstehen muss. Von diesem Grundsatz sind jedoch Abweichungen zu machen, wenn der Inha-
ber der dlteren Marke ausnahmsweise nicht das Recht haben sollte, die Ablehnung der Eintragung der jiingeren
Marke oder ihre Nichtigerkldrung zu erwirken. Dies soll u.a. fiir den Fall gelten, dass zu dem Zeitpunkt, als die
jingere Marke erworben wurde, die dltere Marke noch keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hatte
und folglich keine Verwechslungsgefahr nach Mallgabe des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2
und § 15 Absatz 2 MarkenG bestand.

Ein Rechtszuwachs, der erst nach Begriindung des konkurrierenden jiingeren Rechts eingetreten ist, soll sich daher
nicht zum Nachteil eines rechtmiBig begriindeten Markenrechts auswirken.

Bislang wurde der Rechtsgedanke des § 22 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG auch im Rahmen der §§ 9 Absatz 1
Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 MarkenG zur Anwendung gebracht, da es auch bei der Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr auf die Kennzeichnungskraft und damit auf die Bekanntheit einer &lteren
Marke ankommt. Die ergéinzende Nummer stellt nunmehr ausdriicklich klar, dass sich der Bestandsschutz auch
auf die Fille des § 9 Absatz 1 Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 erstreckt. Maligeblicher Zeit-
punkt ist hierbei jener, in dem das priorititséltere Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat und folglich Ver-
wechslungsgefahr entstanden ist. In den Fillen des § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs ist die Léschung der
priorititsjiingeren Marke nach § 51 Absatz 3 des Entwurfs ausgeschlossen. Die dortige Regelung ergibt sich zwar
unmittelbar aus der Auslegung der §§ 9 bis 13 MarkenG; der Loschungsgrund soll jedoch etwaige Unklarheiten
beseitigen. Um klarzustellen, dass in diesen Fillen auch Verletzungsanspriiche nicht gegeben sind, ist es erfor-
derlich — im Sinne eines Gleichlaufs mit § 51 MarkenG — die Fallgestaltung auch im Rahmen des § 22 aufzuneh-
men.
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Zu Nummer 11 (§ 23 MarkenG-E)
§ 23 MarkenG-E regelt die Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben sowie das Ersatzteilgeschift.

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

Nach § 23 Nummer 1 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung nicht
das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr, dessen Namen oder Anschrift zu benut-
zen, wenn dieser eine natiirliche Person ist. Der Zusatz ,,wenn dieser eine natiirliche Person ist* setzt Arti-
kel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie um. Eine entsprechende Wendung findet sich auch in Artikel 14
Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. § 23 Nummer 1 MarkenG ist Ausdruck des Grundsat-
zes, dass niemand an der lauteren Fithrung seines Namens im geschiftlichen Verkehr gehindert werden soll
und bezieht sich in erster Linie auf ,,Familiennamen® (so auch schon die Regierungsbegriindung vom
14.1.1994, Bundestagsdrucksache 12/6581, S. 80). Durch die Begrenzung des Namensprivilegs auf natiirli-
che Personen werden Namen juristischer Personen und damit Handelsnamen beziehungsweise Unterneh-
menskennzeichen nicht mehr erfasst. Damit findet eine Abweichung von der Rechtsprechung des EuGH
statt. Dieser hatte in dem Urteil ,,Anheuser-Busch* befunden, dass die Schutzschranke auch fiir die Benut-
zung von Handelsnamen gelten soll (EuGH, Urteil vom 16. November .2004, C-245/02, E-
CLILEU:C:2004:717, MarkenR 2005, 33 — Anheuser Busch). Dies hat der EuGH in dem Urteil ,,Céline*
(EuGH, Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 - Céline SARL/Céline SA) besti-
tigt. Damit stellte sich der EuGH gegen die gemeinsame Protokollerkldrung des Rats und der Kommission
zur Richtlinie 89/104/EWG (ABl. HABM 1996, 606). Durch die Begrenzung des Namensprivilegs wird die
weitreichende Rechtsprechung des EuGH eingegrenzt.

Fiir gleichnamige Handelsunternehmen gilt weiterhin, dass im Konflikt mit Unternehmenskennzeichen auch
Handelsnahmen in den Genuss des Privilegs von § 23 Nummer 1 MarkenG kommen kdnnen, sofern die
Benutzung durch den Dritten nicht gegen die guten Sitten verstoft (siche dazu etwa BGH, Urteil vom 31.
Mairz 2010, Az. 1 ZR 174/07, GRUR 2010, 738, Rn. 18 — Peck & Cloppenburg).

—  Zu Nummer 2

Die Schutzschranke in § 23 Nummer 2 des Entwurfs wird um ,,Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft
fehlt* ergénzt. Als Vorgabe dient diesbeziiglich Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine ent-
sprechende Formulierung findet sich in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Unionsmarkenverordnung. Die
Formulierung ,,ohne Unterscheidungskraft® im Rahmen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
bedeutet eine unionsrechtliche Klarstellung des in der deutschen Praxis anerkannten Grundsatzes, dass sol-
che Zeichen auf der Grundlage dlterer Marken nicht angegriffen werden kdnnen, die nicht markenméaBig,
also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, benutzt werden (vgl. Kretschmar in: Kur/v. Bom-
hardt/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 2016, § 23 Rn. 26).

—  Zu Nummer 3

Gemal § 23 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung
nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr die Marke oder die geschéftliche
Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des
Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer
Ware insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist, zu benutzen. Die
Schutzschranke des § 23 Nummer 3 wird an den Wortlaut des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Richtli-
nie angepasst.

Zu Absatz 2

Gemal § 23 Absatz 2 findet Absatz 1 nur Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anstén-
digen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Dadurch wird der Begriff der ,,guten Sitten*
durch die Formulierung in Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie ersetzt.
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Zu Nummer 12 (§ 25 MarkenG-E)

Nach MaBigabe des § 25 Absatz 1 Satz 1 MarkenG-E kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte
Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19¢ nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fiinf
Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs fiir die Waren oder Dienstleistungen, auf der er sich zur Begriin-
dung seines Anspruchs beruft, nicht gemaB § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens
fiinf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich war. Wurde ein Widerspruch erhoben, gilt der
Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Wi-
derspruch zuriickgenommen wurde. Die geht auch aus § 26 Absatz 5 MarkenG-E hervor.

Der Bezugspunkt fiir die mangelnde Benutzung wird an die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 1 und 2 der Richt-
linie angepasst, wonach eine Marke nach einer fiinfjahrigen Schonfrist benutzt werden muss. Eine parallele Vor-
schrift findet sich auch in Artikel 18 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung. Eine Benutzungsschonfrist kennt
das deutsche Markenrecht bereits in § 26 in Verbindung mit § 43 des MarkenG. Anders als die Richtlinie stellt
die deutsche Regelung bei der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der dlteren Marke
abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, bislang auf den Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Eintragung und nicht auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die éltere
Marke eingelegt werden kann beziehungsweise das Widerspruchsverfahren beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2 der
Richtlinie). In diesem Punkt ist eine Anpassung des § 25 Absatz 1 des MarkenG erforderlich.

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

Zu Nummer 13 (§ 26 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 26 Absatz 3 des Entwurfs bestimmt, dass als Benutzung einer eingetragenen Marke, unabhéngig davon, ob die
Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke
in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der
Marke nicht verdndert. Die Einfiigung des Halbsatzes beruht auf dem Wortlaut des Artikels 16 Absatz 5 Buch-
stabe a der Richtlinie. In der Entscheidung ,,PROTI* bestitigte der EuGH die Richtlinienkonformitdt des § 26
Absatz 3 MarkenG zur abweichenden Benutzung (vgl. EuGH Urteil vom 25. Oktober 2012, C-553/11, E-
CLL:EU:C:2012:671, GRUR 2012, 1257 — PROTI). Mit Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie zeigt der
europdische Gesetzgeber, dass dies auch seinem Willen entspricht. Eine entsprechende Regelung findet sich auch
in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. In der Entscheidung ,,Specsavers® entschied
der EuGH, dass Voraussetzung flir eine rechtserhaltende Nutzung ist, dass die eingetragene Form immer noch auf
die Waren des Markeninhabers verweist (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juli 2013, C-252/12, ECLLI:EU:C:2013:497,
GRUR 2013, S. 922, Rn. 24 — Specsavers). Die Regelung soll in erster Linie das Register entlasten, indem klar-
gestellt wird, dass nicht alle in Betracht kommenden Markenabwandlungen angemeldet werden miissen. Auf-
grund der Ergdnzung des Zusatzes wird der bisherige § 26 Absatz 3 Satz 2 MarkenG iiberfliissig.
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Zu Buchstabe b

§ 26 Absatz 5 MarkenG regelt den Fall, dass gegen die Markeneintragung Widerspruch erhoben worden ist. So-
weit die Benutzung innerhalb von fiinf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke
moglich ist, erforderlich ist, tritt in den Féllen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist,
an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende
Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde. Der Wortlaut des § 26 Ab-
satz 5 wurde an die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst; der Referenzzeitpunkt ist nicht
mehr die Eintragung, sondern der Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich ist. Nach
nationaler Regelung ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist von drei Monaten des § 42 Absatz 1 MarkenG ein
Widerspruch nicht moglich; eine Wiedereinsetzung ist gesetzlich gemaB § 91 Absatz 1 Satz 2 MarkenG ausdriick-
lich ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund entspricht ,,der Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
die Marke moglich ist dem Ablauf der Widerspruchsfrist aus § 42 Absatz 1 MarkenG.

§ 26 Absatz 5 tragt den Besonderheiten des nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens Rechnung: Solange ein
Widerspruchsverfahren noch méglich ist beziehungsweise andauert, kann dem Markeninhaber nicht zugemutet
werden, die Marke schon zu benutzen. Aus Griinden der Rechtssicherheit bestimmt Absatz 5 daher, dass die Be-
nutzungsschonfrist erst anfangt zu laufen, sobald kein Widerspruch mehr moglich ist, ein Widerspruchsverfahren
rechtskriftig beendet oder ein Widerspruch zuriickgenommen wurde. Gleiches gilt fiir Marken, die auf Grundlage
von internationalen Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland
entfalten. Hier ist fiir den Beginn der Benutzungsschonfrist der Tag mal3geblich, an dem die Marke nicht mehr
zuriickgewiesen werden oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Aus Griinden der Rechts-
sicherheit und Publizitét soll der Beginn der Benutzungsschonfrist in das Register eingetragen werden (vgl. Arti-
kel 16 Absatz 4 der Richtlinie). Bisher sind im Register lediglich der Tag der Veroffentlichung der Eintragung
und der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Die Markenverordnung (MarkenV) wird
daher entsprechend angepasst (siche dazu § 25 Nummer 20a MarkenV-E).

Zu Nummer 14 (§ 27 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 27 Absatz 2 MarkenG stellt die Regel auf, dass fiir den Fall, dass eine Marke zu einem Geschéftsbetrieb oder
zu einem Teil eines Geschiftsbetriebs gehort, im Zweifel das durch die Eintragung, die Benutzung oder die noto-
rische Bekanntheit der Marke begriindete Recht von der Ubertragung oder dem Ubergang des Geschiiftsbetriebs
oder des Teils des Geschéftsbetriebs, zu dem die Marke gehort, erfasst wird. Nach dem neu hinzugefiigten Satz 2
gilt dies entsprechend fiir die rechtsgeschiftliche Verpflichtung zur Ubertragung eines Geschiftsbetriebs oder
eines Teils eines Geschéftsbetriebs.

Aus § 27 Absatz 2 wird deutlich, dass die Marke nicht akzessorisch zum Geschéftsbetrieb ist; grundsitzlich kann
beides unabhéngig voneinander iibertragen werden (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 27 Rn. 21).
In der Regel geht mit der VerduBerung des Geschiftsbetriebs jedoch auch die Ubertragung der Marke einher,
weshalb die Zweifelsregel des § 27 Absatz 2 MarkenG in Féllen zur Anwendung kommt, in denen eine ausdriick-
liche Regelung beziiglich des Verbleibs der Marke fehlt. Mit dem neuen Satz 2 wird Artikel 22 Absatz 2 Satz 2
der Richtlinie umgesetzt. Eine entsprechende Vorschrift findet sich auch in Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 der Uni-
onsmarkenverordnung. § 27 Absatz 2 MarkenG stellt nach seinem Wortlaut bisher auf den Rechtsiibergang und
nicht auf Verpflichtungserklarungen ab. Artikel 22 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie regelt demgegeniiber den Um-
fang des einer Verfiigung zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschifts. Der ergéinzende Satz 3 betrifft als Vermu-
tungsregel somit den Bereich der Vertragsauslegung und stellt klar, dass die rechtsgeschéftliche Verpflichtung im
Zweifel die Ubertragung der Marke mit umfasst.

Zu Buchstabe b

Die Anderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung ,,Patentamt** durch die amtliche Bezeichnung
,,Deutsches Patent- und Markenamt*.
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Zu Nummer 15 und 16 (§§ 28 und 29 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 17 (§ 30 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 30 Absatz 3 MarkenG bestimmt, dass der Lizenznehmer eine Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit
Zustimmung ihres Inhabers erheben kann. Satz 2 des Entwurfs sieht vor, dass der Inhaber einer ausschlieSlichen
Lizenz jedoch eine solche Klage anhéngig machen kann, wenn der Inhaber der Marke nach formlicher Aufforde-
rung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat. Die Regelung der Klagebe-
fugnis setzt die Vorgaben des Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie um; eine entsprechende Vorschrift findet
sich in Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 der Unionsmarkenverordnung. Die Vorschrift trdgt dem Umstand Rechnung,
dass dem Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz der vollstindige wirtschaftliche Nutzen einer Marke gebiihrt; der
Markeninhaber bleibt demgegeniiber lediglich der formal Berechtigte. Die Vorschrift spiegelt somit im Wesent-
lichen die tatsdchliche und rechtliche Situation wider, in der sich der Lizenznehmer und der Markeninhaber be-
finden. Dem Inhaber einer ausschlielichen Lizenz soll es daher moglich sein, ein Verletzungsverfahren anhéngig
zu machen, wenn der Markeninhaber einer Verletzungsklage innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach-
kommit.

Zu Buchstabe b

§ 30 Absatz 6 MarkenG-E implementiert Vorgaben zu Registereintragungen im Zusammenhang mit Lizenzen.
Nach Absatz 6 Satz 1 tragt das DPMA auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung
einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Nach Satz 2
gilt dies auch fiir die Anderung einer eingetragenen Lizenz. GemiB Satz 3 und Satz 4 wird die Eintragung der
Lizenz auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers geldscht, wobei der Loschungsantrag des Mar-
keninhabers des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines
Rechtsnachfolgers bedarf. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie. Danach
sehen die Mitgliedstaaten ein ,,Verfahren fiir die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor®. Eine parallele
Vorschrift findet sich in Artikel 25 Absatz 5 der Unionsmarkenverordnung, wonach die Erteilung oder der Uber-
gang einer Lizenz an einer Unionsmarke auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veroffent-
licht wird. Bislang war im MarkenG keine Eintragung von Lizenzen im Register vorgesehen; § 30 MarkenG ist
dementsprechend anzupassen. Anders als die Unionsmarkenverordnung sieht die Richtlinie keine optionale Re-
gistereintragung auf Antrag der Beteiligten vor.

Zu Nummer 18 (§ 32 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

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

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

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

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

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

Zu Doppelbuchstabe dd
Die Anderung ist redaktioneller Natur.

Zu Nummer 19 (§ 33 MarkenG-E)

§ 33 Absatz 1 MarkenG bestimmt den Anmeldetag einer Marke. Gemaf Artikel 38 Absatz 1 der Richtlinie ist der
Anmeldetag einer Marke der Tag, an dem der Anmelder die Anmeldeunterlagen mit den Angaben nach Artikel 37
Absatz 1 — Eintragungsantrag, Angaben zum Anmelder, Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis, Darstellung der
Marke — beim Markenamt eingereicht hat. Bislang stellte § 33 Absatz 1 MarkenG auf den Eingang der Unterlagen
ab. Der Wortlaut des § 33 Absatz 1 ist an den Wortlaut der Richtlinienvorgabe anzupassen. Trotz der Benennung
des Anmelders in § 33 Absatz 1 des Entwurfs soll eine Einreichung durch einen Vertreter des Anmelders weiter-
hin mdglich sein; dies ist so auch in den Richtlinien des Amts der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum
vorgesehen (vgl. dort Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3.3, S. 8). Vorausgesetzt wird, dass der Vertreter ordnungsgemal
bestellt wurde und zur Vertretung befugt ist.

Schon bislang war es nach Mal3gabe des § 33 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG mdglich, die Anmeldung auch bei
einem im Bundesgesetzblatt veroffentlichten Patentinformationszentrum einzureichen. Diese Moglichkeit soll be-
stehen bleiben. § 33 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs sieht daher vor, dass das Einreichen der Markenanmeldung bei
einem durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz im Bundesgesetz-
blatt zur Entgegennahme von Markenanmeldungen befugten Patentinformationszentrums als Eingang beim
DPMA gilt. Da der Wortlaut des Artikels 37 Absatz 1 der Richtlinie dem Wortlaut nach nur eine Einreichung der
Anmeldeunterlagen beim Markenamt vorsieht, ist die Eingabe der Unterlagen bei einem Patentinformationszent-
rum als Fiktion ausgestaltet.

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

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

Zu Nummer 22 (§ 36 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 23 (§ 37 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

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

Zu Buchstabe b
Durch die Erweiterung der Zuriickweisungsgriinde und die damit verbundene Neunummerierung im Rahmen des

§ 8 Absatz 2 MarkenG wird auch eine Aktualisierung des Verweises auf § 8 MarkenG erforderlich. Die boswillige
Markenanmeldung ist nunmehr in § 8 Absatz 2 Nummer 14 geregelt.

Zu Buchstabe ¢

In § 37 MarkenG-E wird ein Absatz 6 angefiigt, der Bemerkungen Dritter regelt. Danach kénnen natiirliche oder
juristische Personen sowie die Verbande der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Héandler und Ver-
braucher vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen ein-
reichen, in denen sie erldutern, aus welchen Griinden die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte.
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Zusétzlich zu den in Satz 1 genannten Griinden konnen die dort aufgefiihrten Personen und Verbande beim DPMA
schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erldutern, aus welchen Griinden die Anmeldung einer Kollek-
tiv- oder Gewéhrleistungsmarke zuriickzuweisen ist. Die Personen und Verbinde sind an dem Verfahren beim
DPMA nicht beteiligt. Die Vorschrift zu Bemerkungen Dritter dient der Umsetzung von Artikel 40 der Richtlinie.
Dieser sieht vor, dass Mitgliedstaaten schriftliche Bemerkungen Dritter zur fehlenden Schutzfahigkeit einer an-
gemeldeten Marke zulassen konnen. Bemerkungen Dritter werden zwar bereits heute teilweise durch das DPMA
und die Gerichte beriicksichtigt; eine explizite gesetzliche Regelung besteht bislang indes nicht. Daher sollte eine
entsprechende Regelung in Anlehnung an Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie eingefiihrt werden. Aus systemati-
schen Griinden und in Anbetracht des Regelungszusammenhangs bietet sich eine Erweiterung von § 37 MarkenG
an. Die Regelung zu Bemerkungen Dritter ist daher in einem neuen Absatz 6 zu implementieren. Durch Bemer-
kungen im Sinne des § 37 Absatz 6 MarkenG-E konnen Dritte ihr technisches Fachwissen einbringen oder gege-
benenfalls auf sprachliche Besonderheiten hinweisen. Die schriftlichen Bemerkungen sind vor Eintragung der
Marke einzureichen. Das DPMA ist nicht verpflichtet, die Bemerkungen Dritter bei der Priifung zu beriicksichti-
gen; das Unberiicksichtigtlassen von Bemerkungen stellt damit keinen Verfahrensfehler dar. Gemél § 37 Ab-
satz 6 Satz 2 MarkenG-E sollen Bemerkungen Dritter auch auf Kollektiv- und Gewéhrleistungsmarken ausge-
dehnt werden. In Satz 3 wird klargestellt, dass Personen und Verbénde, die schriftliche Bemerkungen einreichen,
nicht am Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt beteiligt werden. Thnen stehen damit keine geson-
derten Verfahrensrechte zu. Nach Mafigabe der §§ 104 Absatz 4 und 106f Absatz 4 des Entwurfs kdnnen schrift-
liche Bemerkungen Dritter gemil § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG-E auch in Bezug auf gednderte Kollektiv- oder
Gewihrleistungssatzungen eingereicht werden. Damit wird sichergestellt, dass Dritte zu einem moglichst frithen
Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und Vergabevoraussetzungen der jeweiligen Marken-
form &uBern kdnnen.

Zu Nummer 24 (§ 42 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 42 Absatz 1 MarkenG-E bestimmt, dass innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Verdffentli-
chung der Eintragung der Marke geméal3 § 41 von dem Inhaber der Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung
mit dlterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden kann. Nach Satz 2 des Ent-
wurfs kann innerhalb der in Satz 1 genannten Frist auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer ge-
schiitzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschiitzten geografischen Angabe mit dlterem Zeitrang geltend zu
machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung von
Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie. Diese erweitert den Kreis der Rechtsinhaber, die zum Widerspruch
berechtigt sind.

Zu Buchstabe b

Gemil § 42 Absatz 2 Nummer 5 des Entwurfs kann der Widerspruch darauf gestiitzt werden, dass die Marke
wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit &lterem Zeitrang in Verbindung mit § 13
MarkenG geldscht werden kann. Die Anpassung an Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erfordert auch eine
Erweiterung der Widerspruchsgriinde im Rahmen des § 42 Absatz 2. Folglich war eine zusétzliche Nummer 5
anzufligen.

Zu Buchstabe ¢
—  Zu Absatz 3

Gemil § 42 Absatz 3 MarkenG-E kann ein Widerspruch auf der Grundlage eines dlteren Rechts oder meh-
rerer dlterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehoren. Diese Vorschrift dient
der Umsetzung von Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie.

—  Zu Absatz 4

Gemal § 42 Absatz 4 MarkenG-E wird den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien eine Frist von
mindestens zwei Monaten eingerdumt wird, um eine giitliche Einigung zu erméglichen. Die Vorschrift setzt
die Vorgaben des Artikels 43 Absatz 3 der Richtlinie um. Dieser sieht eine sog. ,,Cooling-Off-Regelung™
vor. In Artikel 47 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung ist fiir den Widerspruch gegen Unionsmarken vor-
gesehen, dass das Amt der Européischen Union fiir geistiges Eigentum die Beteiligten ersuchen kann, sich
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zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet. Nach géngiger Praxis des Deutschen Patent- und Marken-
amts ist eine entsprechende Fristverlingerung auf Antrag der Parteien bereits jetzt moglich und iiblich, vgl.
§ 18 Absatz 2 und 3 der Verordnung iiber das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAYV). Dort miissen
jedoch ,ausreichende Griinde™ und ein ,,berechtigtes Interesse™ angegeben beziehungsweise glaubhaft ge-
macht werden. Auf eine giitliche Einigung der Parteien wird darin nicht direkt Bezug genommen. Durch § 42
Absatz 3 wird die ,,Cooling-Off-Regelung‘ nun ausdriicklich in das MarkenG {iberfiihrt.

Zu Nummer 25 (§ 43 MarkenG-E)

Nach Mafigabe des § 43 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs hat fiir den Fall, dass der Widerspruch vom Inhaber einer
eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang erhoben worden ist, dieser, wenn der Gegner die Benutzung der Marke
bestreitet, nachzuweisen, dass sie innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritétstag der Marke,
gegen die der Widerspruch sich richtet, gemal § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit
mindestens fiinf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie moglich war. Wurde Widerspruch erhoben, gilt der
Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Wi-
derspruch zuriickgenommen wurde. Bezugspunkt fiir die Benutzung der Marke ist nach dem Wortlaut der Vor-
schrift nicht mehr die Veroffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, sondern
ihr Anmelde- oder Priorititstag. Diese Anderung dient der Anpassung an die Vorgaben des Artikels 44 der Richt-
linie. Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie regelt die Einrede der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren und
stellt im Rahmen der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der dlteren Marke abgelaufen
sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, ausschlielich auf den Anmelde- oder
Prioritétstag der jiingeren Marke ab. Erhebt der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung,
hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke somit in den letzten fiinf Jahren
vor dem Anmelde- oder Prioritdtstag der jiingeren Marke nachzuweisen. Anders als im deutschen Recht bisher
stellt die Richtlinie bei der Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der élteren Marke abge-
laufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann, auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein
Widerspruch mehr gegen die dltere Marke eingelegt werden kann beziehungsweise das Widerspruchsverfahren
beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2 der Richtlinie). Fiir die durch bislang in § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG erdffnete
Moglichkeit einer zweiten Einrede, mit der auch eine erforderliche Benutzung der Widerspruchsmarke nach dem
fraglichen Stichtag bestritten werden kann, besteht mit Blick auf den eindeutigen Wortlaut des Artikel 44 der
Richtlinie kein Raum mehr. Der zweite ,,gleitende* Benutzungszeitraum wurde folglich gestrichen.

Dariiber hinaus hat der Anmelder ausweislich des Wortlauts des Artikels 44 Absatz 1 ,,den Nachweis zu erbrin-
gen®, dass die dltere Marke ernsthaft benutzt worden ist. Es ist davon auszugehen, dass der Begrift ,Nachweis*
im Sinne der Markenrechtrichtlinie dem gleichlautenden Begriff in Artikel 47 Absatz 2 der Unionsmarkenverord-
nung entspricht. Mit Blick auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenverordnung sind schriftliche
Erklarungen an Eides statt ausdriicklich als Beweismittel zugelassen. Dies soll auch weiterhin fiir das nationale
Widerspruchsverfahren gelten. Auf diese Weise behalt das Widerspruchsverfahren seinen Charakter als effizien-
tes und kostenschonendes Streitschlichtungsmittel. Die Anderung der Terminologie dient daher in erster Linie der
Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben. Mit Blick auf Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f der Unionsmarkenver-
ordnung soll daher auch die eidesstattliche Versicherung als Beweismittel zuldssig sein.

Zu Nummer 26 (§ 46 MarkenG-E)

Gemal § 46 Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung der Eintragung erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs erklart werden. Diese Vorschrift dient der Rechtssicherheit potentieller Widerspruchsfiihrer (so auch In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 46 Rn. 8). Nach Mal3gabe des Absatzes 2 Satz 2 des Entwurfs ist die
Erklarung aber zuldssig, wenn ein im Zeitpunkt ihrer Abgabe anhidngiger Widerspruch gegen die Eintragung der
Marke oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Marke
sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile der urspriinglichen Eintragung richten wiirde. Damit ist die Tei-
lung nur dann ganz ausgeschlossen, wenn der Widerspruch oder der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit sich gegen alle Waren oder Dienstleistungen des Verzeichnisses richtet. Die Anderung des Wortlauts
tragt dem Umstand Rechnung, dass kiinftig auch absolute Nichtigkeitsgriinde und Verfallsgriinde inhaltlich vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht werden konnen (vgl. § 53 MarkenG-E).



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -77 - Drucksache 19/2898

Zu Nummer 27 (§ 47 MarkenG-E)

§ 47 des Entwurfs trifft Regelungen beziiglich der Schutzdauer und der Verldngerung einer eingetragenen Marke.
Die Anderungen dienen der Umsetzung der Artikel 48 und 49 der Richtlinie. Parallele Vorschriften finden sich
in Artikeln 52 und 53 der Unionsmarkenverordnung.

Zu Absatz 1

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

Zu Absatz 2

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

Zu Absatz 3

Gemal Absatz 3 Satz 1 des Entwurfs kann die Verldngerung der Schutzdauer auch dadurch bewirkt werden,
dass eine Verldngerungsgebiihr gezahlt wird sowie eine Klassengebiihr fiir jede zu verldngernde Klasse ab
der vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen. Davon ist auch eine Zahlung durch
Drittzahler gemdl3 § 267 des Biirgerlichen Gesetzbuches erfasst. Auf diese Weise wird eine automatische
Verlangerung der Eintragung bei Zahlungseingang ermdglicht. Nach Satz 2 gilt der Erhalt der Zahlung als
Antrag des Markeninhabers oder einer erméchtigten Person nach Absatz 2. Satz 2 dient der Umsetzung von
Artikel 49 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie. Danach kénnen Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Erhalt der Zah-
lung der Verldngerungsgebiihren als entsprechender Antrag gilt. Sinn und Zweck dieses Satzes ist es, die
Zahlung durch Drittzahler gemaf3 § 267 des Biirgerlichen Gesetzbuches und damit eine automatische Ver-
langerung der Eintragung bei Zahlungseingang zu ermoglichen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 des Entwurfs regelt die Teilverldngerung. Absatz 1 Satz 1 besagt fiir den Fall, dass sich die Gebiih-
ren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, bezichen, die
Schutzdauer nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen verldngert wird. Eine entsprechende Vorschrift sieht
auch schon § 47 Absatz 4 Satz 1 des MarkenG vor. Eine Teilverldngerung soll auch gemaf3 Artikel 49 Ab-
satz 4 der Richtlinie moglich sein. In den Sétzen 2 bis 4 nimmt der Entwurf eine weitergehende Ausdiffe-
renzierung vor. Danach werden die Anmeldungen fiir die Leitklasse vorrangig und anschlieBend die weiteren
Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung verléngert, sofern der Markeninhaber keine Bestimmungen
hinsichtlich der Gebiihrenverwendung getroffen hat. Diese Regelung fiihrt zu einem rechtsklaren und ziigi-
gen Abschluss des Verlangerungsverfahrens und bleibt auch im Zuge der Richtlinienumsetzung erhalten.

Zu Absatz 5

Gemil § 47 Absatz 5 Satz 1 MarkenG-E unterrichtet das DPMA den Markeninhaber mindestens sechs Mo-
nate im Voraus liber den Ablauf der Schutzdauer. Nach Satz 2 haftet das Amt nicht fiir eine unterbliebene
Unterrichtung. Die Unterrichtungspflicht samt Haftungsausschluss ist in Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie
niedergelegt. Eine parallele Vorschrift findet sich in Artikel 53 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Die
Vorschrift hat in erster Linie Hinweischarakter fiir den Markeninhaber und soll diesen in die Lage versetzen,
rechtzeitig Mafinahmen zur Verldangerung der Anmeldung zu treffen. Bereits jetzt iibersendet das DPMA
Informationen iiber den Ablauf der Schutzdauer als freiwilligen Service an jene Markeninhaber, die kein
giiltiges SEPA-Mandat erteilt haben, beziehungsweise an jene, die 3 %2 Monate nach Félligkeit noch keine
Zahlung entrichtet haben. Eine einheitliche Unterrichtung aller Markeninhaber kann irrefithrenden Zahlungs-
hinweisen von dritter Seite entgegenwirken und sorgt fiir mehr Klarheit und Transparenz.
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—  Zu Absatz 6

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

—  Zu Absatz 7

§ 47 Absatz 7 MarkenG-E entspricht im Wesentlichen dem Wortlaut des § 47 Absatz 5 MarkenG und regelt
den Eintritt der Verldngerung. Danach wird die Verlangerung der Schutzfrist am Tag nach dem Ablauf der
vorausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie tritt mit Zahlung der Gebiihren automatisch ein, ohne dass es
einer weiteren Priifung durch das Deutsche Patent- und Markenamt bedarf (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,
3. Auflage 2010, § 47 Rn. 9). Sie wird in das Register eingetragen (§ 25 Nummer 23 Markenverordnung)
und ver6ftentlicht. Identische Vorgaben macht auch Artikel 49 Absatz 5 der Richtlinie.

—  Zu Absatz 8

Gemil Absatz 8 wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer geldscht, wenn
die Schutzdauer nicht verldngert wird. Die Vorschrift ist fast wortgleich mit § 47 Absatz 6 MarkenG und
wurde sprachlich préziser gefasst.

Zu Nummer 28 (Abschnitt 3)
In der Uberschrift zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren aufgenommen.

Zu Nummer 29 (§ 49 MarkenG-E)

Die Anpassung der Terminologie trdgt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des
Artikels 45 der Richtlinie parallel zum gerichtlichen Loschungsverfahren ein amtliches Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wortlaut des § 49 MarkenG ist entsprechend anzupassen. Dariiber hinaus
wurde der Wortlaut an Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst.

Zu Nummer 30 (§ 50 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Anpassung der Terminologie trigt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des
Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wortlaut ist
entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

§ 50 Absatz 2 Satz 1 wird um die zusatzlichen Schutzhindernisse in § 8 Absatz 2 erweitert. Diese Vorschrift ist
mit Artikel 4 Absatz 4 und 5 der Richtlinie vereinbar. Diese enthélt nur Regelungen zur nachtriglichen Verkehrs-
durchsetzung, nicht aber zu anderen Sachverhalten, in denen das Eintragungshindernis nachtriglich weggefallen
ist. Die zeitliche Beschriankung, dass die Unterscheidungskraft bis zum Antrag auf Nichtigerkldrung vorliegen
muss, gilt folglich nur fiir die Félle der nachtraglichen Verkehrsdurchsetzung.

GemaB § 50 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs kann eine Marke wegen eines Schutzhindernisses gemil § 8 Absatz 2
Nummer 1, 2 oder 3, das auf fehlender Unterscheidungskraft beruht, nicht geldscht werden, wenn sich die einge-
tragene Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung durchgesetzt
hat. § 50 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs setzt den eingangs erwéhnten Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie um. Danach
wird eine Marke nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b), merkmalsbe-
schreibender Angaben (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢) oder wegen iiblich gewordener Bezeichnungen (Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe d) von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Artikel 4 Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie wird eine Marke aus denselben
Griinden nicht fiir nichtig erklart, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerkldrung infolge ihrer Benutzung Unter-
scheidungskraft erworben hat.
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Zu Buchstabe cund d

Die Anpassung der Terminologie trigt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des
Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wortlaut ist
entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 31 (§ 51 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Nach MafBigabe des § 51 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs wird die Eintragung einer Marke auf Klage gemaf § 55
oder auf Antrag gemaf § 53 fiir nicht erklért und geldscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit dlterem
Zeitrang entgegensteht. Nach Satz 2 kann der Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit auch auf Grundlage mehrerer
alterer Rechte desselben Inhabers gestiitzt werden. § 51 Absatz 1 des Entwurfs setzt die Vorgaben des Artikels 45
der Richtlinie um. Geméaf Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist im Verwaltungsverfahren vorzuse-
hen, dass die Marke u.a. deshalb fiir nichtig zu erkléren ist, weil sie nicht hétte eingetragen werden diirfen, da ein
dlteres Recht im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 bis 3 der Richtlinie besteht. Die Anpassung des Wortlauts in § 51
Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs beriicksichtigt, dass in § 53 des Entwurfs ein Verfahren zur Erkldrung des Verfalls
und der Nichtigkeit vor dem DPMA implementiert wurde. Satz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 45 Absatz 6 der
Richtlinie um. Danach kann ein Antrag auf Erkldarung der Nichtigkeit auf Grundlage eines dlteren Rechts oder
mehrerer dlterer Recht eingereicht werden, vorausgesetzt, sie gehdren alle demselben Inhaber. Diese Vorschrift
dient in erster Linie der Verfahrensvereinfachung und soll eine gebiindelte Geltendmachung von dlteren Rechten
ermoglichen.

Zu Buchstabe b und ¢

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

Zu Buchstabe d

§ 51 Absatz 4 Satz 1 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung aufgrund einer Marke mit &lterem Zeitrang nicht
fiir nichtig erklart und geldscht werden kann, wenn die Eintragung der Marke mit dlterem Zeitrang am Anmelde-
oder Prioritdtstag der Marke mit jiingerem Zeitrang wegen Verfalls nach § 49 (Nummer 1) oder wegen absoluter
Schutzhindernisse nach § 50 (Nummer 2) hétte fiir verfallen oder nichtig erkldrt werden kénnen. Nach Mafigabe
des Satzes 2 ist fiir die Priifung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 auf die Kennzeichnungs-
kraft der dlteren Marke am Anmelde- oder Prioritiitstag der jiingeren Marke abzustellen. Die inhaltlichen Ande-
rungen im Rahmen des § 51 Absatz 4 dienen der Umsetzung der Vorgaben des Artikels 8 der Richtlinie. Artikel 8
Buchstabe a der Richtlinie ist inhaltlich bereits in § 51 Absatz 4 Nummer 2 MarkenG enthalten. Danach kann eine
Marke aufgrund einer dlteren Marke nicht geloscht werden, wenn die &ltere Marke selbst zum Zeitpunkt der Ver-
offentlichung der Eintragung der jiingeren Marke 16schungsreif war. Wahrend § 51 Absatz 4 Nummer 2 jedoch
als zeitlichen Bezugspunkt auf die Veroffentlichung der Eintragung abstellt, nimmt Artikel 8 der Richtlinie auf
den Anmelde- oder Prioritéitstag Bezug. Dies wird im Rahmen des Absatzes 4 entsprechend beriicksichtigt. Arti-
kel 8 Buchstabe b der Richtlinie gibt vor, dass es fiir die Beurteilung der Kennzeichnungskraft bei der Priifung
der Verwechslungsgefahr auf den Tag des Zeitrangs — mithin auf den Zeitpunkt der Anmeldung oder des Priori-
titstages — der jlingeren Marke ankommt. Dies ist zwar heute schon géngige Praxis in der Bundesrepublik
Deutschland (vgl. Hacker, in: Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 9 Rn. 211), wird jedoch bislang
nicht vom MarkenG erfasst. § 51 Absatz 4 wird daher um einen klarstellenden Satz 2 erginzt.

Zu Buchstabe e

Die Anpassung der Terminologie trigt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des
Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wortlaut ist
entsprechend anzupassen.
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Zu Nummer 32 (§ 52 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift des § 52 MarkenG lautet nunmehr ,,Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit. Die Uberschrift
des § 52 stimmt mit Artikel 47 der Richtlinie {iberein und bringt zum Ausdruck, dass die Norm die Rechtsfolgen
des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens regelt.

Zu Buchstabe b

Der Wortlaut des § 52 Absatz 1 MarkenG wird an den Wortlaut des korrespondierenden Artikels 47 Absatz 1 der
Richtlinie angepasst. Dieser spricht von ,,Wirkungen einer eingetragenen Marke® im Gegensatz zu den ,,Wirkun-
gen der Eintragung einer Marke®. Dariiber hinaus trigt die neue Formulierung der Tatsache Rechnung, dass pa-
rallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
beim DPMA eingefiihrt wird (vgl. § 53 des Entwurfs). Folglich ist eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

Zu Buchstabe ¢

Die Anpassung der Terminologie trigt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des
Artikels 45 der Richtlinie ein paralleles amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wort-
laut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E)
—  Zu § 53 MarkenG-E Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

In § 53 wird im Kern das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA geregelt. Es dient
der Umsetzung des Artikels 45 der Richtlinie. GemiR Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitglied-
staaten — unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht — fiir die
Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren
bei ihren Markendmtern bereit. Durch diese Vorgaben werden die Priifungskompetenzen des DPMA erheb-
lich erweitert: Bislang sah das MarkenG ein amtliches Loschungsverfahren nach Widerspruch nur fiir abso-
lute Schutzhindernisse vor, vgl. § 50 in Verbindung mit § 54 MarkenG. Wegen Verfalls konnte eine Marke
nur dann im Rahmen des Loschungsverfahrens durch das Deutsche Patent- und Markenamt geloscht werden,
wenn der Markeninhaber dem Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen hat (§ 53 Absatz 1
und 3 MarkenG); wurde hingegen Widerspruch eingelegt, blieb dem Antragssteller nur der Klageweg vor
den ordentlichen Gerichten, vgl. § 53 Absatz 4 in Verbindung mit § 55 MarkenG. Individualrechte Dritter,
insbesondere dltere Marken (,,relative Schutzhindernisse), konnten bislang nur im Widerspruchsverfahren
nach § 42 MarkenG oder durch Loschungsklage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden,
vgl. § 51 in Verbindung mit § 55 MarkenG. Die Markenrechtsreform sieht nun vor, dass die Markenidmter
nunmehr auch fiir die Erklérung des Verfalls und der Nichtigkeit von Marken zustindig sind. Das bereits vor
dem DPMA vorhandene Verfahren bleibt in seiner bisherigen Form erhalten; es wird lediglich hinsichtlich
des Verfalls um den Aspekt des Verfahrens nach Widerspruch erweitert.

Widerspruchs- und Loschungsverfahren stehen nebeneinander. In Artikel 43 Absatz 1 der Richtlinie ist aus-
driicklich vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren fiir den
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke bereitstellen. Es ist zu erwarten, dass auch bei einer inhalt-
lichen Uberschneidung von Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren Inhaber ilterer Rechte wie bisher das
Widerspruchsverfahren nutzen werden, da das Verfahren vor der Markenstelle kostengiinstiger ist. Ferner
er6ffnet das Widerspruchsverfahren die Wahlmdglichkeit, statt der Beschwerde zum Bundespatentgericht
zundchst Erinnerung einzulegen und somit den Beschluss einer weiteren amtsinternen Priifung unterziehen
zu lassen.

Der Wortlaut des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie spricht dafiir, dass das Verfalls- und Nichtigkeitsver-
fahren beim Deutschen Patent- und Markenamt parallel zum Loschungsverfahren vor den ordentlichen Ge-
richten (§ 55 MarkenG) installiert wird. So heif3t es in Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie, dass die Regelung
,unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht* gilt. Das Wort
»Rechtsmittel ist vorliegend nicht im Sinne einer Anfechtung der Amtsentscheidung zu verstehen, sondern
als Recht zur Anrufung eines Gerichts. Im Ergebnis sieht die Richtlinie daher selbst vor, dass die Zivilge-
richte — wie bisher — fiir Klagen wegen Verfalls oder wegen élterer Rechte zustéindig bleiben sollen, wahrend
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das Amtsloschungsverfahren als Alternative hinzukommt. Dies ist auch nur sachgerecht, da die ordentlichen
Gerichte liber eine langjdhrige Erfahrung bei der Durchfithrung von Beweiserhebungen im Zusammenhang
mit dem Nachweis der Nichtbenutzung (Verfall) verfiigen. Zugleich wird durch das parallele Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren die Expertise beim DPMA gebiindelt. Das amtliche Verfahren stellt daher eine prak-
tikable und effiziente Alternative zum bislang bestehenden Loschungsverfahren bei den ordentlichen Ge-
richten dar. Um Doppelbefassungen der ordentlichen Gerichte und des DPMA zu vermeiden, sehen §§ 53
und 55 MarkenG-E jeweils vor, dass Klagen und Antrage derselben Parteien iiber denselben Streitgegenstand
nicht parallel anhéngig respektive gestellt werden kdnnen.

Zu Absatz 1

§ 53 Absatz 1 des Entwurfs regelt die formellen Voraussetzungen des Verfahrens. Nach MalB3gabe des
Satzes 1 wird das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren auf schriftlichen Antrag beim DPMA eingeleitet.
Dabei hat der Antragsteller die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.
§ 81 Absatz 6 des Patentgesetzes gilt entsprechend. Diese Vorschrift regelt die Sicherheitsleistung von
Klagern, die ihren gewohnlichen Aufenthalt nicht in der Europidischen Union oder dem Européischen
Wirtschaftsraum haben. Geméll Absatz 1 Satz 4 ist der Antrag unzuldssig, wenn bereits eine unanfecht-
bare Entscheidung zwischen denselben Parteien {iber diesen Streitgegenstand ergangen ist. Im Rahmen
des § 53 MarkenG-E ist der Streitgegenstandsbegriff im Sinne des Zivilprozesses anzuwenden. Es kann
sich um einen bereits rechtskriftigen Beschluss des DPMA oder einer Rechtsmittelinstanz als auch ein
rechtskriftiges Urteil aufgrund einer Widerklage handeln. Mit dieser Vorschrift wird die subjektive
Rechtskraft im Sinne des § 325 der Zivilprozessordnung auf das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt iibertragen. Dies fiihrt bei abweisenden Entscheidungen
dazu, dass die Erklarung der Nichtigkeit durch Loschung der eingetragenen Marke aus dem Register
inter omnes und nicht nur inter partes wirkt. Der Antrag ist auch unzuldssig, wenn iiber denselben
Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 MarkenG rechtshéngig ist. Auf diese
Weise wird einer Doppelbefassung der ordentlichen Gerichte und des DPMA vorgebeugt. § 325 Ab-
satz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Dieser regelt die subjektive Rechtskraftwirkung. Da-
nach gilt die rechtskriftige Entscheidung iiber den Verfall oder die Nichtigkeit auch gegeniiber dem
Rechtsnachfolgern. Absatz 1 Satz 7 bestimmt, dass fiir den Fall, dass zwischen denselben Parteien meh-
rere Antridge auf Erkldarung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und é&lterer Rechte ge-
stellt werden, diese verbunden werden kénnen und iiber diese in einem Verfahren durch Beschluss ent-
schieden werden kann. Diese Regelung dient der Verfahrensokonomie.

Zu Absatz 2

In § 53 Absatz 2 MarkenG-E ist der Kreis der Personen, die berechtigt sind, einen Antrag auf Erklarung
des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen, bezeichnet. Danach kann der Antrag auf Er-
klarung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Schutzhindernissen von jeder natiir-
lichen oder juristischen Person sowie jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleis-
tungsunternehmern, Handlern oder Verbrauchern, der am Verfahren im Sinne des § 11 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes beteiligt sein kann, gestellt werden. Absatz 2 setzt Artikel 45 Absatz 4 Buch-
stabe a der Richtlinie um.

Zu Absatz 3

§ 53 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie.
Danach kann ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen des Bestehens dlterer Rechte von dem
Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer
geschiitzten geografischen Angabe oder geschiitzten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt
werden.

Zu Absatz 4

Nach Maligabe des Absatzes 4 hat das DPMA den Inhaber einer eingetragenen Marke nach einem An-
trag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens
von Amts wegen eine Mitteilung dariiber zu machen und ihn aufzufordern, sich innerhalb von zwei
Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu
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erklaren. Auf diese Weise wird dem Markeninhaber die Mdglichkeit erdffnet, sich gegen die vorge-
brachten Verfalls- oder Nichtigkeitsgriinde zur Wehr zu setzen.

Zu Absatz 5

Widerspricht der Inhaber der Loschung nicht innerhalb dieser Frist, so wird nach § 53 Absatz 5 Mar-
kenG-E die Nichtigkeit oder der Verfall erklédrt und die Eintragung geloscht. Wird dem Antrag recht-
zeitig widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragssteller den Widerspruch
mit. Dieser Regelung liegt das bisherige Verfahren vor dem DPMA zugrunde, ergénzt um den Aspekt
des Verfahrens nach Widerspruch. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemaf widersprochen, so stellt das
Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird
nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebiihr zur Wei-
terverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das
Verfallsverfahren als abgeschlossen. Auf diese Weise wird die Weiterfliihrung des Verfallsverfahrens
nach Widerspruch an die fristgerechte Zahlung einer weiteren Gebiihr gekniipft.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 findet sich eine Regelung zur Einrede der Nichtbenutzung, welche der Umsetzung des Ar-
tikels 46 der Richtlinie dient. Danach hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit élterem Zeitrang
auf Verlangen des Inhabers der jiingeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die dltere Marke in
den fiinf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerkldrung fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, und die als Begriindung fiir den Antrag auf Nichtigerkldrung angefiihrt werden, ernst-
haft benutzt worden ist, oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der
Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerklarung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem
fritheren Anmelde- oder Prioritétstag stiitzt.

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

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Ubertragung des durch die Eintragung der Marke begriindeten Rechts. Danach ist
fiir den Fall, dass das durch die Eintragung der Marke begriindete Recht auf einen anderen iibertragen
worden oder iibergegangen ist, die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger
wirksam und vollstreckbar. Gemal Satz 2 gelten fiir die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Ver-
fahren einzutreten, die Vorschriften zur Nebenintervention (§§ 66 bis 74 und 76 ZPO) entsprechend.

Zu § 54 MarkenG-E Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

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

Zu Absatz 1

Dem Dritten wird durch den Beitritt ermoglicht, einem bereits anhédngigen Nichtigkeitsverfahren bei-
zutreten. Nach Absatz 1 kann ein Dritter einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn
iiber den Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entschei-
dung getroffen wurde und der Dritte glaubhaft machen kann, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Ver-
letzung derselben eingetragenen Marke anhingig ist (Nummer 1) oder er aufgefordert wurde, eine be-
hauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen (Nummer 2). Die Glaubhaftma-
chung wird in der Regel durch Vorlage der zugestellten Klageschrift oder einer einstweiligen Verfii-
gung erfolgen. Ausweislich Absatz 1 Satz 2 kann der Beitritt innerhalb von drei Monaten ab Einleitung
des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1
Nummer 2 beantragt werden.
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—  Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die formellen Voraussetzungen des Beitritts. Gemaf Satz 1 gilt fiir die Antragsstellung
§ 53 Absatz 1 bis 3 MarkenG-E entsprechend, das hei3t der Antragssteller muss nach Maflgabe des § 53
Absatz 2 und 3 MarkenG-E antragsberechtigt sein und es miissen die Verfahrensvorschriften aus § 53
erfullt sein. Nach Maligabe des Absatzes 2 Satz 2 erhilt der Beitretende die Stellung eines Beschwer-
debeteiligten, wenn der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgt.

Zu Nummer 34 (§ 55 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

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

Zu Buchstabe b

§ 55 Absatz 1 MarkenG-E wurde redaktionell an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren angepasst. Gemaf
§ 55 Absatz 1 Satz 2 ist die Klage unzuldssig, soweit iiber denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien be-
reits gemdl § 53 entschieden wurde (Nummer 1) oder ein Antrag gemil} § 53 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt gestellt wurde (Nummer 2). Auf diese Weise soll einer Doppelbefassung vorgebeugt werden. § 325 Ab-
satz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Dieser regelt die subjektive Rechtskraftwirkung. Danach gilt
eine rechtskriftige Entscheidung iiber den Verfall oder die Nichtigkeit auch gegeniiber den Personen, die nach
dem Eintritt der Rechtshéngigkeit Rechtsnachfolger geworden sind.

Zu Buchstabe c und d

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Das Loschungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Zudem wurde die Berechnung des Zeitpunkts, in dem die Benutzungs-
schonfrist der dlteren Marke abgelaufen sein muss, damit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann,
angepasst. Art. 16 Absatz 1 und 2 der Richtlinie stellt auf den Tag ab, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die
Marke mdglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Zeitpunkt, an dem die das Widerspruchsver-
fahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde. Nach
Mal3gabe des Artikels 44 Absatz 1 der Richtlinie ist der maBgebliche Zeitpunkt fiir die Berechnung ausschlieBlich
der Anmelde- und Prioritdtstag der jiingeren Marke.

Zu Buchstabe e

GemaB § 55 Absatz 5 MarkenG-E teilt das Gericht dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung
der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das
Gericht iibermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskriftigen Urteils. Das
Deutsche Patent- und Markenamt trigt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Re-
gister ein. Darunter ist die tenorierte Entscheidung zu verstehen. Die Vorschrift hat eine Informationsfunktion.

Zu Nummer 35 (Abschnitt 4)

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

Zu Nummer 36 (§ 56 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung ,,Patentamt* wird durch die amtliche Bezeichnung
,,Deutsches Patent- und Markenamt® ersetzt. Ebenso wird ,,Patentgericht* durch die amtliche Bezeichnung ,,.Bun-
despatentgericht ersetzt. Durch die Einfiihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim
DPMA (§ 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

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

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,,Patentamt™ durch die amtliche Bezeich-
nung ,,Deutsches Patent- und Markenamt*. Die Anderung im Rahmen des § 57 Absatz 1 MarkenG-E dient der
sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Méannern.
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Zu Nummer 40 (§ 60 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Gemal § 60 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs kann das DPMA jederzeit die Beteiligten laden und anhoren, Zeugen,
Sachverstindige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer
vorgelegten Urkunde wiirdigen sowie andere zur Aufkldrung der Sache erforderlichen Ermittlungen anstellen.
Gemal Satz 2 sind die Vorschriften des Zweiten Buches der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismitteln ent-
sprechend anzuwenden. Die Anderung im Rahmen des § 60 Absatz 1 MarkenG nimmt eine Konkretisierung der
,anderen zur Aufklirung der Sache erforderlichen Ermittlungen® vor. Neben die eidliche wie uneidliche Verneh-
mung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstindigen treten die Inaugenscheinnahme sowie die Wiirdigung der
Beweiskraft von Urkunden. Dariiber hinaus wird klargestellt, dass die Vorschriften des Buches 2 der ZPO zu
diesen Beweismitteln entsprechend anwendbar sind.

Zu Buchstabe b

GemaB § 60 Absatz 2 Satz 4 findet im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eine Anhdrung statt, wenn ein Betei-
ligter dies beantragt oder das DPMA dies fiir sachdienlich erachtet. Die Ergdnzung im Rahmen des Absatzes 2
entspricht § 34a Absatz 3 Satz 3 des Designgesetzes und dient im Wesentlichen dem Gleichlauf des markenrecht-
lichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren mit dem designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren sowie dem gerichtli-
chen Verfahren (vgl. § 69 Nummern 1 und 2 MarkenG). Nach § 60 Absatz 2 Satz 4 MarkenG-E hat eine Anhé-
rung nur stattzufinden, wenn dies durch einen Beteiligten beantragt oder seitens des Amts als sachdienlich erachtet
wird; anderenfalls kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

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

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,,Patentamt* durch die amtliche Bezeich-
nung ,,Deutsches Patent- und Markenamt®. Dariiber hinaus wird das Loschungsverfahren einheitlich als ,,Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Nummer 45 (§ 65 MarkenG-)

In § 65 des Markengesetzes ist die Rechtsverordnungsermichtigung geregelt. Durch die Einfiihrung eines amtli-
chen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA in den §§ 53 ff. MarkenG-E wird eine Anpassung der
Terminologie erforderlich. Dariiber hinaus wird die Bezeichnung ,,Patentamt* durch die amtliche Bezeichnung
,,Deutsches Patent- und Markenamt™ ersetzt. Um eine einheitliche Terminologie auf nationaler und européischer
Ebene sicherzustellen, wird die Bezeichnung ,,Gemeinschaftsmarke* durch die Bezeichnung ,,Unionsmarke* er-
setzt.

—  Nummer 5

In § 65 Absatz 1 Nummer 5 des Entwurfs werden Bestimmungen iiber das Register fiir Gewahrleistungsmarken
(§§ 106a ff. MarkenG-E) erginzt.

—  Nummer 8

Nach Nummer 7 wird eine neue Nummer 8 eingefiigt, die eine Rechtsverordnungserméchtigung hinsichtlich Best-
immungen iiber die in das Register aufzunehmenden Angaben iiber Lizenzen enthélt. Gemal Artikel 25 Absatz 5
der Richtlinie sehen die Mitgliedstaaten Verfahren fiir die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor. Die
Einzelheiten der Eintragung von Lizenzen sowie die Erklarung der Lizenzierungs- und VerduBerungsbereitschaft
sollen in den §§ 42a ff. MarkenV-E niedergelegt werden.

Zu Nummer 46 (§ 65a MarkenG-E)

In § 65a des Entwurfs bekennt sich das deutsche Markenrecht zur internationalen Verwaltungszusammenarbeit
zwischen den Markendmtern. Zur Forderung des nationalen und internationalen Markenschutzes und zur Anglei-
chung der Vorgehensweisen und der Instrumente im Zusammenhang mit der Priifung, Eintragung, Verwaltung
und Loschung von Marken arbeitet das DPMA mit den nationalen und internationalen Markendmtern, der Welt-
organisation fiir geistiges Eigentum und dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum zusammen.
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Es ist erklirtes Ziel der Markenrechtsreform, die Zusammenarbeit der nationalen Markenédmter untereinander und
mit dem Amt der Européischen Union fiir geistiges Eigentum zu férdern; dies spiegelt sich auch in den Vorschrif-
ten der Richtlinie (vgl. Artikel 51 f. der Richtlinie). Aus Erwédgungsgrund 39 der Richtlinie geht hervor, dass es
wiinschenswert ist, dass die Zentralbehorden der Mitgliedstaaten fiir den gewerblichen Rechtsschutz miteinander
und mit dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum in allen Bereichen der Markeneintragung und
-verwaltung zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten wie die Einrichtung und
Pflege gemeinsamer oder vernetzter Datenbanken und Portale zu Abfrage- und Recherchezwecken zu fordern.
Die Mitgliedstaaten sollen dariiber hinaus sicherstellen, dass die Markendmter miteinander und mit dem Amt der
Europdischen Union fiir geistiges Eigentum in allen anderen Tétigkeitsbereichen zusammenarbeiten, die fiir den
Markenschutz in der Union von Belang sind.

Auch in Artikel 152 der Unionsmarkenverordnung (Zusammenarbeit zwecks besserer Abstimmung von Verfah-
ren und Instrumentarien) ist eine Regelung implementiert worden, die eine weiterfithrende Harmonisierung an-
strebt. Nach Maf3gabe des Absatzes 1 der Norm arbeiten das Amt der Européischen Union fiir geistiges Eigentum,
die Zentralbehdrden fiir den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten und das Benelux-Amt fiir geistiges
Eigentum zusammen, um die Verfahren und Instrumentarien im Bereich von Marken und Geschmacksmustern
besser aufeinander abzustimmen.

Bereits im Vorfeld der Reform hat das Amt der Europidischen Union fiir geistiges Eigentum das Netzwerk fiir
Europdische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein einheitliches Marken- und Designsystem
in Europa an, das sich durch gemeinsame Praktiken und Instrumente auszeichnet. Im Jahre 2010 wurde zudem
ein Kooperationsfonds geschaffen, der dazu dienen soll, die Arbeitsmethoden der Amter fiir gewerblichen Rechts-
schutz in der EU durch moderne Verwaltungsldsungen zu straffen und zu modernisieren.

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

Zu Nummer 47 (Abschnitt 5)
Das Wort ,,Patentgericht™ wird durch die amtliche Bezeichnung ,,Bundespatentgericht ersetzt.

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

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen ,Patentamt* und ,Patentgericht
durch die amtlichen Bezeichnungen ,,Deutsches Patent- und Markenamt® und ,,Bundespatentgericht™. Dariiber
hinaus dienen einige Anderungen der sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Minnern. Das Loschungsver-
fahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bezeichnet.

Zu Nummer 74 (§ 97 MarkenG-E)

GemilB § 97 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E muss eine Kollektivmarke nunmehr als solche bei der Anmeldung be-
zeichnet werden. Damit wird eine sachliche und begriffliche Trennung von der Gewéhrleistungsmarke (§§ 106a
ff.) sichergestellt.

Zu Nummer 75 (§ 98 MarkenG-E)

§ 98 Marken-G regelt die Inhaberschaft von Kollektivmarken. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Arti-
kel 29 Absatz 2 der Richtlinie. Danach kénnen Verbande von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunterneh-
mern oder Héndlern, die nach dem fiir sie ma3gebenden Recht die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Tréger
von Rechten und Pflichten zu sein, Vertrdge zu schliefen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor
Gericht zu klagen und verklagt zu werden, sowie juristische Personen des offentlichen Rechts Kollektivmarken
anmelden. Der bisherige Wortlaut des § 98 MarkenG wird an den Richtlinienwortlaut angepasst.
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Zu Nummer 76 (§ 100 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Nach Mafigabe des § 100 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs kann eine geografische Herkunftsangabe, die als Kol-
lektivmarke eingetragen ist, einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist,
nicht entgegengehalten werden. Diese Ergdnzung des § 100 Absatz 1 setzt Artikel 29 Absatz 3 Satz 3 der Richt-
linie um; eine entsprechende Klarstellung findet sich fiir Unionskollektivmarken in Artikel 74 Absatz 2 Satz 2
zweiter Halbsatz der Unionsmarkenverordnung. Durch den Satz 2 soll das Privileg der erlaubten Drittbenutzung
klarstellend festgeschrieben werden.

Zu Buchstabe b

GemaB § 100 Absatz 2 MarkenG-E gilt die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine
hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke als Benutzung im Sinne des § 26. Durch die
Einfiigung des Adjektivs ,.ernsthaft® wird ein Gleichlauf mit der Gewihrleistungsmarke hergestellt. Gemal
§ 106b Absatz 2 MarkenG-E ist fiir die Benutzungsfiktion eine ernsthafte Benutzung erforderlich. Die Regelung
beruht auf Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie. Es bietet sich an, dieselben Anforderungen auch an die Benutzung
von Kollektivmarken zu stellen.

Zu Nummer 77 (§ 101 MarkenG-E)

Im Rahmen des § 101 Absatz 1 MarkenG wird die Bezeichnung ,,Markensatzung“ durch die Bezeichnung ,,Kol-
lektivmarkensatzung® ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewéahrleistungsmarke deutlich, fiir deren Ein-
tragung ebenfalls eine Satzung erforderlich ist. Diese wird folglich als Gewéhrleistungsmarkensatzung bezeich-
net.

Zu Nummer 78 (§ 102 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift und in den Absitzen 1 und 2 des § 102 MarkenG wird das Wort »Markensatzung* durch ,,Kol-
lektivmarkensatzung® ersetzt. Durch die Einfilhrung der Gewahrleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), die
ebenfalls eine Satzung vorsieht (§ 106d MarkenG-E), wird eine terminologische Trennung der Satzungen erfor-
derlich.

Zu Buchstabe b

§ 102 Absatz 4 des Entwurfs schreibt vor, dass die Kollektivmarkensatzung im Register eingetragen wird. Die
Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie, wonach die Satzungsénderung im Register
vermerkt wird. Ausweislich Artikel 33 Absatz 3 der Richtlinie wird die Satzungsdnderung erst ab dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem der Hinweis auf die Anderung im Register vermerkt ist. Die Vorschriften zur Wirksamkeit von
Satzungsinderungen deuten mittelbar darauf hin, dass auch die Satzung selbst zum Inhalt des Markenregisters
gehoren sollte. Dafiir spricht auch die Transparenz der Nutzungsbedingungen einer Kollektivmarke. Durch die
Eintragung der Satzung werden diese fiir jeden einsehbar. Damit wird zugleich eine umfassende Information der
Offentlichkeit sichergestellt.

Zu Buchstabe ¢

Die Anderung ist redaktioneller Natur. Die Bezeichnung ,,Markensatzung* wird durch , Kollektivmarkensatzung*
ersetzt.

Zu Nummer 79 (§ 103 MarkenG-E)
§ 103 MarkenG-E regelt die Priifung der Anmeldung.

Nach Absatz 1 wird die Anmeldung einer Kollektivmarke auer nach § 37 auch dann zuriickgewiesen, wenn sie
nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 entspricht oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoft. Aus der kumulativen Aufzahlung ist vorliegend eine alterna-
tive Aufzéhlung geworden, da die Kollektivmarke bereits dann zuriickgewiesen werden muss, wenn sie nur eine
der in §§ 97, 98 oder 102 genannten Voraussetzungen nicht erfiillt. Absatz 1 wurde an Artikel 31 der Richtlinie
angeglichen.
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Absatz 2 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie. Danach wird die Anmeldung
einer Kollektivmarke zuriickgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum iiber den Charakter oder die
Bedeutung der Marke irregefiihrt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wére
sie etwas anderes als eine Kollektivmarke. Eine entsprechende Vorschrift findet sich fiir Unionskollektivmarken
in Artikel 76 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Eine von einer Marke ausgehende Irrefiihrung iiber ihren
Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Markenrecht bislang nicht. Mit der Regelung soll die Abgren-
zung der Kollektivmarke von anderen Kennzeichen, insbesondere der Gewihrleistungsmarke (§§ 106a ff. Mar-
kenG-E), erreicht werden. Dies ist insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen Markenfunktionen wichtig:
wihrend Kollektivmarken dem Verkehr die betriebliche Herkunft zu einem Kollektiv zugehorig signalisieren,
verbiirgen Gewdhrleistungsmarken eine gewisse Qualitit der angebotenen Waren und Dienstleistungen. Hinsicht-
lich der Unterscheidung zwischen Individual- und Kollektivmarken ist zu beriicksichtigen, dass fiir das Publikum
eine diesbeziigliche Differenzierung nicht immer mdéglich ist.

Eine Heilungsmdglichkeit durch Satzungsédnderung ist nunmehr in Absatz 3 des Entwurfs vorgesehen (zuvor
§ 103 letzter Halbsatz).

Zu Nummer 80 (§ 104 MarkenG-E)

§ 104 MarkenG enthilt Regelungen zur Anderung der Kollektivmarkensatzung. § 104 Absatz 1 und 2 entsprechen
den Vorgaben des Artikels 33 der Richtlinie, wonach der Inhaber der Kollektivmarke dem Markenamt jede An-
derung der Satzung vorzulegen hat und die Satzungsédnderung im Register vermerkt wird. § 104 wird um zwei
weitere Absitze erweitert.

—  Zu Absatz 3

Gemail § 104 Absatz 3 des Entwurfs wird fiir die Zwecke dieses Gesetzes die Satzungsinderung erst ab dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung im Register eingetragen ist. Dies entspricht den Vorgaben des
Artikels 33 Absatz 3 der Richtlinie. Entsprechende Vorschriften fiir Kollektivmarken finden sich in Arti-
kel 79 der Unionsmarkenverordnung. Dadurch wird fiir den Rechtsverkehr Sicherheit hinsichtlich des giilti-
gen Satzungsinhalts hergestellt. Durch die Formulierung ,,Fiir die Zwecke dieses Gesetzes* wird sicherge-
stellt, dass keine Verfahren und Rechtsverhiltnisse auerhalb des Markengesetzes von der Registereintra-
gung im Markenregister betroffen sind.

— Zu Absatz 4

In § 104 Absatz 4 MarkenG-E wird vorgeschlagen, schriftliche Bemerkungen Dritter auch in Bezug auf ge-
dnderte Satzungen zuzulassen. Damit wird die Moglichkeit erdffnet, dass Dritte nicht nur im Rahmen des
Anmeldeverfahrens (vgl. § 37 Absatz 6 Satz 2 des Entwurfs), sondern auch bei nachtriglichen Satzungséin-
derungen die Moglichkeit haben, auf etwaige Méngel hinzuweisen, ohne dass jedes Mal ein umfangreiches
Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden miisste. Eine entsprechende Vorschrift ist auch in Artikel 79 Ab-
satz 3 der Unionsmarkenverordnung vorgesehen.

Im Ubrigen wird die Bezeichnung , Markensatzung® durch das Wort ,,Kollektivmarkensatzung® ersetzt.
Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewéhrleistungsmarke deutlich, fiir deren Eintragung ebenfalls eine Sat-
zung erforderlich ist.

Zu Nummer 81 (§ 105 MarkenG-E)

§ 105 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung einer Kollektivmarke aufer aus den in § 49
MarkenG genannten Verfallsgriinden auf Antrag fiir verfallen erklart und geldscht wird, wenn die Art, in der die
Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im
Sinne von § 103 Absatz 2 irregefiihrt wird. Die Vorschrift entspricht den Vorgaben des Artikels 35 Buchstabe b
der Richtlinie. Artikel 35 Buchstabe b der Richtlinie nimmt auf das Schutzhindernis des Artikels 31 Absatz 2 der
Richtlinie Bezug, welches im Rahmen des § 103 Absatz 2 des Entwurfs implementiert wurde. Eine von einer
Markennutzung ausgehende Irrefithrung iiber ihren Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Marken-
recht bislang nicht; mit der Regelung soll die klare Abgrenzung der Kollektivmarke von anderen Kennzeichen,
insbesondere der Gewihrleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), erreicht werden. Parallel dazu waren auch die
Verfallsgriinde im Rahmen des § 105 MarkenG-E zu erweitern.



Drucksache 19/2898 — 88— Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

Zu Nummer 82 (§ 106 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Das Loschungsverfahren wird nunmehr einheitlich als Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren bezeichnet. Dariiber hinaus wird die Satzung zur Kollektivmarke als ,,Kollektivmarkensat-
zung" bezeichnet, um eine sprachliche Trennung zur Gewahrleistungsmarke herzustellen, fiir deren Eintragung
ebenfalls eine Satzung (,,Gewéhrleistungsmarkensatzung*) erforderlich ist. Zudem wird in Absatz 2 ein klarstel-
lender Verweis auf § 53 eingefligt.

Zu Nummer 83 (§§ 106a ff. MarkenG-E)

In Teil 5 des MarkenG-E wird die Gewihrleistungsmarke als neues Rechtsinstrument implementiert. Nach Arti-
kel 28 Absatz 1 der Richtlinie steht es den Mitgliedstaaten frei, Garantie- oder Gewéhrleistungsmarken vorzuse-
hen. Auch die am 23. Mirz in Kraft getretene Verordnung zur Anderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
(EU) 2015/2424 sieht die Gewahrleistungsmarke explizit vor; auf Unionsebene wird es sie ab dem 1. Oktober
2017 geben. Bereits im Zuge der Markenreform von 1994 hatte der Gesetzgeber die Moglichkeit, Gewahrleis-
tungsmarken in das deutsche Markenrecht zu implementieren. Damals wurde von einer Einfithrung abgesehen,
da die Moglichkeit des Schutzes von Giitezeichen als Kollektivmarke hinreichend erschien. Es ist das erklérte
Ziel der Markenrechtsreform, die Markenrechtssysteme anzugleichen und in ein kohérentes Regelungsgefiige zu
iiberfithren. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, nunmehr auch auf nationaler Ebene eine Gewéhrleis-
tungsmarke einzufiihren.

Das deutsche Rechtssystem kennt qualititsanzeigende Kennzeichen bislang als sogenannte ,,Glitezeichen®, die
als Individual- oder Kollektivmarken geschiitzt werden. Mit der Einfilhrung der Gewéhrleistungsmarke wird eine
rechtssichere und transparente Markenform in das deutsche Markensystem eingefiihrt, die den wachsenden Be-
diirfnissen des Warenverkehrs nach giite- und qualitdtsanzeigenden Kennzeichnungen Rechnung tragt.

Im Vergleich zu herkdbmmlichen Marken steht bei Gewéhrleistungsmarken nicht die Herkunfts-, sondern die Ga-
rantiefunktion im Vordergrund. Wird eine Gewéhrleistungsmarke fiir eine Ware oder Dienstleistung verwendet,
so bedeutet dies keinen Hinweis auf die Herkunft; das gekennzeichnete Produkt respektive die gekennzeichnete
Dienstleistung wird vielmehr von Produkten und Dienstleistungen unterscheidbar, fiir die keine Gewihrleistung
besteht. Der Verkehr versteht eine Gewdhrleistungsmarke damit als Hinweis auf bestimmte, von unabhéngiger
Seite gewihrleistete Eigenschaften des gekennzeichneten Produkts.

Die Hauptmerkmale von Gewihrleistungsmarken sind Transparenz, Neutralitit und Uberpriifung durch den In-
haber. Das erste Merkmal bedeutet, dass die Nutzungsbedingungen fiir die Gewahrleistungsmarke in einer Ge-
wihrleistungsmarkensatzung offengelegt werden und fiir jedermann 6ffentlich zugénglich sein miissen. Das ,,Ob*
und ,,Wie* der Gewdhrleistungsmarke muss fiir Anwender und Dritte mdglichst transparent sein, damit ersichtlich
ist, unter welchen Voraussetzungen die Marke vergeben wird und fiir welche Produkt- und Qualititseigenschaften
sie einsteht. Das Prinzip der Neutralitit bedeutet, dass der Markeninhaber keine Tétigkeit ausiiben darf, die die
Bereitstellung zertifizierter Produkte umfasst. In diesem Punkt unterscheidet sich die Gewéhrleistungsmarke we-
sentlich von der Kollektivmarke. Das Publikum sieht in einer Gewéhrleistungsmarke einen Hinweis auf von un-
abhéngiger Seite gewihrleistete Produkteigenschaften. Eine inhaltliche Trennung von Markeninhaber und An-
wender ist daher zwingend erforderlich. Im Gegensatz zur Kollektivmarke hat der Inhaber der Gewéhrleistungs-
marke selbst kein Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des zertifizierten Produkts; sein Interesse besteht darin,
dass der Lizenznehmer die von ihm in der Satzung niedergelegten Bedingungen einhilt. Das letzte Hauptmerkmal
sind Uberwachungspflichten: Der Markeninhaber ist verpflichtet, die in der Gewihrleistungssatzung niedergeleg-
ten Gewihrleistungseigenschaften bei der Lizenzvergabe zu priifen und die Benutzung der Marke durch den An-
wender zu iiberwachen. Kommt der Markeninhaber diesen in der Satzung niedergelegten Kontrollpflichten nicht
nach, kann die Marke in letzter Instanz fiir verfallen erklirt werden.

Abgesehen von den Neutralititspflichten dhneln Gewéhrleistungsmarken in einigen Punkten Kollektivmarken:
Beide Markenformen garantieren eine gewisse Qualitit, werden durch eine Vielzahl von Zeichennutzern im Ver-
kehr genutzt und auf Grundlage von Nutzungsbedingungen vergeben. Es ist daher naheliegend, die Regelungen
zu der Kollektivmarke in einigen Punkten zu iibernehmen und an die Besonderheiten der Gewéhrleistungsmarke
anzupassen. Dies entspricht auch der Konzeption der Unionsmarkenverordnung in den Artikeln 83 ff.

Trotz der konzeptionellen Ahnlichkeit zwischen Kollektiv- und Gewihrleistungsmarke bietet sich eine systema-
tische Trennung der beiden Markenformen im Gesetz an, um den unterschiedlichen Regelungsgehalt und die
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unterschiedliche Schutzrichtung — Garantie- statt Herkunftsfunktion, keine Identitdt von Markeninhaber und Mar-
kenbenutzer — deutlich zu machen. Die Vorschriften zur Gewihrleistungsmarke werden daher in einem neuen
Teil 5 und dort in den §§ 106a bis 106h MarkenG-E erfasst.

Zu § 106a MarkenG-E Gewéhrleistungsmarken

§ 106a Absatz 1 des Entwurfs regelt Einzelheiten zu Gewéhrleistungsmarken. Nach MaBigabe des § 106a
Absatz 1 Satz 1 MarkenG-E gewihrleistet der Anmelder einer Gewahrleistungsmarke das Vorliegen einer
oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:

—  das Material (Nummer 1),
— die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen (Nummer 2),

— die Qualitét, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft
(Nummer 3).

Gemal Satz 2 muss eine Gewihrleistungsmarke geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, fiir die die Ge-
wihrleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, fiir die keine derartige Ge-
wihrleistung besteht. Somit muss eine Gewahrleistungsmarke — wie jede andere Marke auch — Unterschei-
dungskraft besitzen. Zudem muss eine Gewédhrleistungsmarke bei der Anmeldung als solche bezeichnet wer-
den. Wie aus der Definition der Gewéhrleistungsmarke deutlich wird, steht im Vergleich zu herkémmlichen
Individualmarken hier nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Die De-
finition stimmt im Wesentlichen mit jener des Artikels 27 Buchstabe a der Richtlinie iiberein mit dem Un-
terschied, dass — ebenso wie in der Definition des Artikels 83 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung — eine
Gewihrleistungsmarke, die die geografische Herkunft gewéhrleistet, ausgenommen wird. Artikel 28 Ab-
satz 4 der Richtlinie erdffnet explizit die Moglichkeit, geografische Herkunftsangaben als Gewéhrleistungs-
marken zuzulassen, sofern sichergestellt wird, dass Dritte die Bezeichnung beschreibend verwenden diirfen.
Eine solche Privilegierung finden sich in Bezug auf Kollektivmarken in § 99 in Verbindung mit der Schutz-
beschrankung des § 100 MarkenG. Vor dem Hintergrund, dass — zumindest auf Unionsebene — bereits ein
hinreichender Sonderschutz fiir Lebensmittel und Agrarprodukte besteht und um einen Gleichlauf mit der
Unionsgewéhrleistungsmarke herzustellen, sollte von dieser Moglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht
werden. Fiir den Schutz nicht agrarbezogener geografischer Herkunftsangaben hat die Kommission ange-
kiindigt, ein vergleichbares Schutzinstrument auf Unionsebene vorzuschlagen, sodass fiir nationale Gewéhr-
leistungsmarken, die die geografische Herkunft garantieren, daneben kein sinnvoller Anwendungsbereich
mehr verbliebe. In Anlehnung an die Definition der Unionsgewéhrleistungsmarke in Artikel 83 der Unions-
markenverordnung wird die geografische Herkunft somit explizit aus dem Schutzumfang herausgenommen.

In § 106a Absatz 2 des Entwurfs wird klargestellt, dass auf Gewihrleistungsmarken die Vorschriften des
MarkenG Anwendung finden, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird. Fiir Kollektivmarken existiert
eine parallele Vorschrift in § 97 Absatz 2 MarkenG.

Zu § 106b MarkenG-E Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung

§ 106b des Entwurfs regelt die Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung der Gewéhrleistungsmarken. Die
Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie. Danach kann jede natiirliche
oder juristische Person einschlieBlich Einrichtungen, Behérden und juristische Personen des offentlichen
Rechts eine Garantie- oder Gewéhrleistungsmarke anmelden, sofern sie keine Tatigkeit ausiibt, die die Lie-
ferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Gewihrleistung besteht, umfasst. Neben dem erfassten
Adressatenkreis stellt die Vorschrift klar, dass der Anmelder einer Gewéhrleistungsmarke nicht selbst Waren
herstellen oder vertreiben beziehungsweise Dienstleistungen erbringen darf, die von der Gewéhrleistung um-
fasst sind. Auf diese Weise soll die Neutralitiit gewahrt und die unabhiingige Uberwachung der Qualitiits-
standards sichergestellt werden. Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie nennt als fakultative Eintragungs-
voraussetzung die ,,Befahigung zur Gewéhrleistung™ des Anmelders. Eine Priifung von Eigenschaften oder
Féhigkeiten des Anmelders ist dem markenrechtlichen Eintragungsverfahren bislang jedoch fremd und ist
auch auf Unionsebene fiir Unionsgewahrleistungsmarken nicht vorgesehen. In Anbetracht des Grundsatzes
der freien Ubertragbarkeit von Marken und um einen Gleichlauf mit dem Unionsmarkenrecht herzustellen,
ist von diesem fakultativen Eintragungserfordernis kein Gebrauch zu machen.
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§ 106b Absatz 2 des Entwurfs stellt klar, dass die ernsthafte Benutzung einer Gewihrleistungsmarke durch
mindestens eine befugte Person eine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG darstellt. Diese Vorschrift dient
der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie. Danach sind die Erfordernisse an die Benutzung einer
Unionsmarke gemdf Artikel 16 der Richtlinie erfiillt, wenn die Garantie- oder Gewihrleistungsmarke von
einer zur Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemaB Artikel 16 benutzt wird. Eine entsprechende Vor-
schrift findet sich fiir Unionsgewahrleistungsmarken in Artikel 87 der Unionsmarkenverordnung. Eine sol-
che klarstellende Vorschrift ist zwingend erforderlich, da der Inhaber einer Gewéhrleistungsmarke wegen
des Neutralitdtsgrundsatzes gerade nicht Hersteller beziehungsweise Erbringer der von der Gewahrleistung
umfassten Waren und Dienstleistungen sein darfund aus diesem Grunde die Marke selbst gar nicht benutzen
darf.

—  Zu § 106c MarkenG-E Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106¢ des Entwurfs trifft Regelungen zur Klagebefugnis und zur Geltendmachung von Schadensersatz und
istan § 101 MarkenG, welcher die Klagebefugnis und den Schadensersatz im Zusammenhang mit Kollektiv-
marken regelt, angelehnt.

Gemail § 106c Absatz 1 des Entwurfs kann — soweit in der Markensatzung nichts anderes bestimmt ist — eine
zur Benutzung der Gewiahrleistungsmarke berechtigte Person Klage wegen Verletzung der Gewéhrleistungs-
marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen Artikel 90
der Unionsmarkenverordnung, wonach nur der Inhaber einer Unionsgewahrleistungsmarke oder eine spezi-
ell von ihm hierzu erméchtigte Person eine Verletzungsklage erheben kann. Eine parallele Norm fiir Kol-
lektivmarken findet sich in § 101 Absatz 1 MarkenG.

Nach § 106c Absatz 2 kann der Inhaber einer Gewahrleistungsmarke Ersatz des Schadens verlangen, der den
zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewihr-
leistungsmarke oder eines dhnlichen Zeichens entstanden ist. Die Vorschrift sieht vor, dass er den Schaden
fiir die Berechtigten geltend machen kann. Eine parallele Vorschrift fiir Kollektivmarken ist in § 101 Ab-
satz 2 MarkenG verankert. Die Unionsmarkenverordnung kennt eine vergleichbare Vorschrift in Artikel 90
Absatz 2.

—  Zu § 106d MarkenG-E Gewihrleistungsmarkensatzung
§ 106d des Entwurfs trifft Bestimmungen zur Gewahrleistungsmarkensatzung.

Gemil § 106d Absatz 1 des Entwurfs muss der Anmeldung der Gewéhrleistungsmarke eine Gewéhrleis-
tungsmarkensatzung beigefligt werden. Dadurch werden die Bedingungen fiir die Nutzung einer Gewéhr-
leistungsmarke sowohl fiir den Lizenznehmer als auch fiir Dritte transparent. Auf Unionsebene ist eine Sat-
zung fiir Unionsgewéhrleistungsmarken ebenfalls vorgesehen (vgl. Artikel 84 der Unionsmarkenverord-
nung). Die Notwendigkeit einer Satzung fiir Gewéhrleistungsmarken ergibt sich daraus, dass Gewihrleis-
tungsmarken im Gegensatz zu ,,normalen* Marken erlduterungsbediirftig sind. Aus der Gewéhrleistungs-
marke selbst wird im Zweifel nicht erkennbar, welche Standards mit der Marke gewéhrleistet werden sollen.
Dies wird erst in der Gewahrleistungsmarkensatzung niedergelegt.

Absatz 2 regelt die inhaltlichen Anforderungen an die Satzung. Die erforderlichen Angaben sollen die Iden-
titit des Inhabers (Nummer 1) und die Transparenz und Neutralitidt der Nutzung (Nummer 2) sicherstellen.
Eine Darstellung der Gewéhrleistungsmarke ist in die Satzung aufzunehmen (Nummer 3). Dariiber hinaus
sind die Waren und Dienstleistungen, fiir die eine Gewéhrleistung bestehen soll, zu bezeichnen (Nummer 4).
Zudem sind Angaben dariiber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewéhrleis-
tung umfasst werden, aufzunehmen (Nummer 5) sowie die Nutzungsbedingungen einschlielich der Bedin-
gungen fiir Sanktionen offenzulegen (Nummer 6). Die zur Benutzung der Gewéhrleistungsmarke befugten
Personen ist zu bezeichnen (Nummer 7). Dariiber hinaus werden Priif- und Uberwachungspflichten (Num-
mer 8) niedergelegt und Angaben iiber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen
der Gewihrleistungsmarke festgelegt (Nummer 9). Bei den in Absatz 2 Nummer 1 bis 9 formulierten Anga-
ben handelt es sich um Mindestanforderungen. Sie tragen den Grundsitzen Neutralitdt, Transparenz, Kon-
trolle und Uberwachung sowie Sanktion Rechnung.
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Gemil Absatz 3 wird die Gewéhrleistungsmarkensatzung im Register eingetragen; nach Maligabe des Ab-
satzes 4 steht die Einsichtnahme in die Gewéhrleistungsmarkensatzung jeder Person frei. Damit werden die
Nutzungsbedingungen und Kontrollpflichten fiir jedermann offenkundig.

—  Zu § 106e MarkenG-E Priifung der Anmeldung
§ 106e des Entwurfs trifft Regelungen beziiglich der Priifung der Anmeldung von Gewéhrleistungsmarken.

Gemil Absatz 1 der Vorschrift wird die Anmeldung einer Gewéhrleistungsmarke aufler auf von Amts wegen
zu beriicksichtigenden Schutzhindernissen (§ 37) zuriickgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der
§§ 106a, 106b Absatz 1 und 106d entspricht. Eine Zuriickweisung der Anmeldung einer Gewahrleistungs-
marke soll auch dann stattfinden, wenn die Markensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoB3t. Eine entsprechende Regelung fiir Kollektivmarken findet sich in § 103 Absatz 1 MarkenG.

Gemil Absatz 2 wird die Anmeldung einer Gewéhrleistungsmarke auBBerdem zuriickgewiesen, wenn die
Gefahr besteht, dass das Publikum iiber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregefiihrt wird, ins-
besondere wenn die Marke den Eindruck erwecken kann, als wire sie etwas anderes als eine Gewahrleis-
tungsmarke. Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 103 Absatz 2 MarkenG, der auf Grundlage von Artikel 31
Absatz 2 der Richtlinie flir Kollektivmarken neu eingefiihrt wurde. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der
Verkehr iiber die Funktion der Marke, insbesondere iiber die Qualitits- und Gewéhrleistungsfunktion sowie
das Neutralititsgebot, nicht verunsichert wird. Nimmt ein Inhaber oder eine Inhaberin einer Gewéhrleis-
tungsmarke eine Tétigkeit in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen auf, fiir die die Gewéhrleistungsmarke
besteht, liegt ein entsprechender Verfallsgrund fiir die Gewihrleistungsmarke vor. Dies geht auch aus Arti-
kel 28 Absatz 2 der Richtlinie hervor. Eine Gewihrleistungsmarke ist demnach nach MaBgabe des § 106e
Absatz 2 zuriickzuweisen, wenn das Zeichen aus Sicht des Verkehrs keine Gewéhrleistungsmarke sein kann.

Nach MaB3gabe des Absatzes 3 wird die Anmeldung nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder die Marken-
satzung so dndert, dass die Zuriickweisungsgriinde der Absitze 1 und 2 nicht mehr bestehen. Eine Heilungs-
moglichkeit ist auch fiir Kollektivmarkensatzungen vorgesehen (nunmehr § 103 Absatz 3 MarkenG).

—  Zu § 106f MarkenG-E Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung
§ 106f des Entwurfs trifft Regelungen beziiglich der Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung.

Gemill Absatz 1 hat der Inhaber der Gewihrleistungsmarke dem Deutschen Patent- und Markenamt jede
Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

Die §§ 106d und 106e sind in einem solchen Fall nach Absatz 2 entsprechend anzuwenden, weil die fiir eine
Gewihrleistungsmarkensatzung geltenden Vorschriften auch fiir eine Anderung gelten miissen.

Absatz 3 bestimmt, dass eine Satzungsénderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem die Anderung
ins Register eingetragen worden ist. Eine solche Regelung sieht die Richtlinie in Artikel 33 Absatz 3 fiir
Kollektivmarkensatzungen vor. Um einen Regelungsgleichlauf mit Kollektivmarken herzustellen, sollte
diese Vorschrift auch fiir Gewahrleistungsmarkensatzungen gelten. Eine entsprechende Regelung trifft die
Unionsmarkenverordnung auch fiir Unionsgewahrleistungsmarken in Artikel 88 Absatz 4.

In Absatz 4 ist geregelt, dass schriftliche Bemerkungen Dritter gemdl3 § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG auch
in Bezug auf geédnderte Satzungen eingereicht werden kdnnen. Damit wird die Moglichkeit gegeben, dass
Dritte nicht nur im Rahmen des Anmeldeverfahrens, sondern auch bei nachtriaglichen Satzungsédnderungen
die Mdglichkeit haben, auf etwaige Miangel hinzuweisen. Auf diese Weise muss nicht stets ein aufwéndiges
Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden. Eine entsprechende Vorschrift sieht auch Artikel 88 Absatz 3 der
Unionsmarkenverordnung vor.

—  Zu § 106g MarkenG-E Verfall

§ 106g des Entwurfs regelt den Verfall im Zusammenhang mit Gewéhrleistungsmarken. Nach Maligabe des
Absatzes 1 wird eine Gewéhrleistungsmarke tiber die in § 49 genannten Verfallsgriinde hinaus auf Antrag in
den folgenden Fillen fiir verfallen erklart und geldscht:

— wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erfiillt (Num-
mer 1),
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—  wenn der Inhaber der Gewdhrleistungsmarke keine geeigneten MaBnahmen trifft, um zu verhindern,
dass die Gewahrleistungsmarke missbrauchlich in einer der Gewahrleistungsmarkensatzung widerspre-
chenden Weise benutzt wird (Nummer 2),

—  wenn die Gewéhrleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr be-
steht, dass das Publikum im Sinne von § 106e Absatz 2 irregefiihrt wird (Nummer 3) oder

—  wenn eine Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 in das Register ein-
getragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewédhrleistungsmarke die Markensatzung erneut
so dndert, dass der Verfallsgrund nicht mehr besteht (Nummer 4).

Absatz 1 Nummer 1 betrifft insbesondere jene Fille, in denen der Inhaber der Gewéhrleistungsmarke nicht
mehr besteht, weil er beispielsweise aufgeldst worden ist. Absatz 1 Nummer 2 betrifft Fille, in denen eine
Obliegenheit des Inhabers zum Tétigwerden besteht, zum Beispiel aufgrund einer vorherigen Aufforderung
zum Einschreiten oder vergleichbarer Umsténde. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der Markeninhaber
die tatsdchliche Einhaltung seiner Markensatzung {iberwacht. Gleichzeitig wird dadurch auch das Vertrauen
der Offentlichkeit in die Gewihrleistungsfunktion von Gewihrleistungsmarken geschiitzt. Die bloBe Unti-
tigkeit des Inhabers der Gewihrleistungsmarke soll nicht ohne weiteres die gravierende Rechtsfolge einer
Loschung nach sich ziehen. Die Priif- und Uberwachungspflichten der Benutzung einer Marke durch den
Anwender im Sinne des § 106d Absatz 1 Nummer 8, § 106g Absatz 1 Nummer 2 MarkenG-E sollen keine
allgemeine Marktbeobachtungspflicht begriinden. Der Inhaber einer Gewéhrleistungsmarke ist lediglich fiir
die Durchfiihrung der satzungsmiBigen UberwachungsmaBnahmen verantwortlich. Der Inhaber einer Ge-
wihrleistungsmarke ist nicht (Quasi-) Hersteller im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 Produkthaftungsgesetz.
Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 3 wurde fiir Kollektivmarken auf Grundlage des Artikels 35 Buch-
stabe b der Richtlinie eingefiihrt. Um einen Regelungsgleichlauf von Kollektiv- und Gewéhrleistungsmarken
herzustellen, bietet es sich an, den Irrefiihrungstatbestand ebenfalls fiir Gewéhrleistungsmarken als Verfalls-
grund auszugestalten. Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 4 betrifft Satzungsidnderungen, die nicht den
Vorschriften des Gesetzes entsprechen, es sei denn, sie wurden so geéndert, dass sie gesetzeskonform wer-
den.

Absatz 2 nimmt eine Konkretisierung der missbrauchlichen Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2
vor und stellt klar, dass eine solche insbesondere dann vorliegt, wenn die Benutzung der Gewihrleistungs-
marke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu tduschen. Eine
parallele Regelung ist in § 105 Absatz 2 MarkenG im Rahmen der Verfallsgriinde fiir Kollektivmarken vor-
gesehen. § 106g Absatz 2 des Entwurfs stellt somit einen Regelungsgleichlauf mit Kollektivmarken her.

Nach Maf3gabe des Absatzes 3 Satz 1 ist der Antrag auf Erkldrung des Verfalls nach Absatz 1 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt zu stellen. Gemafl Absatz 3 Satz 2 richtet sich das diesbeziigliche Verfahren
nach § 53 MarkenG-E. Fiir die Loschung einer Gewéhrleistungsmarke wegen Verfalls besteht demnach eine
ausschlieBliche Zustandigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts.

—  Zu § 106h MarkenG-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 106h des Entwurfs regelt die Nichtigkeit von Gewihrleistungsmarken wegen absoluter Schutzhindernisse.
Nach Satz 1 wird die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke aufler aus den in § 50 genannten Nichtigkeits-
griinden auf Antrag fiir nichtig erklart und geldscht, wenn sie entgegen § 106e nicht zuriickgewiesen und
eingetragen worden ist. Damit werden die zusdtzlichen Eintragungshindernisse auch als zusétzliche Nichtig-
keitsgriinde beriicksichtigt. Satz 2 bestimmt fiir den Fall, dass der Nichtigkeitsgrund in der Gewahrleistungs-
markensatzung begriindet ist, dass der Inhaber der Gewahrleistungsmarke durch eine entsprechende Sat-
zungsinderung die Loschung vermeiden kann. Eine Parallelvorschrift findet sich fiir Kollektivmarken in
§ 106 MarkenG. § 106h dient damit auch dem Regelungsgleichlauf von Kollektivmarken und Gewahrleis-
tungsmarken. Absatz 2 enthélt einen klarstellenden Verweis auf § 53.

Zu Nummer 84 (Teil 6)

Die Uberschrift zu Teil 6 lautet nunmehr ,,Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach
dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®. Die Anderung ist redaktioneller Natur. Damit
wird eine einheitliche Bezeichnung auf europdischer und nationaler Ebene sichergestellt.
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Zu Nummer 85 (§ 107 MarkenG-E)

In § 107 MarkenG-E wird das Vollzitat des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 iiber die internationale
Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) in das Markengesetz eingefiihrt.

Zu Nummer 86 (§ 108 MarkenG-E)

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

Zu Nummer 87 (§ 114 MarkenG-E)

Die Uberschrift zu § 114 lautet nunmehr ,,Widerspruch gegen eine international registrierte Marke®. Damit wird
der Unterschied zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG deutlich: § 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen
eine international registrierte Marke; § 116 MarkenG regelt den Widerspruch aufgrund einer international re-
gistrierten Marke.

Zu Nummer 88 (§ 115 MarkenG-E)
§ 115 MarkenG regelt die Schutzentziehung fiir internationale registrierte Marken.

GemailB § 115 Absatz 1 des Entwurfs tritt an die Stelle des Antrags auf Erklarung des Verfalls einer Marke (§ 49)
oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder dlterer Rechte (§ 51) fiir international re-
gistrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung. Die Anpassung des Wortlauts trigt dem Umstand Rechnung,
dass in § 53 des Entwurfs ein zentrales amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingefiihrt wird. Der Wort-
laut war daher entsprechend anzupassen.

Gemal Absatz 2 tritt fiir den Fall, dass ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangelnder
Benutzung gestellt wird, an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist,
der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde (Nummer 1), oder der Tag, an dem die
Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt dem
Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum weder eine Mitteilung iiber die Schutzbewilli-
gung noch eine Mitteilung iiber die vorlaufige Schutzverweigerung zugegangen ist (Nummer 2).

Nach Mafigabe des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke nach einer fiinfjahrigen Benutzungs-
schonfrist, die nach Abschluss des Eintragungsverfahrens zu laufen beginnt, benutzt werden. Sieht ein Mitglieds-
staat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden fiinf Jahre gemaf3 Artikel 16 Absatz 1 von dem
Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich ist beziehungsweise ab dem Tag, an
dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zu-
riickgenommen wurde, vgl. Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie. Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler
Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in dem Mitgliedsstaat entfalten, werden die fiinf Jahre
gemill Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zuriickgewiesen oder gegen sie kein
Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder re-
lativen Griinden mitgeteilt, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren
beendende Entscheidung oder eine Entscheidung iiber die absoluten oder relativen Ablehnungsgriinde Rechtskraft
erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde (Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie). Bislang war im
Rahmen des § 115 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG der Tag mafigeblich, an dem die Mitteilung iiber die Schutzbe-
willigung dem Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum zugegangen ist. Diese Regelung
muss in Ansehung des Artikels 16 Absatz 3 der Richtlinie geéndert werden. Da die Richtlinie bei Verfahren stets
von dem letztmdglichen Zeitpunkt ausgeht, also von dem Zeitpunkt, ab dem die Marke vollen Schutz genief3t, ist
auch bei internationalen Verfahren auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem gegen die Marke kein Widerspruch
erhoben werden kann und keine Zuriickweisung moglich ist. Die Widerspruchsfrist beginnt in Schutzerstre-
ckungsverfahren mit der Veroffentlichung der internationalen Registrierung nach MafBigabe des § 114 Absatz 1
MarkenG zu laufen. Das Verfahren der Schutzerstreckung von internationalen Registrierungen in Deutschland ist
dhnlich ausgestaltet wie Verfahren vor Amtern, die kein nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren haben. Arti-
kel 16 Absatz 1 der Richtlinie sieht in diesen Féllen den Beginn des Benutzungszeitraums ,,nach Abschluss des
Eintragungsverfahrens — also nach Priifung sdmtlicher Schutzhindernisse — vor. Bei internationalen Registrie-
rungen ist dies der Abschluss des Schutzerstreckungsverfahrens. § 115 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG war dem-
entsprechend anzupassen.
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§ 115 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG bleibt — abgesehen von terminologischen Anpassungen — in seiner bisherigen
Fassung erhalten. Nach Maligabe des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens miissen die Vertrags-
parteien dem Internationalen Biiro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Griinde innerhalb eines Jahres
nach der internationalen Registrierung mitteilen. Wenn dem Internationalen Biiro zu diesem Zeitpunkt weder eine
Mitteilung {iber die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung {iber die vorldufige Schutzrechtsverweigerung iiber-
mittelt wurde, kann der Marke der Schutz nicht mehr verweigert werden. Spitestens ab diesem Zeitpunkt beginnt
die Benutzungsschonfrist folglich zu laufen.

Zu Nummer 89 (§ 116 MarkenG-E)

Die Uberschrift zu § 116 MarkenG lautet ,,Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und An-
trag auf Erkldrung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke.“ Damit wird der Unterschied
zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG deutlich: § 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen eine international
registrierte Marke; § 116 MarkenG regelt den Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke.

GemaB § 116 Absatz 1 des Entwurfs ist fiir den Fall, dass aufgrund einer international registrierten Marke Wider-
spruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben wird, § 43 Absatz 1 MarkenG mit der Maflgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich war, einer derin § 115
Absatz 2 bezeichneten Tage tritt. Der Tag der Eintragung wird folglich durch den Zeitpunkt, ab dem kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke moglich war, ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine Folgednderung, die auf der
Anpassung insbesondere der §§ 49 ff. MarkenG-E an die Richtlinie beruht. Nach MaBigabe des Artikels 16 Ab-
satz 2 der Richtlinie ist fiir die Berechnung der Benutzungsschonfrist der Tag maB3geblich, ab dem kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke moglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das
Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen
wurde.

Durch die Einfiihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs)
wird zudem eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Dariiber hinaus war § 116 Absatz 2 MarkenG an die
neuen Benutzungsfristen im Rahmen des § 43 MarkenG-E anzupassen.

Zu Nummer 90 (§ 117 MarkenG-E)

GemaB § 117 MarkenG ist fiir den Fall, dass die §§ 14 und 18 bis 19¢c wegen der Verletzung einer international
registrierten Marke geltend gemacht werden, § 25 mit der Malligabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeit-
punkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten
Tage tritt. § 117 war aufgrund der Anderung in § 25 MarkenG-E entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 91 bis 93 (§§ 118 bis 125 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung ,,Patentamt* durch die amtliche Bezeich-
nung ,,Deutsches Patent- und Markenamt*.

Zu Nummer 94 (Abschnitt 3)

Die Uberschrift zu Abschnitt 3 (§§ 125a bis 125i) lautet nunmehr ,,Unionsmarken*. Die Anderung ist redaktio-
neller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europdischer und nationaler Ebene sichergestellt.

Zu Nummer 95 (§ 125a MarkenG-E)

Der bisherige § 125a MarkenG, der die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken (nunmehr Unionsmarken) beim
DPMA regelte, wird aufgehoben. Nach dieser Vorschrift vermerkte das DPMA den Anmeldetag einer Gemein-
schaftsmarke und leitete die Anmeldung an das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt — nunmehr Amt der
Européischen Union fiir geistiges Eigentum — weiter. Eine solche Weiterleitung ist von nun an nicht mehr vorge-
sehen. Fiir die Anmeldung und Eintragung von Unionsmarken ist einzig das Amt der Européischen Union fiir
geistiges Eigentum zustidndig.

Zu Nummer 96 (§ 125b MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europdischer und nati-
onaler Ebene sichergestellt. Durch die Anderung des § 14 MarkenG wird zudem eine Folgednderung im Rahmen
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des § 125b Nummer 2 erforderlich. Der Nachweis der Benutzung im Rahmen des amtlichen Verfalls- und Nich-
tigkeitsverfahrens (§ 53 des Entwurfs) ist nunmehr in § 53 Absatz 6 geregelt. Der Verweis im Rahmen der Num-
mer 5 Buchstabe b ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 97 (§ 125¢ MarkenG-E)

§ 125¢ MarkenG regelt die nachtrégliche Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke. § 125¢ Absatz 1 MarkenG
ordnet an, dass die nationale Marke, die wegen Nichtverlingerung der Schutzdauer (§ 47 Absatz 6) oder wegen
Verzichts (§ 48 Absatz 1) geloscht worden ist und deren Zeitrang durch den Inhaber der Unionsmarke nach Arti-
kel 39 und 40 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden ist, nachtréglich auf Antrag fiir ver-
fallen (§ 49) oder fiir nichtig (§§ 50, 51) erklért werden kann. Nach § 125¢ Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E entfaltet
der Zeitrang in diesem Fall keine Wirkung mehr. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 6 Satz 2 der
Richtlinie und hat klarstellenden Charakter.

Zu Nummer 98 bis 109 (§§ 125d bis Teil 10 MarkenG-E)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnungen ,Patentamt* und ,Patentgericht
durch die amtlichen Bezeichnungen ,,Deutsches Patent- und Markenamt™ sowie ,,Bundespatentgericht. Dariiber
hinaus wird nunmehr einheitlich der Terminus ,,Unionsmarke‘ verwendet.

Zu Nummer 110

§ 157 Absatz 1 MarkenG enthélt eine Meistbegiinstigungsklausel. Wurde eine Loschungsklage vor dem 1.1.1995
erhoben, konnte diese nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem
Markengesetz begriindet war. Nach MaBgabe des § 157 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs findet das Prinzip der Meist-
begiinstigung auch auf solche Verfahren Anwendung, in denen ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit gestellt wird, der eine Marke betrifft, die nach dem Warenzeichengesetz eingetragen wurde.

Zu Nummer 111 (§§ 158 und 159 MarkenG-E)
Die §§ 158 und 159 MarkenG-E regeln Ubergangsvorschriften.

Zu Artikel 2 (Anderung der Markenverordnung)

Zu Nummer 2 (§ 3 der Markenverordnung in der Entwurfsfassung — MarkenV-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeédnderung.

Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenV-E)

—  Zu Absatz 1
Gemil § 4 Absatz 1 MarkenV-E muss bei der Eintragung einer Marke als Kollektiv- oder Gewahrleistungs-
marke eine entsprechende Erklarung abgegeben werden. Ausweislich der Begriffsbestimmung des Artikels

27 Buchstabe a der Richtlinie muss eine Gewihrleistungsmarke als solche bei der Anmeldung bezeichnet
werden. Aus diesem Grunde ist § 4 der Markenverordnung auf Gewéhrleistungsmarken auszudehnen.

—  Zu Absatz 2

Gemal § 4 Absatz 2 MarkenV-E sind Kollektiv- und Gewéhrleistungsmarkensatzungen in Papier ungebun-
den einzureichen. Dies ermdglicht eine Weiterverarbeitung im Rahmen der elektronischen Akte.

—  Absatz3

Absatz 3 bestimmt, dass im Fall von Anderungen von Kollektivmarken- oder Gewihrleistungsmarkensat-
zungen jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen ist. Dadurch wird umfassende Transparenz
sichergestellt.

—  Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten die Absitze 2 und 3 auch fiir Satzungsdnderungen nach Eintragung. Da sich § 4 Mar-
kenV-E in Teil 2 der Markenverordnung (,,Verfahren bis zur Eintragung®) befindet, wird klargestellt, dass
die Vorschriften zur Einreichung von Satzungen auch fiir Satzungsdnderungen nach Eintragung gelten.
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Zu Nummer 4 (§ 6 MarkenV-E)

Im Rahmen des § 6 MarkenV-E wurden weitere Markenformen aufgenommen. Nunmehr sind auch Positionsmar-
ken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken und Hologrammmarken im Rahmen des § 6 Num-
mer 6 MarkenV-E erfasst. Durch die Erweiterung wird ein Gleichlauf mit Artikel 3 der Durchfithrungsverordnung
fiir die Unionsmarkenverordnung hergestellt. Es ist im Interesse der Nutzer und der Amter, dass dieselben Mar-
kenformen anerkannt werden wie beim EUIPO. Dies hat u. a. den Vorteil, dass im Fall von Umwandlungsantragen
von Unionsmarken beim DPMA die benétigten Marken-Kategorien existieren. Alle gegebenenfalls denkbaren
weiteren Markenformen oder Mischformen der genannten Markenformen konnen als ,,sonstige Marke* eingetra-
gen werden.

Zu Nummer 5 (§§ 6a und 6b MarkenV-E)
Zu § 6a MarkenV-E Markendarstellung

Nach § 6 wird ein § 6a MarkenV-E angefiigt, der die Darstellung von Marken regelt.

Gemil § 6a Absatz 1 MarkenV-E bedarf die Marke einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Ab-
satz 1 Markengesetz geniigt. Bisher konnten Marken nur eingetragen werden, wenn sie sich nach Maf3gabe
des § 8 Absatz 1 MarkenG grafisch darstellen lieBen. Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie verabschiedet sich
von Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit. Damit geht zugleich eine Offnung des elektronischen Mar-
kenregisters fiir unkonventionelle Markenformen einher. Nach Mafigabe des § 8 Absatz 1 MarkenG-E sind
als Marke schutzfdhige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem
Register so dargestellt zu werden, dass die zustdndigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmen konnen. § 6a Absatz 1 MarkenV-E stellt in diesem Zusammenhang
klar, dass der Schutzgegenstand des einzutragenden Zeichens klar und eindeutig dargestellt werden muss.
Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Datentriger erfolgen. Der Datentrager muss vom DPMA
auslesbar sein. Das DPMA verdffentlicht dazu die technischen Voraussetzungen und die zugelassenen For-
matierungen auf seiner Internetseite. Ist die Einreichung mehrerer Ansichten vorgesehen, so miissen alle
Ansichten in einer Datei enthalten sein. Ist der Datentrdger beim DPMA nicht lesbar, gilt die Darstellung als
nicht eingereicht.

Nach MafBigabe des § 6a Absatz 2 MarkenV-E ist bei Markenformen, die sich nicht anderweitig darstellen
lassen, eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel moglich, wenn der Text den Schutzge-
genstand der Marke entsprechend den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz klar und eindeutig be-
stimmbar macht. Der Text darf bis zu 150 Worter umfassen, muss fortlaufend sein und darf keine grafischen
oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten. Auch nach Umsetzung der Markenrichtlinie soll eine mittel-
bare Darstellung von Marken weiterhin moglich sein. Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass die Beschrei-
bung der Marke den Gegenstand so konkret umschreibt, dass er als herkunftskennzeichnend rezipiert wird.
Insbesondere fiir Tast-, Geruchs- und Lichtmarken bietet sich nach wie vor eine mittelbare Darstellung durch
Text an. Lichtmarken kdnnen zusitzlich kiinftig durch eine Datei bestimmbar sein, die das Lichtphdnomen
in allgemein zugédnglichem Format wiedergibt. Die Darstellung einer Marke ausschlieBlich durch Beschrei-
bung wird nur dann als Darstellungsmittel zugelassen, wenn keine andere Darstellungsmoglichkeit besteht.
Auf diese Weise sollen diffuse Markenbeschreibungen vermieden werden.

Absatz 3 bestimmt, dass, wenn die Darstellung einer Markenform entsprechend den Erfordernissen des § 8
Absatz 1 Markengesetz durch verschiedene Mittel mdglich ist, der Anmelder iiber die Art der Darstellung
entscheidet. Wird die gleiche Darstellung der Marke auf Papier und auf einem Datentrdger eingereicht, ist
die Darstellung auf dem Datentriger fiir den Schutzgegenstand maBgeblich. Die Vorschrift bringt zum Aus-
druck, dass die elektronische Markendarstellung Vorrang genief3t. Sie bietet gegeniiber der Darstellung in
Papierform mehr Garantien, dass der Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig wiedergegeben wird. Fiir
die Bestimmung des Anmeldetages ist das zuerst eingereichte Darstellungsmittel ma3geblich.

—  Zu § 6b MarkenV-E Markenbeschreibung

§ 6b MarkenV-E regelt die Beschreibung von Marken. Eine Beschreibung von Marken soll auch nach Weg-
fall der grafischen Darstellbarkeit und nach Offnung des elektronischen Registers fiir unterschiedliche Datei-
und Wiedergabeformate weiterhin moglich sein. Geméaf3 Absatz 1 kann fiir alle Markenformen aufler Wort-
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marken im Sinne des § 7 mit der Markenanmeldung zur Erlduterung der Markendarstellung eine Beschrei-
bung eingereicht werden. Nach Absatz 2 ist eine Markenbeschreibung verpflichtend, wenn der Gegenstand
des Schutzes der Marke erst durch die Beschreibung bestimmbar wird. Dies gilt insbesondere fiir die Mar-
kenformen nach § 12 und fiir sonstige Marken nach § 12a. Diese Regelung triagt dem neuen Wortlaut des § 8
Absatz 1 MarkenG-E Rechnung. Nach Mal3igabe des Absatzes 3 muss die Markenbeschreibung den Schutz-
gegenstand der Marke in objektiver Weise konkretisieren. Er muss klar und eindeutig sein. Absatz 4 be-
stimmt die formalen Voraussetzungen der Markenbeschreibung. Die Markenbeschreibung darf bis zu 150
Worter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A 4) einzu-
reichen. Dariiber hinaus muss sie aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder
sonstigen.

Zu Nummer 6 (§ 8 MakrenV-E)

Die Bezeichnung ,,Wiedergabe® wird durch die Bezeichnung ,,Darstellung® ersetzt. Damit wird ein terminologi-
scher Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Im Ubrigen redaktionelle Anderungen.

Zu Nummer 7 (§ 9 MarkenV-E)
§ 9 MarkenV-E regelt die Darstellung von dreidimensionalen Marken.

Nach Absatz 1 muss die Darstellung den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit gemal § 8 Absatz 1 Mar-
kenG entsprechen. Die Absétze 2 bis 4 regeln Einzelheiten zur Ausgestaltung der Markendarstellung.

Zu Nummer 8 (§ 10 MarkenV-E)

§ 10 MarkenV-E regelt Farbmarken. Kennfadenmarken werden kiinftig in § 12 MarkenV-E geregelt. Der bishe-
rige § 10a MarkenV wird kiinftig zu § 10 MarkenV-E. Dariiber hinaus wurde der Verweis auf § 8 MarkenV an-
gepasst.

Zu Nummer 9 (§§ 11 bis 12a MarkenV-E)
—  Zu § 11 MarkenV-E Klangmarken

§ 11 MarkenV-E regelt die Darstellung von Klangmarken.

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eigetragen werden soll, so ist der Anmeldung
gemill Absatz 1 eine Darstellung auf einem Datentrdger oder eine grafische Darstellung der Klangmarke
beizufiigen. Nach Maligabe des Absatzes 2 hat die klangliche Darstellung in einer {iblichen Notenschrift zu
erfolgen. Darunter ist ein Notensystem bestehend aus fiinf Linien zu verstehen, auf dem Informationen iiber
Tempo, Taktart und Instrumentation sowie die zu spielenden Tone in Form von Noten abgebildet sind. Fiir
die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8 Absatz 2 bis 7 der Markenverordnung. Dort sind Einzelheiten
zur Darstellung von Bildmarken geregelt.

Aus der Regelung des § 11 MarkenV geht hervor, dass Klangmarken kiinftig entweder mittelbar durch gra-
fische Darstellung in Notenschrift oder unmittelbar durch eine klangliche elektronische Darstellung wieder-
gegeben werden konnen. Die elektronische Darstellung bietet hinreichende Garantien fiir eine klare und ein-
deutige Darstellung.

—  Zu § 12 MarkenV-E Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimedia-
marken, Hologrammmarken

§ 12 MarkenV-E regelt weitere Markenformen, die auch beim EUIPO als spezielle Markenformen angemel-
det werden konnen. Die Darstellung dieser Marken muss den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Marken-
gesetzes geniigen. Im Ubrigen gelten fiir die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 entsprechend.

—  Zu § 12a Sonstige Markenformen

§ 12a MarkenV-E nimmt Regelungen im Zusammenhang mit sonstigen Markenformen vor. Geméaf} Absatz 1
ist der Anmeldung einer Marke eine Darstellung der Marke beizufiigen, die den Erfordernissen des § 8 Ab-
satz 1 des Markengesetzes geniigt. Sie muss somit klar und eindeutig den Gegenstand des Schutzes bestim-
men. Unter den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfolgen. Fiir die
Form der Darstellung gelten im Ubrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.
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Zu Nummer 10 (§ 13 MarkenV-E)

Aufgrund des Wegfalls des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und den damit verbundenen Anderungen
der MarkenV ist § 13 MarkenV neu zu fassen.

Zu Nummer 11 (§ 15 MarkenV-E)

Die Bezeichnung ,,Wiedergabe wird durch die Bezeichnung ,,Darstellung* ersetzt. Damit wird ein terminologi-
scher Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind von der Eintragung als Marke schutzfahige
Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu
werden, dass die zustindigen Behdrden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig be-
stimmen konnen.

Zu Nummer 12 (§§ 19 und 20 MarkenV-E)
—  Zu § 19 MarkenV-E Klassifizierung

§ 19 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie. Danach werden die Waren
und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind, geméif3 dem im Abkommen von Nizza
tiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom
15. Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystem klassifiziert. Der Wortlaut des § 19 der Markenverordnung
ist daher entsprechend zu erginzen.

—  Zu § 20 MarkenV-E Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Die Neufassung des § 20 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richtlinie, der die Bezeich-
nung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen regelt. Aus Erwédgungsgrund 37 der Richtlinie
geht hervor, dass die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen in allen Mitglied-
staaten denselben Regeln unterliegen sollten, um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Marken-
rechte zu gewihrleisten und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern. Die Regeln tiber die Klassifizie-
rung von Waren und Dienstleistungen sind daher denen fiir die Unionsmarke nachzubilden.

Absatz 1 entspricht dem Wortlaut nach der alten Fassung des § 20.

Gemil Absatz 2 sind die Waren und Dienstleistungen, fiir die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder
so klar und eindeutig anzugeben, dass die zustindigen Behorden und das Publikum allein auf dieser Grund-
lage den beantragten Schutzumfang bestimmen konnen. Der Wortlaut stimmt mit jenem aus Artikel 39 Ab-
satz 2 der Richtlinie iiberein. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 33 Absatz 2 der Uni-
onsmarkenverordnung. Bereits in der Entscheidung ,,IP Translator” des EuGH vom 19. Juni 2012 (EuGH,
Urteil vom 19. Juni 2012, Az. C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361, GRUR 2012, 822 - Chartered Institute of
Patent Attorneys gegen Registrar of Trade Marks) urteilte der Gerichtshof, dass Wirtschaftsteilnehmer in der
Lage sein miissen, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre
gegenwirtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschligige Informa-
tionen iiber die Rechte Dritter zu erlangen (Rn. 48). Daher miissen ,,Waren oder Dienstleistungen, fiir die
Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zustidndigen
Behorden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestim-
men kdnnen* (Rn. 49). Die Entscheidung ist in Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie unmittelbar abgebildet.

Gemil Absatz 3 kdnnen zur Beschreibung der anzumeldenden Waren und Dienstleistungen die in den Klas-
seniiberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwen-
det werden, sofern sie den Anforderungen in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen. Dieser Ab-
satz dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 3 der Richtlinie und findet sich dariiber hinaus auch in Ar-
tikel 33 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung.

Der Wortlaut des § 20 Absatz 4 entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 20 Absatz 3 der MarkenV.

Absatz 5 bestimmt den Umfang der Oberbegriffe und Klasseniiberschriften. Danach schliefit die Verwen-
dung allgemeiner Begriffe, einschlieBlich der Oberbegriffe der Klasseniiberschriften der Nizza-Klassifika-
tion, alle Waren und Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wortlichen Bedeutung des Begriffs erfasst
sind. Absatz 5 setzt die Vorgaben des Artikels 39 Absatz 5 der Richtlinie um und dient dem in Erwagungs-
grund 37 erwéhnten Ziel der Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte. Ausweislich des
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Erwégungsgrundes sollen fiir den Fall, dass allgemeine Ausdriicke verwendet werden, diese so ausgelegt
werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschlieen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind. Die
Vorschrift entspricht bereits der deutschen Rechtsprechung (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Januar 2016, 29
W (pat) 573/12, GRUR 2016, 509 — NETTO) und ist nunmehr auf Grundlage der Richtlinie in den Gesetzes
Text aufzunehmen.

§ 20 Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 20 Absatz 4 MarkenV.

Zu Nummer 13 (§ 22 MarkenV-E)
§ 22 MarkenV wird aufgehoben. Gegen eine Beibehaltung der Umklassifizierung sprechen folgende Griinde:

—  Umklassifizierungen werden nur noch von wenigen européischen Amtern durchgefiihrt;

—  auch das EUIPO und die WIPO éndern die Klassifizierung einer eingetragenen Marke bei der Verlangerung
auf Grund einer Anderung der Klasseneinteilung nicht;

— im Rahmen einer Klassifizierung kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass der Schutzgegenstand einer
eingetragenen Marke beschriankt oder erweitert wird.

Zu Nummer 14 (§ 25 MarkenV-E)

Zu Buchstabe a

Die Bezeichnung ,,Wiedergabe‘ wird durch die Bezeichnung ,,Darstellung* ersetzt. Damit wird ein terminologi-
scher Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E hergestellt. Danach sind von der Eintragung als Marke schutzfahige
Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG-E ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu
werden, dass die zustindigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig be-
stimmen konnen.

Zu Buchstabe b

GemaiB § 25 Nummer 9 MarkenV-E soll in das Register die Angabe eingetragen werden, dass es sich um eine
Kollektiv- oder Gewéhrleistungsmarke handelt. Aus Artikel 27 Buchstabe a der Richtlinie geht hervor, Gewihr-
leistungsmarken bei der Anmeldung als solche zu bezeichnen sind. Dementsprechend ist der Inhalt des Registers
im Rahmen von § 25 Nummer 9 MarkenV-E um die Angabe zu ergénzen, dass es sich bei der Marke um eine
Gewihrleistungsmarke handelt.

Bei § 25 Nummer 10 handelt es sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe ¢

Nach § 25 Nummer 20 MarkenV wird Nummer 20a angefiigt, wonach der Beginn und das Ende der Benutzungs-
schonfrist nach §§ 26 und 43 Absatz 1 des Markengesetzes in das Register eingetragen werden. Nach Artikel 16
Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke nach einer fiinfjahrigen Schonfrist benutzt werden. Diese Regelung ist
bereits in § 26 in Verbindung mit § 43 MarkenG umgesetzt. Das deutsche Recht stellte bei der Berechnung des
Zeitpunkts, in dem die Benutzungsschonfrist der dlteren Marke abgelaufen sein musst, damit die Einrede der
Nichtbenutzung erhoben werden kann, jedoch bislang auf den Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung ab.
Aus Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie geht hervor, dass bei der Berechnung der Schonfrist der dlteren Marke
nunmehr auf den Zeitpunkt abzustellen ist, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die dltere Marke eingelegt
werden kann (beziehungsweise auf die Beendigung des Widerspruchsverfahrens). Eine entsprechende Anglei-
chung ist im Rahmen des § 43 Absatz 1 des Entwurfs erfolgt. Nach Maf3gabe des Artikels 16 Absatz 4 der Richt-
linie ist der Beginn der Benutzungsschonfrist in das Register aufzunehmen. Bisher sind im Register in § 25 Num-
mer 20 und Nummer 22 Buchstabe b MarkenV lediglich der Tag der Veroffentlichung der Eintragung und des
Abschlusses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Hieraus ergibt sich nicht unmittelbar der Beginn der Benut-
zungsschonfrist. Die MarkenV ist in diesem Punkt daher anzupassen und entsprechend zu erweitern.

Zu Buchstabe d

§ 25 Nummer 22 MarkenV-E regelt die Angaben, die zu einem Widerspruchsverfahren in das Markenregister
einzutragen sind. Zur Harmonisierung der Registerangaben werden die Angaben in Anlehnung an das Register
des EUIPO ergénzt.



Drucksache 19/2898 —-100 - Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

Zu Buchstabe e
Die Nummern 24 und 25 des § 25 MarkenV-E werden an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren angepasst.

Gemal Nummer 24 sind im Fall eines Antrags auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach Mallgabe des
§§ 49, 50 und 51 MarkenG eine entsprechende Angabe, der Tag der Klageerhebung, der Abschluss des Verfalls-
oder Nichtigkeitsverfahrens nach § 53 des Markengesetzes, das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der
Rechtskraft, bei vollstindiger Verfalls- oder Nichtigkeitserkldrung und Loschung der Marke eine entsprechende
Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und bei teilweiser Verfalls- und Nichtigkeits-
erklarung und Loschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtig-
keitsgrundes und der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Loschung bezieht, in das Register einzutragen,
wenn ein Dritter Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke gestellt hat.

GemaB Nummer 25 sind bei vollstandiger Nichtigerklarung und Loschung der Marke eine entsprechende Angabe
unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes, bei teilweiser Nichtigerkldrung und Loschung der Marke eine ent-
sprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich
die Loschung bezieht, einzutragen, wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wurden.

Zu Buchstabe f

In § 25 MarkenV werden die Nummern 34a bis 34c angefiigt, wonach Angaben iiber Lizenzen, die Lizenz- oder
Verduflerungsbereitschaft sowie Angaben iiber Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarken in
das Register eingetragen werden. Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Verfahren
fiir die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vorzusehen. Hinsichtlich der eintragungspflichtigen Register-
angaben bietet es sich an, sich an den Vorschriften des Amts der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum zu
orientieren. Die Angaben {iber Lizenzen umfassen Angaben zum Lizenznehmer, einschlie8lich den Namen, wenn
anwendbar die Rechtsform sowie die Anschrift des Wohnsitzes oder des Sitzes des Lizenznehmers, sowie Anga-
ben zur Lizenzart und -dauer (ausschlieBliche oder einfache Lizenz; Unterlizenz; gegenstéindlich beschriankte Li-
zenz, die sich nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen bezieht; rdumlich beschrinkte Lizenz, die sich
nur ein Teilgebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht; befristete oder unbefristete Lizenz). Eine genaue An-
gabe der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Lizenz bezieht, muss nicht ins Register aufgenommen
werden; ndhere Angaben zum Gegenstand der Lizenz konnen gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt wer-
den. In Anlehnung an das Designrecht (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 7 der Verordnung zur Ausfithrung des Design-
gesetzes) werden Informationen iiber eine Lizenz- oder VerduBerungsbereitschaft als unverbindliche Erklérung
in das Register aufgenommen.

Zu Nummer 15 (§ 26 MarkenV-E)

§ 26 MarkenV regelt, dass der Inhaber der Marke neben der Urkunde {iber die Eintragung der Marke in das Re-
gister auch eine Bescheinigung iiber die in das Register eingetragenen Angaben erhélt. Da es kiinftig auch nicht
grafisch darstellbare Registermarken geben wird, die nicht auf Papier darstellbar sind, ist § 26 MarkenV anzupas-
sen. Im Hinblick auf nicht grafisch darstellbare Marken und deren Darstellung wird in Urkunden und Bescheini-
gungen auf das elektronische Markenregister verwiesen.

Zu Nummer 16 (§ 27 MarkenV-E)

In § 27 Absatz 3 der MarkenV werden die neuen Nummern 34a bis 34c des § 25 MarkenV-E aufgenommen.
Danach umfasst die Verdffentlichung der Eintragung alle in das Register eingetragenen Angaben mit Ausnahme
der in § 25 Nummern 31 und 34a bis 34c bezeichneten Angaben. Somit sind der Tag und die Nummer der inter-
nationalen Registrierung (Nummer 31), die Angaben iiber Lizenzen (Nummer 34a), die Erkldrungen {iber die Li-
zenz- oder VerduBerungsbereitschaft (Nummer 34b) und die Angaben {iber Markensatzungen von Kollektiv- oder
Gewihrleistungsmarken (Nummer 34c¢) nicht von der Veroffentlichung umfasst. In Anlehnung an das Patentrecht
(vgl. § 32 Absatz 5 PatG) wird von einer Verdffentlichung im Markenblatt abgesehen.

Zu Nummer 17 (§ 29 MarkenV-E)

Die Anderung in Satz 1 stellt klar, dass auch geschiitzte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben
Widerspruchskennzeichen im Sinne des § 29 Absatz 1 Satz 1 MarkenV-E sein konnen. Artikel 43 Absatz 2 Satz 1
der Richtlinie erweitert den Kreis der Widerspruchsberechtigten auf Personen, die berechtigt sind, die aus einer



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -101 - Drucksache 19/2898

geschiitzten geografischen Angabe oder geschiitzten Ursprungsbezeichnung entstehenden Rechte geltend zu ma-
chen. Dies wird im Rahmen des § 42 Absatz 2 des Entwurfs beriicksichtigt um muss auch in § 29 MarkenV an-
gepasst werden. Gemal § 29 Absatz 1 Satz 2 MarkenV-E liegt nur ein Widerspruch vor, wenn alle Widerspruchs-
kennzeichen demselben Inhaber gehoren. Diese Regelung ist Ausfluss des Artikels 43 Absatz 2 Satz 2 der Richt-
linie, wonach es mdglich ist, einen Widerspruch aus mehreren dlteren Rechten einzulegen, wenn diese alle dem-
selben Inhaber gehoren. Die Praxis des Amts der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum belegt, dass auf
mehrere Schutzrechte desselben Inhabers gerichtete Widerspriiche als ein Widerspruch anzusehen sind (so fillt
zum Beispiel nur eine Widerspruchsgebiihr an, auch wenn mehrere Rechte durch den gleichen Inhaber geltend
gemacht werden).

Zu Nummer 18 (§ 30 MarkenV-E)

In § 30 Absatz 2 Nummer 2 werden die Registernummern um die Dossier-Nummer der geschiitzten Ursprungs-
bezeichnung oder geografischen Angabe ergénzt. Zudem wird die Bezeichnung ,,Wiedergabe‘ durch die Bezeich-
nung ,,Darstellung™ ersetzt. Dadurch wird ein terminologischer Gleichlauf mit § 8 Absatz 1 MarkenG-E herge-
stellt.

Zu Nummer 19 (§ 31 MarkenV-E)

Da ein Widersprechender kiinftig nur noch einen Widerspruch einlegen kann, waren § 31 Absatz 1 MarkenV
aufzuheben und Absatz 2 sprachlich anzupassen.

Zu Nummer 20 (§ 32 MarkenV-E)
Die Anderung ist redaktioneller Natur.

Zu Nummer 21 (§§ 41 und 42 MarkenV-E)
—  Zu § 41 MarkenV-E Verfall

§ 41 MarkenV-E wird hinsichtlich der Terminologie an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA
(vgl. § 53 MarkenG-E) angepasst. Inhaltlich ergeben sich keine Neuerungen zur Vorgingervorschrift.

—  Zu § 42 MarkenV-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und dlterer Rechte

Die Loschung aufgrund élterer Rechte gemall § 51 Absatz 1 MarkenG war bislang nur im Klagewege nach
Maligabe des § 55 MarkenG moglich. Das Verfahren vor dem DPMA wird nunmehr um diesen Aspekt er-
ganzt.

In Absatz 1 wird festgehalten, dass fiir den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und
alterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des MarkenG § 41 MarkenV-E entsprechend gilt. Folglich soll auch fiir
diesen Antrag ein Formblatt des DPMA unter Angabe der in § 41 Absatz 2 MarkenV-E genannten Punkte
verwendet werden.

Dariiber hinaus sind nach Mallgabe des § 42 Absatz 2 zusitzlich Angaben zu machen, die es erlauben, die
Identitét des &lteren Rechts (Nummer 1) und den Inhaber festzustellen (Nummer 2). Bei weder angemeldeten
noch eingetragenen élteren Rechten sind zum Zwecke der Identifizierung zumindest die Art, die Wiedergabe,
die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

Nach MaBigabe des Absatzes 3 sind fiir den Antrag auf Nichtigkeit wegen dlterer Rechte geméal3 § 53 Absatz 1
des MarkenG-E auBlerdem die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Absatz 4 Nummer 1 bis 5 regelt weitere erforderliche Angaben, die im Rahmen von Antragen auf Nichtigkeit
wegen absoluter Schutzhindernisse und dlterer Rechte anzugeben sind.

Nach Nummer 1 ist — soweit nicht bereits zur Identititsfeststellung nach Absatz 2 Nummer 1 oder zur Fest-
stellung des Inhabers geschehen — die Registernummer einer eingetragenen &lteren Marke oder die Dossier-
Nummer der geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe anzugeben.

Geméal Nummer 2 sind Angaben zu machen, die belegen, dass der Antragssteller, der nicht geméf § 53
Absatz 3 des MarkenG-E Inhaber des élteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren gel-
tend zu machen.

GemalB Nummer 3 sind die Bezeichnung und die Form des élteren Rechts wiederzugeben.
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Gemal Nummer 4 ist fiir den Fall, dass es sich bei dem é&lteren Recht um eine international registrierte Marke
handelt, deren Registriernummer sowie bei international registrierten dlteren Marken, die vor dem 3. Oktober
1990 mit Wirkung sowohl fiir die Bundesrepublik Deutschland als auch fiir die Deutsche Demokratische
Republik registriert worden sind, die Erklarung, auf welches Gebiet der Antrag gestiitzt wird, anzugeben.

Gemal Nummer 5 sind der Name und die Anschrift des Inhabers des élteren Rechts anzugeben.

Zu Nummer 22 (§ 42a ff. MarkenV-E)

Nach § 42 des MarkenV-E wird ein neuer Abschnitt 6 mit der Uberschrift ,,Lizenz* eingefiigt, der die §§ 42a bis
42c umfasst.

Zu § 42a MarkenV-E Eintragung einer Lizenz

In § 42a MarkenV-E regelt die Eintragung einer Lizenz. Gemal Absatz 1 soll der Antrag auf Eintragung der
Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des MarkenG unter Verwendung des vom DPMA bereit-
gestellten Formblatts gestellt werden. Formblétter konnen beim DPMA angefordert oder auf der Internetseite
des DPMA (www.dmpa.de) heruntergeladen werden. Die Vorschrift ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet, so-
dass die Verwendung des Formblatts nicht zwingend ist.

Absatz 2 fiihrt die eintragungspflichtigen Registerangaben auf. Die Registerangaben umfassen die Register-
nummer der Marken, bei der die Lizenz erfasst werden soll (Nummer 1) sowie Angaben zum Markeninhaber
und Lizenznehmer (Nummern 2 und 3). Dariiber hinaus sind Angaben zur Lizenzart und -dauer register-
pflichtig (Nummern 4-6). Weitere Informationen wie die Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die
sich die Lizenz bezieht, konnen gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt werden.

Nach Absatz 3 bedarf die nach § 30 Absatz 6 des MarkenG erforderliche Zustimmung des Markeninhabers
oder des Lizenznehmers der Schriftform. Auf diese Weise wird die Zustimmung des anderen Teils nachge-
wiesen.

Zu § 42b MarkenV-E Anderung oder Loschung der Lizenz

§ 42b MarkenV-E regelt die Anderung oder Loschung der Lizenz. Danach muss der Antrag auf Anderung
oder Loschung einer nach § 30 Absatz 6 MarkenG eingetragenen Lizenz die Registernummer der Marke und
die Bezeichnung der Lizenz, die geiindert oder geldscht werden soll, enthalten. Fiir die Anderung und Lo-
schung einer Lizenz wird ebenfalls ein Formblatt vom DPMA bereitgestellt, welches jedoch nicht verbind-
lich ist. Bei der Registernummer und der Bezeichnung der Lizenz handelt es sich um Mindestangaben fiir
die Anderung und Loschung. Sie dienen der Identifizierung der zu &ndernden oder zu 16schenden Lizenz.

Zu § 42c MarkenV-E Erklarung der Lizenzierungs- oder Verduflerungsbereitschaft

In Anlehnung an das deutsche Patent- und Designrecht (vgl. § 23 Absatz 1 PatG und § 3 Absatz 2 Nummer 7
DesignQ) trifft § 42¢c MarkenV-E Regelungen beziiglich der Erklarung der Lizenzierungs- oder Verdufe-
rungsbereitschaft.

Gemil § 42c Absatz 1 Satz 1 MarkenV-E kann der Anmelder oder der im Register eingetragene Markenin-
haber gegeniiber dem DPMA seine unverbindliche Bereitschaft an der Vergabe von Lizenzen oder an der
VerduBerung des Markenrechts schriftlich erkldren. GemaB Satz 2 wird die Erkldrung in das Register einge-
tragen. Da es anders als im Patentrecht im Markenrecht kein Zwangslizenzverfahren (vgl. § 24 PatG) gibt,
sind die Angaben tiiber die Lizenz- und VerduBlerungsbereitschaft — wie im Designrecht — als unverbindliche
Erklarung ausgestaltet (,,kann®).

Gemil Absatz 2 ist die Erkldrung der Lizenzvergabebereitschaft unzuléssig, solange im Register ein Ver-
merk iiber die Einrdumung einer ausschlielichen Lizenz eingetragen ist oder ein Antrag auf Eintragung
einer solchen Vermerks dem DPMA vorliegt. Diese Vorschrift dient der Vermeidung widerspriichlicher An-
gaben.

Nach Maligabe des Absatzes 3 kann die Erkldrung der Lizenzierungs- oder VerduB3erungsbereitschaft jeder-
zeit gegeniiber dem DPMA schriftlich zurlickgenommen werden. Diese Regelung trigt dem Umstand Rech-
nung, dass es sich bei der Lizenzierungs- und VerduBerungsbereitschaft um eine fakultative Registerangabe
handelt, die jederzeit zuriickgenommen werden kann.
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Zu Artikel 3 (Anderung des Patentkostengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 3 des Patentkostengesetzes in der Entwurfsfassung — PatKostG-E)

§ 3 des PatKostG-E regelt die Filligkeit der Gebiihren. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 3 Absatz 2
PatKostG mit dem Unterschied, dass Marken aus dem Anwendungsbereich des Absatzes 2 herausgenommen
werden. Die Regelungen zur Filligkeit der Verlangerungsgebiihren fiir Marken werden nunmehr in einem sepa-
raten § 3 Absatz 3 PatKostG-E geregelt. § 3 Absatz 3 PatKostG-E nimmt eine eigenstindige Falligkeitsbestim-
mung fiir Verldngerungsgebiihren fiir Marken vor. Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 PatKostG-E sind die Verldngerungs-
gebiihren fiir Marken jeweils fiir die folgende Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemél3
§ 47 Absatz 1 MarkenG-E fillig. Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutz-
frist eingetragen, so ist nach MaBgabe des Satzes 2 die Verldngerungsgebiihr am letzten Tag des Monats fillig, in
dem die Eintragung in das Register erfolgt ist. § 3 Absatz 3 PatKostG-E dient der Umsetzung des Artikels 49
Absatz 3 der Richtlinie, wonach die Verlangerungsgebiihren sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer und
die Zuschlagsgebiihren am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer féllig sind. § 3 PatKostG-E war daher anzupas-
sen.

Zu Nummer 2 (§ 5 PatKostG-E)

Zu Buchstabe a

Die Anderung ist redaktioneller Natur und nimmt eine Anpassung der Terminologie vor. Das Harmonisierungs-
amt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) trigt nunmehr die amtliche Bezeichnung ,,Amt der Europi-
ischen Union fiir geistiges Eigentum®. § 125a des MarkenG wurde aufgehoben; der Verweis in § 5 PatKostG ist
daher zu entfernen.

Zu Buchstabe b

In § 5 Absatz 2 PatKostG-E regelt die Vorauszahlung der Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verldngerungsgebiih-
ren. In Satz 2 ist nunmehr geregelt, dass die Verldngerungsgebiihren fiir Marken frithestens sechs Monate vor
Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt werden diirfen.

Zu Nummer 3 (§ 7 PatKostG-E)

§ 7 PatKostG-E regelt die Zahlungsfristen fiir Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlingerungsgebiihren sowie
den Verspatungszuschlag. Die Verldngerungsgebiihren fiir Marken werden aus dem Anwendungsbereich des § 7
Absatz 1 PatKostG-E herausgenommen und nunmehr umfassend in Absatz 3 geregelt. Geméal3 § 7 Absatz 3 Satz 1
PatKostG-E sind die Verldngerungsgebiihren fiir Marken innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fél-
ligkeit zu zahlen. Wird die Gebiihr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebiihr mit dem Verspétungs-
zuschlag gemil Satz 2 noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemal3
§ 47 Absatz 1 des MarkenG gezahlt werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 49 Absatz 3 der
Richtlinie, wonach der Antrag auf Verldngerung innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten un-
mittelbar vor Ablauf der Eintragung einzureichen und die Verlangerungsgebiihren zu entrichten sind. Geméal3 Ar-
tikel 49 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie kann der Antrag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten unmit-
telbar nach Ablauf der Eintragung oder der erfolgten Verldngerung eingereicht werden. Nach Maf3gabe des Satzes
3 sind innerhalb dieser Nachfrist die Verldngerungsgebiihren und eine Zuschlagsgebiihr zu entrichten.

Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

Zu Nummer 4 (Anlage — Gebiihrenverzeichnis)
Im Rahmen der Umsetzung miissen einige Gebiihrentatbestéinde neu geschaffen werden.

—  Einfithrung einer Gewéhrleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG-E

Die Gebiihren fiir die Anmeldung und Verldngerung einer Gewéhrleistungsmarke (§ 106a ff.) orientieren
sich an den Gebiihren fiir die Kollektivmarke in Hohe von 900 Euro, da sie in ihren Voraussetzungen dhnlich
ausgestaltet sind. Die Klassengebiihr ab der vierten Klasse betrdgt 150 Euro pro Klasse. Die Verldngerungs-
gebiihr flir eine Gewéhrleistungsmarke betrdgt 1 800 Euro.
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—  Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG

Die Grundgebiihr fiir einen Widerspruch beléduft sich kiinftig auf 250 Euro; fiir jedes weitere Widerspruchs-
zeichen wird eine Zusatzgebiihr von 50 Euro erhoben. Es ist nicht notwendig, einen Widerspruch aus allen
Zeichen einer Serie einzulegen, um diese geltend zu machen.

—  Nichtigkeits- und Verfallsverfahren

Die Gebiihr fiir das Nichtigkeitsverfahren betrdgt 400 Euro. Die Gebiihr fiir das Verfallsverfahren soll dem-
gegeniiber bei 100 Euro belassen werden. Eine zusitzliche Gebiihr von 300 Euro wird nur dann verlangt,
wenn der Markeninhaber Widerspruch einlegt und das DPMA den Verfallsantrag materiell-rechtlich priifen
muss. Fiir das Verfallsverfahren, das ohne materiell-rechtliche Priifung mit einer Léschung der Marke endet,
weil kein Widerspruch durch den Markeninhaber eingelegt wird, erscheint eine Gebiihr von 100 Euro ange-
messen.

—  Lizenzen

Aus Artikel 25 der Richtlinie ergibt sich auch die Pflicht zur Erfassung von Markenlizenzen im Register.
Dies macht auch eine gebiihrenrechtliche Regelung erforderlich. Es bietet sich in diesem Zusammenhang an,
die Regelungen aus dem Patentrecht zu iibernehmen, wonach eine Gebiihr fiir die Eintragung, Anderung und
Loschung einer Lizenz entsteht. Die Gebiihren betragen jeweils 50 Euro. Die im Vergleich zum Patentrecht
hoheren Gebiihren ergeben sich dadurch, dass im Markenregister mehr Angaben als im Patentregister einge-
tragen werden sollen.

Zu Artikel 4 (Bekanntmachungserlaubnis)

Das MarkenG sowie die MarkenV werden durch die Einfiihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsver-
fahrens und der Implementierung der Gewihrleistungsmarke sowie durch die Anderung der Terminologie an ei-
nigen Stellen wesentlich geéndert. Das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz soll daher die
neue Fassung des MarkenG und der MarkenV zur deklaratorischen Feststellung des Gesetzes- bzw. Verordnungs-
textes im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

GemilB Artikel 82 Absatz 2 GG ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen. Der Entwurf sicht ein gestuftes
Inkrafttreten vor.

Zu Absatz 1

GemalB Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie miissen die Vorgaben der Richtlinie bis zum 14. Januar 2019
umgesetzt werden. Da die Spezifikation, Implementierung und Inbetriebnahme der unterschiedlichen Umset-
zungsthemen einen erheblichen Aufwand und umfangreiche Vorarbeiten beim Deutschen Patent- und Markenamt
erfordern, tritt das Gesetz — wie von der Richtlinie vorgegeben — am 14. Januar 2019 in Kraft.

Zu Absatz 2

GemiB Artikel 5 Absatz 2 tritt die Vorschrift betreffend die Waren unter zollamtlicher Uberwachung (Artikel 1
Nummer 8 - § 14a MarkenG-E) am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Hier sind keine organisatorischen Vorar-
beiten notwendig, da eine Parallelnorm auf Unionsebene bereits existiert (Artikel 9 Absatz 4 Unionsmarkenver-
ordnung), die von den Zollbehérden (fiir Unionsmarken) bereits angewendet wird. Um effektiv gegen die Pro-
duktpiraterie vorgehen zu konnen, ist ein ziigiges Inkrafttreten geboten.

Zu Absatz 3

Nach Mafigabe des Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie ist den Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um
ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einzurichten, bis zum 14. Januar 2023 nachzukommen. Da das
amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren umfangreiche technische und personelle Vorarbeiten voraussetzt,
soll Artikel 1 Nummer 33 (§§ 53 und 54 MarkenG-E) erst am 1. Mai 2020 in Kraft treten. Damit bleibt die Um-
setzung rund zweieinhalb Jahre vor der in der Richtlinie vorgesehenen Hochstfrist.
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber die Marken
— Markenrechtsmodernisierungsgesetz (NKR-Nr. 3920 BMJV)

Der Nationale Normenkontrolirat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens
gepruft.

I. Zusammenfassung
Burgerinnen und Blrger Kein Erfillungsaufwand
Wirtschaft Kein Erfullungsaufwand
Verwaltung (Bund)
Jahrlicher Erfullungsaufwand: 592.000 Euro
Einmaliger Erfillungsaufwand: 3,1 Mio. Euro
Umsetzung von EU-Recht Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436

geht nicht Uber eine 1:1 Umsetzung hinaus.

Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine
Einwande gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsent-
wurf.

IIl. Im Einzelnen

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/2436 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Unionsmarkenverord-
nung). Die Verordnung ist Teil einer europaischen Markenrechtsreform, die auf die Schaffung
eines gut funktionierenden Binnenmarktes abzielt und eine ausgewogene Koexistenz von
Unionsmarken und nationalen Marken sowie eine verbesserte Kooperation der damit befass-
ten Behdrden bezuglich der Verwaltung, des Schutzes und der Léschung erreichen will. Mar-
kenschutz soll nicht nur harmonisiert, sondern auch modernisiert und effektiviert werden.

Einfiihrung deutsche Gewahrleistungsmarke sowie amtlicher Verfalls- und Nichtigkeitsverfah-
ren: Entsprechend der Gewahrleistungsmarke auf EU-Ebene fihrt das DPMA eine deutsche
Gewabhrleistungsmarke ein. Das Gesetz bindelt zudem die Bearbeitung von Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren beim DPMA. Damit wird gemafR der Markenrechts-RL ein effizienteres
und kostenguinstigeres Verfahren fir den Widerspruch und die Erklarung des Verfalls bzw.
der Nichtigkeit bereitgestellt, das die Hinzuziehung eines Fachanwalts und Gerichtskosten
erubrigt.

Dariber hinaus soll mit der Erweiterung absoluter Schutzhindernisse der Markenschutz an
die Bedurfnisse des Digitalzeitalters angepasst und der Schutz unkonventioneller Markenfor-

Anlage 2
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men erleichtert werden (RL 2015/2436, VO 2015/2424). Durch die Erweiterung der Darstel-
lungsmaoglichkeiten im Markenregister wird beispielsweise der Schutz von (bisher nicht gra-
fisch darstellbaren) Hormarken maéglich.

Durch die Einfihrung einer Transitregel (VO 2015/2424) soll internationale Produktpiraterie
durch die Zollbehorden effektiver bekampft und der Markenschutz verbessert werden. Zoll-
kontrollen anhand von Kriterien einer Risikoanalyse sollen die Einfuhr rechtsverletzender Wa-
ren und ihre Uberfilhrung in alle zollrechtlichen Situationen (einschlieRlich Durchfuhr, Umla-
dung, Lagerung, Freizonen, voriibergehende Lagerung, aktive Veredelung, voriibergehende
Verwendung) verhindern.

[I.1.  Erfillungsaufwand

Burgerinnen und Burger

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erflllungsaufwand fir Birgerin-
nen und Burger.

Wirtschaft

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfillungsaufwand der Wirtschaft.

Verwaltung
Einmaliger Erflllungsaufwand Verwaltung

Einmaliger Erfullungsaufwand entsteht beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in
Hoéhe von ca. 3,1 Mio. Euro durch die Anpassung der IT-Systeme (DPMAmarken, DPMAre-
gister, DPMAstatistik, DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb), die organisatorisch umfassend beglei-
tet wird.

Davon entfallt der grofdte Kostenblock auf die rein technische IT-seitige Umsetzung in Hohe
von knapp 1,9 Mio. Euro durch

— die Einflihrung neuer Verfahren bzw. Anderungen in der Grundsystematik (u.a. Erweite-
rung der grafischen Darstellbarkeiten, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)

-~ Anderungen in der Anwendungsoberflache
— Anderungen in der Fristenberechnung und anderen Automatismen

—  Anderungen bei DPMAdirekt/ DPMAdirektWeb

Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der DPMA-Systeme muss ein Grofteil der techni-
schen Umsetzung an einen externen IT-Dienstleister vergeben werden (insgesamt ca. 75 %).
Die Schatzung des IT-Umstellungsaufwandes durch externe Dienstleister in Hohe von ca.
1,7 Mio. Euro basiert auf einer Schatzung von insgesamt 1.230 Personentagen und einem
Tagessatz von 1.368 Euro (basierend auf Erfahrungswerten) und enthalt bereits einen Risi-
kozuschlag von 20 % bei den Personentagen.

Hinzu kommt DPMA-seitig im Bereich IT ein einmaliger Erfillungsaufwand in H6he von ins-
gesamt ca. 173.000 Euro, der basierend auf Erfahrungswerten aus der Begleitung der Um-
setzung ahnlicher IT-Vorhaben geschatzt wurde und ebenfalls einen Risikozuschlag von
20 % enthalt:
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mD (DPMA) gD (DPMA) hD (DPMA)
Implementierungsaufwand €263,81 pro Tag | €334,16 pro Tag | €473,75 pro Tag
IT DPMA (inkl. 20 % Risiko- | x40 PT = x194,1 PT = x 2053 PT =
zuschlag bei Personenta- ca. €10.600 ca. €64.900 ca. €97.300
gen)

Summe DPMA intern

ca. 173.000 Euro

Durch die organisatorische und technische Begleitung der Anderungen an der IT des DPMA
entsteht zusatzlich zum oben dargestellten rein technischen Umstellungsbedarf von
1,9 Mio. Euro einmaliger Erfiillungsaufwand in Héhe von ca. 1,2 Mio. Euro. Davon entfallen
ca. 600.000 Euro auf organisatorischen Aufgaben und ca. 560.000 Euro auf die technische
Begleitung, damit méglichst viele Aspekte und Grenzfille bei Umsetzung der Anderungen im
komplexen DPMA-System berlcksichtigt werden:

Organisatorische Umsetzung durch
DPMA
Dauer
X MA Kalkula- MA | Kalkula-
ALigED 'r;;f' gD | tiongd | hD | tionhD | GeSamMt
Anderung/Erstellung interner
Verfliigungen, Arbeitsanweisun-
gen, Dokumente, Formulare,
Merkblatter sowie Informationen 35 1 35*10=35 2 70*10=70
fur Homepage/ Offentlichkeit 0 0
und fiir materiell-rechtliche
Schulungen der Mitarbeiter/in-
nen
Summe in Personentagen (PT) 350 700
Personalkostensatz pro Tag 334,16 € 473,75 €
Zwischensumme in Euro 116.956 € 331.625€ | 448581
Materiell-rechtliche Mitarbeiter- 15.398 € 129.498 € 144.896
schulungen €
Summe in Euro 132.354 € 461.123 € | 593.477 €
Begleitung der technischen Umsetzung durch DPMA
Dauerin Kalkulation| MA | Kalkula-

Aufgabe Tagen MA gD gD hD | tion hD Gesamt

e e . 4 A 10*10=10
Spezifikation im Fachbereich 5 8 |40*10=400| 2 0
Anforderungen schreiben 5 2 [10*10=100
Spe2|f|katl|onsdetalll|erung mit 5 4 |20*10=200| 1 510=50
den Entwicklern
Qualitatssicherung 5 2 [10*10=100
Tests 15 11 |165*3=495| 1 15*3=45
Schulungen/Anwenderbetreu- 5 > 10*10=100
ung
Summe in Personentagen (PT) 1.395 195
Personalkostensatz pro Tag 334,16 € 473,75 €
Summe in Euro 466.153 € 92.381 € | 558.534 €
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Jahrlicher Erfillungsaufwand Verwaltung

Der jahrliche Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung setzt sich aus einer Vielzahl von Einzel-
posten zusammen und belauft sich insgesamt auf ca. 592.000 Euro. Davon fuhren insbeson-
dere beim DPMA die zuséatzlichen Markenregistrierungen und das amtliche Verfalls- und Nich-
tigkeitsverfahren zu einem jahrlichen Erflllungsaufwand von 467.000 Euro im Saldo durch
den erhdhten Personalaufwand:

DPMA-Bereich Personal- P.(lersopalkosten— Per§onalkos—
faktor satze in € tenin €

I. Juristische Prifung Markenbereich (AP A

15) 2,822 106.058 299.296
Il. Markenprufung (AP A 11 bis A 13) 0,45 76.908 34.609
Ill. Sachbearbeitung (AP A 9 bis A 11) -0,15 61.592 -9.239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP E 6) 0,75 49.153 36.865
V. Burosachbearbeitung 3.4 (AP E 9 a) 1,156 58.259 67.347
VI. Neuanmeldungsbearbeitung (AP E 5) 0,2 46.711 9.342
VII. Druck- und Versand (AP E 3) 0,1 42.661 4.266
VII. Digitalisierungszentrum (AP E 6) 0,5 49.153 24.577

Hinzu kommen der Betrieb der IT-Erweiterungen durch das DPMA mit einem jahrlichen Erfuil-
lungsaufwand von 44.000 Euro (147,8 Personentage, je 50 % mD/gD) sowie ca. 17.000 Euro
durch externe IT-Dienstleister beim Betrieb von DPMAregister (12,5 PT, auf Basis ahnlicher
Projekte geschatzte 1.368 Euro/ PT).

Beim deutschen Zoll 16st die neue Transitregelung zur Bekdmpfung der Produktpiraterie einen
jahrlichen Erfullungsaufwand fir die Bearbeitung von ca. 300 Aufgriffsfallen jahrlich in Hohe
von knapp 64.000 Euro aus. Fur die Bearbeitung eines Falls entfallen durchschnittlich 170 Mi-
nuten auf Beamte des mittleren Dienstes und 30 Minuten auf Beamte des gehobenen Diens-
tes.

[I.2.  Umsetzung von EU-Recht
Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 geht nicht Gber eine 1:1 Umsetzung hinaus.

I1.3. Evaluierung

Der Gesetzentwurf sieht eine quantitative Evaluation der nationalen Gewahrleistungsmarke
und der neuen Transitregelung 5 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vor, um den
damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu Gberprifen.

1. Votum

Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens detailliert, nachvollziehbar und
plausibel dargestellt. Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines ge-setzli-
chen Auftrags deshalb keine Einwande gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vor-
liegenden Regelungsvorhaben.

Dr. Ludewig Dr. Holtschneider

Vorsitzender Berichterstatter
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemél Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1.  Zu Artikel 1 Nummer 105a — neu — (§ 140 Absatz 2a — neu — MarkenQG)
In Artikel 1 ist nach Nummer 105 folgende Nummer einzufiigen:

,105a. In § 140 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefligt:

»(2a) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Anspriiche auf Unterlassung kdnnen
einstweilige Verfiigungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und
940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.* ¢

Begriindung:

Seit einiger Zeit wird von einigen Oberlandesgerichten in Markensachen im einstweiligen Verfiigungsver-
fahren die im Wettbewerbsrecht geltende sogenannte Dringlichkeitsvermutung des § 12 Absatz 2 UWG
nicht mehr angewendet mit der Begriindung, es fehle mangels planwidriger Regelungsliicke an der Grund-
voraussetzung einer analogen Anwendung.

Dies hat zur Folge, dass ein Antragsteller, der im Wege der einstweiligen Verfiigung gegen eine Markenver-
letzung vorgehen mdchte, nicht nur die Einhaltung einer von der Rechtsprechung vorgegebenen Frist (zum
Beispiel in Miinchen in der Regel ein Monat) darlegen und glaubhaft machen muss, sondern dariiber hinaus
vortragen und glaubhaft machen muss, warum die Sache selbst eilbediirftig ist. Hierfiir geniigt insbesondere
die Tatsache, dass auf eine Abmahnung hin keine stratbewehrte Unterlassungserklarung abgegeben wurde,
nicht, da dies nur eine Voraussetzung flir den Verfiigungsanspruch, nicht fiir den Verfiigungsgrund ist.

Problematisch ist dies in all den Féllen, in denen die Verletzungshandlung — insbesondere nach einer zuvor
erfolgten Abmahnung — vor dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung eingestellt wurde (Bei-
spiel: die markenverletzende Artikelbeschreibung eines in einem Online-Portal angebotenen Produkts wird
gedndert). Der Anspruch bleibt in diesem Fall bestehen, doch die Eilbediirftigkeit erscheint zumindest frag-
lich. Soweit ersichtlich, wird diese Konstellation auch von den Gerichten, die eine analoge Anwendung des
§ 12 Absatz 2 UWG im Markenrecht ablehnen, unterschiedlich behandelt mit der Folge, dass einige Gerichte
gleichwohl den Verfligungsgrund groBziigig bejahen, andere hingegen strenger sind, ohne dass fiir eine der-
artige Differenzierung aus dem Gesetz objektive Kriterien erkennbar wéren. Hinzu kommt, dass der An-
spruchsteller, wenn er gegen die gleiche Markenverletzung auch aus § 5 Absatz 2 UWG vorgehen kann, sich
im Verfiigungsverfahren trotz Beendigung der Verletzungshandlung auf die Dringlichkeitsvermutung des
§ 12 Absatz 2 UWG berufen kann, wenn er seinen Anspruch auf das UWG stiitzt (vergleiche zum Ganzen
Meinhardt, GRUR-Prax 2015, S. 27).

Diese Situation erscheint insgesamt sehr unbefriedigend. Eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen
Rechtsprechung der Oberlandesgerichte durch den Bundesgerichtshof ist mangels dessen Zustindigkeit im
Verfligungsverfahren nicht moglich.

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick darauf, dass ein Grofiteil von einfacher gelagerten Markenfillen
in der Praxis schnell und effektiv im einstweiligen Verfligungsverfahren abschlieend gelost werden kann,
erscheint es angezeigt, eine dem § 12 Absatz2 UWG entsprechende Regelung ausdriicklich auch in das
Markengesetz aufzunehmen.
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Anlage 4

Gegenidullerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung duflert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Artikel 1 Nummer 105a -neu- (§ 140 Absatz 2a -neu- MarkenG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates priifen. Sie weist jedoch darauf hin, dass er {iber den
Zweck des MaMoG, die EU-Markenrechtsrichtlinie umzusetzen, hinausgeht.
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