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staaten lGiber die Marken



ZUSAMMENFASSUNG

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
tiber die Marken ist Teil einer umfassenden europdischen Markenrechtsreform,
durch welche die Koexistenz der verschiedenen nationalen europdischen Marken-
systeme geférdert und in ein kohdrentes System von nationalen und unionswei-
ten Markenrechten (iberfiihrt wird. Oberstes Ziel ist das ausgewogene Nebenei-
nander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide Markenformen sollen im
Zuge der Reform in ihrer Eigenstdndigkeit gestirkt werden und zugleich nebenei-
nander existieren. Dariiber hinaus verfolgt die Reform eine verstdrkte Kooperati-
on der nationalen Markenédmter untereinander sowie mit dem Amt der Europdii-

schen Union fiir geistiges Eigentum.

Ein weiteres zentrales Anliegen der Markenrechtsreform ist die Einrichtung und
Férderung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der
Eintragung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken sowie die Férderung
von Wachstum und Wettbewerbsféhigkeit. Das Markenrecht ist dariiber hinaus
an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters anzupassen. Die Eintra-
gungsverfahren sind deshalb zu modernisieren und technologisch auf den neus-
ten Stand zu bringen. Erkldrtes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive Bekdmp-
fung der wachsenden Produktpiraterie. Die Statistiken des Zolls und der Europdi-
schen Kommission belegen, dass der Trend mit dem Handel von Piraterie-Waren
ungebrochen anhdlt. Dem soll durch ein Verbotsrecht des Markeninhabers hin-
sichtlich aller zollrechtlichen Situationen, einschliesslich der Durchfuhr, Umla-
dung, Lagerung, voriibergehenden Verwahrung, aktiven Veredelung oder vo-
riibergehenden Verwendung von Waren begegnet werden.

Die Umsetzung der Richtlinie hat eine Abédnderung des Markenschutzgesetzes

sowie der Markenschutzverordnung zur Folge.

ZUSTANDIGES MINISTERIUM

Ministerium fir Inneres, Wirtschaft und Umwelt

BETROFFENE STELLE
Amt fir Volkswirtschaft
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1. AUSGANGSLAGE

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Européischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Marken wurde am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der Européischen
Union verdffentlicht! und war in der Europaischen Union (EU) bis zum 14. Januar
2019 umzusetzen, mit Ausnahme von Art. 45 der Richtlinie (Verfahren zur Erkla-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke), welcher erst bis zum 14. Ja-

nuar 2023 in nationales Recht Gberflihrt sein muss.

Es ist erklartes Ziel der Markenreform, die Koexistenz und Ausgewogenheit der
Markenrechtssysteme auf nationaler und unionsweiter Ebene zu férdern und zu
verfestigen (vgl. Erwdgungsgrund 3). Dariliber hinaus sollen sich die markenrecht-
lichen Regelungen im Sinne der Koharenz und Konsistenz sinnvoll erganzen und
ein stimmiges Gesamtbild von Unionsregelungen und nationalen Markenrechten
ergeben. Abweichende nationale Regelungen sollen indes dort beibehalten wer-
den, wo dies den Bedirfnissen der nationalen Normadressaten und Rechtsre-
gime am ehesten gerecht wird. Um ein vergleichbares Schutzniveau zu erhalten,
ist es erforderlich, dass materiell- und verfahrensrechtliche Regelungen — wo

notwendig — angeglichen werden.

Die Richtlinie zielt auf Rechtssicherheit hinsichtlich des Bestands und Umfangs

der Markenrechte unter Schaffung einer grésstmoglichen Transparenz ab. Zu-

1 ABI. L 336 vom 23.12.2015, S. 1 - 26; im Folgenden als ,Richtlinie” bezeichnet.



dem sollen fur den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke

einheitliche Bedingungen zugrunde gelegt werden.

1.1 Materielle Anforderungen aufgrund der Richtlinie

Eine wichtige materielle Vorgabe der Richtlinie betrifft die Darstellung der Mar-
ke. Das Erfordernis der Darstellung einer Marke mit zwingend grafischen Mitteln
ist aufzugeben und durch einen flexiblen Ansatz zu ersetzen. Somit werden die
zuldssigen Darstellungsmoglichkeiten einer Marke erweitert und es ist kinftig
moglich auch neue, unkonventionelle Markenformen, z.B. Multimediamarken,
Hologramme etc., als Marke einzutragen. Dies bedeutet u.a., dass Zeichen mit
Hilfe von allgemein zugdnglicher Technologie und eben nicht nur mit grafischen
Mitteln dargestellt werden dirfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt,
die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwagungsgrund 13 der Richtlinie). Auf
diese Weise wird das Markenrecht auch an die Erfordernisse eines modernen

Digitalzeitalters angepasst.

Weiter sollen fiir die Bezeichnungen und Klassifizierungen der Waren und Dienst-
leistungen in allen EWR-Mitgliedstaaten dieselben Regeln und Vorgaben gelten.
Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind,
werden gemadss dem im Abkommen von Nizza Uber die internationale Klassifika-
tion von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15.

Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystemen klassifiziert.

Zudem gehort zur Forderung der Wettbewerbsfahigkeit des europdischen Bin-
nenmarktes, dass Markenformen geschaffen werden, die den gednderten Be-
dirfnissen der Marktteilnehmer Rechnung tragen. Darunter fallt auch die Einfiih-
rung von nationalen Gewadhrleistungsmarken, die im Verkehr eine Art und Weise
der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen oder eine

gewisse Glite gewahrleisten.



1.2 Verfahrensrechtliche Erfordernisse aufgrund der Richtlinie

Die EWR-Mitgliedstaaten haben ein effizientes und zligiges Verwaltungsverfah-
ren flr den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke sowie fiir die Erkla-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit bereitzustellen (vgl. Art. 43 Abs. 1 und Art.
45 Abs. 1 der Richtlinie). Auf diese Weise werden unionsweit vergleichbare Ver-

fahrensstandards und Schutzniveaus garantiert.
1.3 Zollrechtliche Anpassungen aufgrund der Richtlinie

Ein wichtiges Anliegen der Richtlinie ist die Starkung des Markenschutzes und in
diesem Zusammenhang die effektive Bekampfung der Produktpiraterie (vgl. Er-
wagungsgrund 21 der Richtlinie). Die Europdische Kommission hatte bereits in
ihrem Richtlinienvorschlag aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum der
Produktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinienvorschlag vom 27.03.2013, COM
(2013) 162 final, S. 7). Einen weiteren Schritt zur effektiven Bekampfung der ho-
he volkswirtschaftliche Schaden verursachenden Produktpiraterie stellt somit die
Einflhrung eines neuen Verbotsrechts eines Markeninhabers hinsichtlich offen-
sichtlich rechtsverletzender Waren im Transit dar. Der Markeninhaber ist nicht
mehr auf Massnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren be-
schrankt, sondern kann, ohne Darlegungs- und Beweislast fur ein drohendes In-
verkehrbringen der Waren im Inland, unter zollamtlicher Uberwachung stehende

Waren bei ihrer Durchfuhr aufhalten.
1.4 Internationale Zusammenarbeit

Die Richtlinie férdert die Zusammenarbeit der nationalen Markenamter unterei-
nander und mit dem Amt der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum (EUI-
PO). Bereits vor der EU-Markenrechtsreform hat das EUIPO das Netzwerk fiir
Europdische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein einheitli-

ches 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 Entstehung, Verwaltung, des

Schutzes und der Loschung von Marken.

2. BEGRUNDUNG DER VORLAGE

Die Vorlage zur Abdnderung des Markenschutzgesetzes (MSchG)? erfasst neben
wenigen Anpassungen an die schweizerische Rezeptionsvorlage vor allem Aban-
derungen, die auf Grund der Umsetzung der Richtlinie vorgenommen werden

mussen.

In der Europaischen Union (EU) war die Richtlinie bis zum 14. Januar 2019 umzu-
setzen, wobei die Umsetzung von Art. 45 der Richtlinie allerdings erst bis zum 14.
Januar 2023 zu erfolgen hat. Die Richtlinie befindet sich in der Ubernahme in das
Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen). Die Um-
setzungsfrist in Liechtenstein richtet sich nach dem Datum des Inkrafttretens des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 27/2020 zur Ubernahme
der Richtlinie in das EWR-Abkommen. Der Landtag hat dem Beschluss Nr.
27/2020 am 4. September 2020 seine Zustimmung erteilt.3

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE

Mit der Umsetzung der Richtlinie sind materiell- und verfahrensrechtliche Ande-
rungen im Markenschutzgesetz notwendig (s. Kap. 1.1 bis 1.4). Materiell-
rechtlicher Schwerpunkt ist dabei der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als

Eintragungsvoraussetzung. Da das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit ei-

Gesetz vom 12. Dezember 1996 tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz; MSchG), LGBI. 1997 Nr. 60.

3 vgl. Bericht und Antrag Nr. 63/2020.



ner Marke kiinftig keine Voraussetzung mehr fiir ihre Eintragung darstellt, kann
ein Zeichen in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zuganglicher
Technologie dargestellt werden. Es kommt auf eine eindeutige, prazise, in sich
abgeschlossene, leicht zugangliche, verstandliche, dauerhafte und objektive Dar-
stellung an. Mit dieser Anderung wird es kiinftig leichter sein, unkonventionelle
Marken zu schiitzen. War doch gerade die mangelnde grafische Darstellbarkeit
der Grund, warum Geruchs- und Geschmacksmarken an der Registrierung ge-
scheitert sind. Wurde dem Geruch einer reifen Erdbeere der markenrechtliche
Schutz noch verwehrt (EuG 27.10.2005, T-305/04), so kann es in Zukunft durch-
aus moglich sein, solche Gerliche registrieren zu lassen. Doch nicht nur Geruchs-
und Geschmacksmarken werden von dieser Novellierung profitieren, sondern
auch Klangmarken. Bei Klangmarken wird statt der Einreichung von Transkriptio-

nen die Einreichung von Klangdateien ausreichen.

Zu den weiteren wesentlichen Neuerungen zdhlt insbesondere die Erweiterung
der Eintragungshindernisse. Eine Marke kann zusatzlich von der Eintragung aus-
geschlossen oder fiir nichtig erkldart werden, wenn sie mit einer alteren Marke
identisch ist oder Ahnlichkeit zu dieser aufweist. Verfahrensrechtlicher Schwer-
punkt sind die neu vor dem Markenamt zu fiihrenden Verfahren, wie das Ver-

falls- und Nichtigkeitsverfahren sowie das Widerspruchverfahren.

4. ERLAUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN

Abdnderung Markenschutzgesetz

Zu Art. 1 Abs. 2 und Abs. 3 — Begriff

Abs. 2 setzt Art. 3 der Richtlinie um. Art. Art. 1 Abs. 2 MSchG beinhaltet bereits
konkrete Ausfiihrungen, was als Marken eingetragen werden kann. Abs. 2 soll
den Richtlinienvorgaben entsprechen, wonach die Formulierung erginzt und

erweitert wird. Dabei ist (weiterhin) auch eine Verbindung dieser Elemente un-
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tereinander oder mit Farben erfasst. Die wesentlichste Erganzung ist die Mog-

lichkeit, dass auch Klange als Marke geschiitzt werden kénnen.

Abs. 3 setzt Art. 3 Bst. b der Richtlinie um. Diese Bestimmung legt die Darstel-
lungsfahigkeit von Marken im Markenregister sowie die Bestimmbarkeit als Vo-

raussetzung fir die Markenregistrierung fest.

Zu Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 — Absolute Ausschlussgriinde

Abs. 1 setzt Art. 4 Abs. 1 Bst. a — | der Richtlinie um und erweitert sohin Art. 2 mit
den entsprechenden Richtlinienvorgaben. Konkret bedeutet dies beispielsweise,
dass der bisherige Bst. b MSchG neu in Bst. e aufgrund der Richtlinie eine Kon-
kretisierung, aber materiell keine Abdnderung erfahrt; der derzeitige Bst. ¢
MSchG wird mit Bst. g richtliniengetreu aufgenommen und verweist so direkt auf
den Ausschlussgrund der Tauschung Uber geografische Herkunft. Ebenso werden
die absoluten Schutzhindernisse um Tatbestdnde erganzt betreffend die Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Weine, garan-
tiert traditionelle Spezialitdten und Sortenbezeichnungen. Nach Erwagungsgrund
15 bezweckt die Richtlinie einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geo-
grafischen Angaben, geschiitzten traditionellen Bezeichnungen fiir Weine und

garantiert traditionelle Spezialitdten auf nationaler und européischer Ebene.

In Abs. 2 wird festgehalten, dass Abs. 1 Bst. b, c und d keine Anwendung findet,
wenn sich die Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Damit

wird Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie umgesetzt.

Zu Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 — Relative Ausschlussgriinde

Einleitend ist festzuhalten, dass bei den relativen Ausschlussgriinden der Schutz-
ausschluss nicht im fir die Markenregistrierung angemeldeten Zeichen selbst
liegt, sondern in einer bereits eingetragenen Marke begriindet ist. Diese relati-

ven Ausschlussgriinde schiitzen die Interessen der Inhaber dlterer Marken, in-
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dem sie ihnen ermdoglichen, gegen jlingere Zeichen vorzugehen, die keinen geni-
genden Abstand von der eigenen Marke wahren. Da relative Ausschlussgriinde
einzig dem Schutz von einzelnen Interessen dienen, liegt es ausschliesslich im
Belieben des betroffenen Markeninhabers, einen solchen Ausschlussgrund gel-
tend zu machen. Die Beachtung relativer Ausschlussgriinde setzt deshalb immer
einen entsprechenden Antrag des Inhabers der dlteren Marke in einem Wider-
spruchs-, Verletzungs- oder Ungiiltigkeitsverfahren voraus. Das AVW prift wei-
terhin im Eintragungsverfahren nur, ob absolute, nicht aber relative Ausschluss-
griinde vorliegen (s. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Relative Ausschlussgriinde werden

auch nach erfolgter Markeneintragung nicht von Amtes wegen berticksichtigt.

Abs. 1 setzt Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie um und betrifft relative Ausschluss-
grinde. Aufgrund der Richtlinienvorgaben wird der bisherige Art. 3 mit weiteren
relativen Ausschlussgriinden entsprechend der Richtlinie ergdnzt. Die Bestim-
mungen definieren Zeichen und Marken, die vom Markenschutz ausgeschlossen
sind oder im Falle der Eintragung der Nichtigkeit unterliegen. Diese Bestimmung
kommt in Widerspruchsverfahren sowie bei zivilrechtlicher Nichtigkeits- bzw.

Ungiultigkeits- und Verletzungsklage zur Anwendung.

Abs. 3 Satz 1 setzt Art. 5 Abs. 2 Bst. ¢ der Richtlinie um. Zu den Ausschlussgriin-
den nach diesem Gesetz gehdren auch die absoluten Ausschlussgriinde, auf die
sich nicht nur der Inhaber der dlteren Marke berufen kann. Daher muss explizit
auf die Ausschlussgriinde nach diesem Artikel (also auf die relativen Ausschluss-
griinde) verwiesen werden. Mit Satz 2 wird Art. 5 Abs. 3 Bst. ¢ ii umgesetzt. Da
neu auch altere Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben einen rela-
tiven Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d bilden, diese jedoch keine dlteren
Marken sind, muss in Art. 3 Abs. 3 eine entsprechende Fallunterscheidung erfol-

gen.

Mit Abs. 4 wird Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie umgesetzt.
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Zu Art. 4 — Agenten- oder Vertretermarke

Die Richtlinie fuhrt den Begriff der Agentenmarke ein. Dieser Begriff wird im
Markenrecht in der Regel in Zusammenhang fiir Marken verwendet, die von ei-
nem Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung ein-
getragen wurden. Der bisherige Art. 4 sah sinnvollerweise auch eine Regelung fiir
den Wegfall der zuvor erfolgten Zustimmung vor. Der bisherige Zusatz soll erhal-
ten bleiben. In beiden Anwendungsfallen hat der Agent oder Vertreter die Mog-

lichkeit, seine Handlungsweise zu rechtfertigen.

Zu Art. 4a - Anspriiche gegen Agenten und Vertreter

Art. 4a setzt Art. 13 der Richtlinie um. Nach Abs. 1 ist der Markeninhaber berech-
tigt, sich entweder der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertre-
ter zu widersetzen oder er kann die Ubertragung der Eintragung der Marke zu

seinen Gunsten verlangen.

Abs. 2 hilt fest, dass Abs. 1 nicht zur Anwendung gelangt, wenn Rechtfertigungs-

grinde vorliegen. Hiermit wird Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 3 setzt Art. 26 der Richtlinie um und hélt fest, dass Abs. 1 auch fiir Marken-

anmeldungen gilt.

Zu Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b — Benutzung der Marke

Abs. 2 Bst. a und b setzen Art. 16 Abs. 5 der Richtlinie um. Der bisherige Abs. 2
MSchG wird entsprechend der Richtlinie umformuliert. Somit gilt eine Marke
auch als benutzt, wenn sie in einer Form erfolgt, die von der Eintragung ab-
weicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird
(Bst. a) oder wenn das Anbringen der Marke auf Waren oder der Verpackung

ausschliesslich fur den Export erfolgt (Bst. b).
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Zu Art. 12 Abs. 1 und Abs. 4 — Folgen der Nichtbenutzung

Abs. 1 setzt Art. 16 Abs. 1 und 2 um. Die Konsequenz, die das Gesetz fiir die
Nichtbenutzung vorsieht, liegt nach Art. 12 Abs. 1 darin, dass der Inhaber sein
Markenrecht nicht mehr geltend machen kann. Die Bestimmung legt gleichzeitig
fest, dass diese Folge nur eintritt, wenn die Nichtbenutzung einen ununterbro-
chenen Zeitraum von mehr als fiinf Jahren umfasst, wobei diese Frist beim Vor-
liegen berechtigter Griinde (z.B. Wettbewerbsverbote oder staatliche Massnah-
men, wie Einfuhrbeschrankungen oder Verkaufsverbote) fur die Nichtbenutzung
langer sein kann. Das Gesetz selbst definiert berechtigte Griinde nicht, dies wird
den Gerichten Uberlassen. Allgemein wird festgehalten, dass nur solche Griinde
die Nichtbenutzung zu rechtfertigen vermogen, die ausserhalb der Einflusssphére

des Markeninhabers liegen.

Abs. 4 beschreibt den Fall der flinfjahrigen Nichtbenutzung einer Marke und
setzt damit Art. 17 der Richtlinie um. Auf Verlangen hat der Markeninhaber den
Nachweis zu erbringen, dass die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor dem
Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die sie eingetragen ist und auf die sich die Klage stiitzt, ernsthaft be-

nutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fir die Nichtbenutzung vorliegen.

Zu Art. 12a — Verfall
Art. 12a setzt Art. 19 bis 21 der Richtlinie um.

Abs. 1 sieht den Verfall einer Marke vor, wenn eine Nichtbenutzung der Marke
vorliegt. Die Nichtbenutzung der Marke bewirkt den Ausschluss von Anspriichen
des Markeninhabers gegeniiber Dritten. Der Inhaber einer eingetragenen Marke
kann gegen Dritte markenrechtliche Anspriiche nicht geltend machen, wenn die
Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs
nicht benutzt worden ist. Der Benutzungszwang fir markenrechtliche Anspriiche

gegen Dritte findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, Waren oder


http://www.jura-basic.de/aufruf.php?file=17&art=6&find=Marke
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Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Fiir eine rechtserhaltende Benutzung ist erforderlich, dass die
Marke in Gblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise fiir die Ware oder Dienst-
leistung verwendet wird, flr die sie eingetragen ist. Mit der Einfliihrung von Art.

12 wird Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 2 regelt, dass der Verfall einer Marke nicht geltend gemacht werden kann,
wenn nach Ende des Zeitraums von fiinf Jahren und vor Stellung des Antrags auf
Verfallserklarung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder auf-

genommen wurde. Damit wird Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 3 setzt Art. 19 Abs. 3 um und enthalt die Bestimmung, dass die nach Abs. 2
grundsatzlich zu beachtende Benutzung unter bestimmten Voraussetzungen un-
berlicksichtigt bleibt. Werden die Vorbereitungen fiir eine erstmalige oder er-
neute Benutzung erst aufgenommen, nachdem der Markeninhaber Kenntnis da-
von erhalten hat, dass ein Antrag auf Verfall gestellt werden konnte, ist diese

Benutzung nicht zu beachten.

Abs. 4 setzt Art. 20 der Richtlinie um. Dabei werden mit Bst. a und b weitere Ver-
fallsgriinde aufgefiihrt, wie beispielsweise, wenn die Benutzung der Marke in

einer Form erfolgt, durch die das Publikum irregefiihrt werden kénnte.

Abs. 5 beschrankt den Eintritt des Verfalls auf den Teil des Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses, fiir den die Marke nicht benutzt wurde. Mit dieser Rege-

lung wird Art. 21 der Richtlinie umgesetzt.

Zu Art. 12b — Beschrankung der Wirkung der Marke

Abs. 1 nennt die Voraussetzungen, unter welchen der Markenrechtsinhaber ei-
nem Dritten die Benutzung identischer oder dhnlicher Zeichen nicht untersagen
darf. Dies stellt eine Beschrdankung des Markenrechts dar. Mit Bst. a werden Na-

men natirlicher Personen bericksichtigt. Bst. b nimmt auf identische oder dhnli-
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che Zeichen Bezug, denen entweder die Unterscheidungskraft fehlt oder die zur
Angabe Uber Merkmale und Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen
dienen. Bst. ¢ macht die Benutzung fremder Marken im Rahmen des Vertriebs
von Zubehor oder Ersatzteilen fiir Produkte fremder Markenrechtsinhaber mog-
lich. Mit Abs. 1 wird der Bestimmung von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie nachge-

kommen.

Abs. 2 setzt fur die Anwendung des Abs. 1 voraus, dass die Benutzung fremder
Marken den anstdandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht

und setzt Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie um.

Zu Art. 12c — Verwirkung von Anspriichen

Art. 12c setzt Art. 9 der Richtlinie um. Abs. 1 verbietet es Markenrechtsinhabern,
Dritten die Benutzung einer jingeren Marke zu untersagen, wenn die Benutzung
mindestens funf Jahre bei Kenntnis des Markeninhabers der dlteren Marke statt-

fand.

Abs. 2 sieht vor, dass der Markeninhaber der jlingeren Marke kein Recht aus Abs.

1 ableitet, um die Benutzung der dlteren Marke zu verbieten.

Zu Art. 13 Abs. 2 bis 8 — Ausschliessliches Recht, Ersch6pfungsgrundsatz

Abs. 2 setzt Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie um. In den Bst. a bis ¢ wird aufgefiihrt,
wann der Markeninhaber Dritten verbieten kann, das Zeichen zu benutzen. Dies
ist der Fall, wenn Identitdt mit der Marke sowie der Waren oder Dienstleistung
besteht (Bst. a); wenn aufgrund Identitit oder Ahnlichkeit mit der Marke sowie
Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr besteht (Bst. b); oder wenn
die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung einer im Inland bekannten

Marke ausgenutzt wird (Bst. c).
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Abs. 3 setzt Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie um. Dieser Absatz entspricht weitgehend
der bisherigen Bestimmung in Abs. 2 und erféhrt eine Ergédnzung mit Bst. fund g

aufgrund der Vorgaben der Richtlinie.

Abs. 4 entspricht dem bisherigen Abs. 2a. Abs. 5 bis Abs. 7 entsprechen den bis-
herigen Abs. 4 bis 6. Abs. 8 setzt Art. 11 der Richtlinie um und verbietet die An-
wendung der vorhergehenden Absatze explizit fir Aufmachungen, Verpackungen
oder andere Kennzeichnungsmittel, wobei dies weit auszulegen ist, so dass auch
Etiketten, Anhanger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise erfasst

sind.

Zu Art. 17 Abs. 5 — Ubertragung
Mit Einfligung des Abs. 5 wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die
Bestimmungen des Art. 17 auch fir Markenanmeldungen und nicht nur fir ein-

getragene Marken.

Zu Art. 19 - Lizenzen

Mit der Anpassung von Abs. 1 wird Art. 25 Abs. 1 der Richtlinie umgesetzt. Dem-
nach kann die Marke fir alle oder fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistun-
gen, fir die die Marke beansprucht wird, Gegenstand von ausschliesslichen oder
nicht ausschliesslichen Lizenzen fir das liechtensteinische Gebiet insgesamt oder

einen Teil dieses Gebiets sein.

Abs. 2 fuhrt aus, welche Moglichkeiten der Markeninhaber hat, um seine Rechte
aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend zu machen. Diese Bestimmung

setzt Art. 25 Abs. 2 der Richtlinie um.

Abs. 3 setzt Art. 25 Abs. 3 der Richtlinie um. Der Lizenznehmer kann Klage wegen
Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung des Inhabers erheben. Abweichend
von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschliesslichen Lizenz Klage wegen Verlet-

zung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach férmlicher Auffor-
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derung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung

der Marke erhoben hat.

Mit Abs. 4 wird dem Lizenznehmer die Moglichkeit eingerdumt, einer vom Mar-
keninhaber erhobenen Verletzungsklage beizutreten, um Schadenersatz geltend

zu machen. Diese Bestimmung entspricht Art. 25 Abs. 4 der Richtlinie.

Abs. 5 entspricht materiell-rechtlich der bisherigen Bestimmung in Art. 19 Abs. 2.

Diese Bestimmung setzt Art. 25 Abs. 5 der Richtlinie um.

Mit Abs. 6 wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die Bestimmungen
des Art. 19 auch fir Markenanmeldungen und nicht nur fiir eingetragene Mar-

ken.

Art. 20 Abs. 3 — Nutzniessung und Pfandrecht; Zwangsvollstreckung
Mit Einfigung des Abs. 3 wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die
Bestimmungen des Art. 20 auch fir Markenanmeldungen und nicht nur fir ein-

getragene Marken.

Zu Art. 23 - Kollektivmarke
Abs. 1 beschreibt die Eintragungsmoglichkeit einer Kollektivmarke. Die Anpas-
sung in Art. 23 entspricht der Umsetzung von Art. 27 Bst. b und Art. 29 Abs. 2

und 3 der Richtlinie.

Abs. 2 setzt juristische Personen des offentlichen Rechts den Verbanden mit
Rechtspersonlichkeit gleich. In Liechtenstein bestand bereits vor Umsetzung der
Richtlinie die Moglichkeit, Kollektiv- bzw. Garantiemarken einzutragen. Es erfolgt

lediglich eine sprachliche Anpassung an die Richtlinie.

Zu Art. 24 Abs. 3 — Markenreglement
Abs. 3 des bisherigen Art. 24 halt rudimentar fest, was das Reglement der Kol-

lektivmarke zu beinhalten hat. Gemass Art. 30 Abs. 3 der Richtlinie sind bestimm-



18

te Mindestinhalte vorgegeben. Mit der umfassenden Aufzahlung in Art. 24 Abs. 3
wird Art. 30 der Richtlinie Rechnung getragen. Somit hat das Reglement der Kol-
lektivmarke mindestens Name und Sitz des Verbandes (Bst. a ), Zweck und Ver-
tretung des Verbandes (Bst. b), Voraussetzungen fir die Mitgliedschaft (Bst. c),
Angaben (iber den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Perso-
nen (Bst. d), die Bedingungen fiir die Benutzung der Kollektivmarke (Bst. e) und
Angaben (ber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen

der Kollektivmarke (Bst. f) zu enthalten.

Zu Art. 25a — Anderungen des Reglements
Mit Art. 25a werden die Richtlinienvorgaben des Art. 33 im Gesetz aufgenom-
men. Gemiss Abs. 1 ist jede Anderung des Reglements dem Amt fiir Volkswirt-

schaft mitzuteilen.

Weiter verweist Abs. 2 darauf, dass die Anderungen im Markenregister aufzu-

nehmen sind.

Nach Abs. 3 wird die Anderung des Reglements erst zu jenem Zeitpunkt wirksam,

zu dem die Anderung im Register aufgenommen wurde.

Zu Art. 28a — Verfall und Léschung einer Kollektivmarke

Mit dem Einschub von Art. 28a wird Art. 35 der Richtlinie umgesetzt. Neben Art.
12a bestehen somit weitere Verfalls- bzw. Loschungsgriinde. Zum einen verfallt
die Kollektivmarke, wenn deren Inhaber nicht mehr besteht (Bst. a). Dies ist z.B.
denkbar, wenn der Verband aufgeldst wird, der Kollektivmarkeninhaber ist. Auch
eine juristische Person des offentlichen Rechts kann durch Auflésung oder Ent-
ziehung der Rechtsfahigkeit enden. Diese Regelung ist in der Praxis wichtig, da
anderenfalls Nutzungsberechtigte, die gemadss Reglement zur Verteidigung der
Marke befugt sind, auch weiterhin gegen Dritte vorgehen kdnnten. Gemass Bst.

b wird die Kollektivmarke 16schungsreif, wenn der Kollektivmarkeninhaber keine
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geeigneten Massnahmen trifft, um eine missbrauchliche Benutzung der Marke zu
verhindern. Gemadss Bst. ¢ besteht ebenfalls ein Verfalls- bzw. Loschungsgrund,
wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist,
bewirkt, dass Gefahr besteht, dass das Publikum irregefiihrt wird. Weiters kon-
nen Anderungen des Reglements, die nicht den Vorschriften des Gesetzes ent-
sprechen, zur Loschungsreife der Kollektivmarke fiihren, sofern nicht das Regle-

ment erneut so gedndert wird, dass es gesetzeskonform wird (Bst. d).

Zu Art. 31 Abs. 2 Bst. c — Entscheid und Eintragung
In Bst. ¢ wird die Erganzung aufgenommen, wonach eine Anmeldung nur dann
amtsseitig zurtickgewiesen wird, wenn die Eignung zur Tauschung oder die Bos-

glaubigkeit ersichtlich ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. g und p).

Zu Art. 31a - Widerspruch

Mit Art. 31a ff. wird ein neues Verfahren aufgrund der Vorgaben der Richtlinie
(Art. 43 f. der Richtlinie) eingefiihrt. Nach Veroffentlichung einer neu eingetrage-
nen Marke haben Inhaber von dlteren Marken die Moglichkeit, Widerspruch ge-
gen die Eintragung einzulegen. Widerspruch kann grundsatzlich erhoben werden,
wenn befirchtet wird, dass Verwechslungsgefahr mit der eigenen angemeldeten
oder eingetragenen Marke besteht. Der Widerspruch muss schriftlich und inner-
halb einer Frist von drei Monaten nach der Verdéffentlichung der Eintragung ein-

gelegt werden (Abs. 1).

Gemass Abs. 2 kann auch Widerspruch aus alteren Kennzeichenrechten erhoben
werden, die durch Anmeldung oder Eintragung (Abs. 2 Bst. a), aus einer noto-
risch bekannten Marke (Abs. 2 Bst. b) oder aufgrund ihrer Eintragung fiir einen
Agenten oder Vertreter des Markeninhabers (Abs. 2 Bst. c) erworben wurden.
Ferner kann der Widerspruch auf eine geschiitzte geografische Angabe und eine
geschiitzte Ursprungsbezeichnung gestiitzt werden (Abs. 2 Bst. d). Der Wider-

spruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veréffentlichung der Eintragung
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beim Amt fir Volkswirtschaft schriftlich mit Nennung der Widerspruchsgriinde
einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist die Widerspruchsgebihr zu entrichten

(Abs. 3).

Aufgrund von Abs. 4 kann Widerspruch ebenfalls auf Grundlage mehrerer dlterer
Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehoren. Sollte
Widerspruch erhoben werden, wird dem Markeninhaber vom Amt fiir Volkswirt-
schaft eine Mitteilung zugestellt und er wird aufgefordert, sich innerhalb von
einem Monat zu &dussern (Abs. 5). Wird seitens des Markeninhabers kein Ein-
spruch gegen den Widerspruch erhoben, wird die Marke fiir diejenigen Waren
und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, geléscht und der
Widerspruch gilt als abgeschlossen. Wird jedoch Einspruch erhoben, teilt das
Amt fur Volkswirtschaft dies dem Widersprechenden mit und gibt diesem wiede-
rum Gelegenheit, innerhalb von zwei Monaten den Widerspruch zu begriinden
(Abs. 6). Um eine giitliche Einigung zu ermdglichen, wird den am Widerspruchs-
verfahren beteiligten Parteien auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindes-

tens 2 Monaten eingeraumt. (Abs. 7).

Zu Art. 31b - Einrede mangelnder Benutzung

Marken und damit auch Widerspruchsmarken soll nur dann zur Rechtsdurchset-
zung verholfen werden, wenn sie rechtserhaltend benutzt werden oder, falls sie
nicht rechtserhaltend benutzt werden, die Beniltzungsschonfrist noch nicht ab-
gelaufen ist oder wichtige Griinde fir die Nichtbenutzung vorliegen. Die Frage
der rechtserhaltenden Benutzung bzw. der Nichtbenutzung bestimmt sich nach
der im Markenregister eingetragenen Marke und dem dort eingetragenen Wa-
ren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis. Die Rechtslage zur rechtserhaltenden
Benutzung im Sinne von Art. 11 MSchG gilt auch im Rahmen des Widerspruchs-

verfahrens.
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Zu Art. 31c - Entscheidung iiber den Widerspruch

Kann auf einen Widerspruch eingetreten werden und wird das Widerspruchsver-
fahren auch nicht gegenstandslos oder mittels Vergleichs erledigt, wird der Wi-
derspruch vom Amt fiir Volkswirtschaft entweder abgewiesen oder ganz oder
teilweise gutgeheissen, was zur ganzen oder teilweisen Léschung der Eintragung

der widersprochenen Marke fiihrt.

Zu Art. 31d — Parteienentschadigung

Gemadss Art. 31d hat das Amt fir Volkswirtschaft mit dem Entscheid tber den
Widerspruch zu bestimmen, ob und in welchem Ausmass die unterliegende Par-
tei der obsiegenden Partei die Kosten zu ersetzen hat. Die vollstandig bzw. weit-
gehend unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten zu tragen und
der vollstandig bzw. weitgehend obsiegenden Partei eine Parteienentschadigung
zu entrichten. Das Widerspruchsverfahren soll einfach, rasch und kostenglinstig

sein.

Zu Art. 32 Bst. d — Voraussetzungen

Mit Art. 32 Bst. d wird ergdnzend eingefiigt, dass das Amt fur Volkswirtschaft
eine Markeneintragung ganz oder teilweise 16scht, wenn ein Antrag auf Léschung
gutgeheissen wird. Mit dieser Regelung wird die Anpassung an die schweizeri-

sche Rezeptionsvorlage vorgenommen.

Zu Art. 32a — Antrag
Mit Art. 32a wird Art. 45 der Richtlinie umgesetzt. Abs. 1 eréffnet jeder Person
die Moglichkeit beim Amt fiir Volkswirtschaft einen Antrag auf Erklarung des

Verfalls (Art. 12a) zu stellen (Abs. 1).

Mit Abs. 2 wird die Moglichkeit eingefiihrt, die Eintragung einer Marke ebenfalls

auf Antrag fiir nichtig zu erklaren, wenn die Marke nicht eingetragen hatte wer-
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den dirfen u.a. weil sie den Erfordernissen des Art. 2 nicht genligt bzw. weil ein

alteres Recht im Sinne von Art. 3 besteht.

Zu Art. 32b — Verfahren
Art. 32b regelt das Verfalls- bzw. Nichtigkeitsverfahren. Sohin ist nach Abs. 1 der
Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit schriftlich beim Amt fir

Volkswirtschaft einzubringen. Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben.

Abs. 2 fihrt aus, dass der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit
gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, fir die
die strittige Marke eingetragen ist, gerichtet sein kann. Damit wird Art. 45 Abs. 5

der Richtlinie umgesetzt.

Gemass Abs. 3 kann der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit
wegen absoluter Schutzhindernisse von jeder natirlichen oder juristischen Per-
son gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeu-
gern, Dienstleistungsunternehmern, Handlern oder Konsumenten, der am Ver-
fahren beteiligt sein kann. Diese Regelung dient der Umsetzung von Art. 45 Abs.

4 Bst. a.

Abs. 4 halt zusatzlich fest, dass der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen
des Bestehens &dlterer Rechte vom Inhaber der in den Art. 3 und 4 genannten
Rechte und von Personen, die gemadss dem einschldgigen Recht zur Ausiibung
der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden

Rechte berechtigt sind, gestellt werden kann.

Wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt, so stellt
das Amt fiir Volkswirtschaft dem Markeninhaber eine Mitteilung hieriiber zu und
fordert ihn auf, sich innerhalb von einem Monat nach der Zustellung zu dem An-

trag zu dussern (Abs. 5).
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Erhebt der Markeninhaber gegen die Loschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit
keinen Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird der Verfall oder
die Nichtigkeit erklart, die Eintragung fur diejenigen Waren und Dienstleistungen,
gegen die sich der Antrag richtet, geloscht und das Verfalls- oder Nichtigkeitsver-
fahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit
fristgemadss Einspruch erhoben, so teilt das Amt flr Volkswirtschaft dem Antrag-
steller den Einspruch mit. Das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren wird nur fort-
gesetzt, wenn innerhalb eines Monats die Gebiihr zur Weiterverfolgung des Ver-
falls- oder Nichtigkeitsverfahrens gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfalls- oder

Nichtigkeitsverfahren als abgeschlossen (Abs. 6).

In Abs. 7 findet sich eine Regelung zur Einrede der Nichtbenutzung, welche der
Umsetzung des Art. 46 der Richtlinie dient. Danach hat der Inhaber einer einge-
tragenen dlteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jlingeren Marke den
Nachweis zu erbringen, dass die dltere Marke in den fiinf Jahren vor dem Antrag
auf Nichtigerklarung fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
ist, und die als Begriindung fir den Antrag auf Nichtigerklarung angefiihrt wer-
den, ernsthaft benutzt worden ist, oder dass berechtigte Griinde fiir die Nicht-
benutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerkla-
rung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem friiheren Anmelde-

oder Prioritatstag stitzt.

Abs. 8 regelt die Rechtsnachfolge und halt fest, dass wenn das durch die Eintra-
gung der Marke begriindete Recht auf einen anderen Ubertragen worden oder
Ubergegangen ist, die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfol-

ger wirksam und vollstreckbar ist.

Zu Art. 34 - Fihrung des Registers; elektronischer Behérdenverkehr
Im Bereich des Markenrechts gehort der elektronische Behérdenverkehr immer

mehr zum Rechtsalltag. Grundlage dafiir stellen bereits heute verschiedene Best-



24

immungen in der Markenschutzverordnung dar. Um die elektronische Kommuni-
kation mit der Behdrde und eine kiinftige elektronische Verwaltung der Schutz-
rechte auf eine formelle gesetzliche Grundlage zu stellen, wird Art. 34 entspre-

chend ausgebaut.

Zu Art. 37 — Nachforschungen

Die Moglichkeit, dass das Amt Nachforschungen fir im liechtensteinischen Mar-
kenregister aktive eingetragene Marken durchfiihrt, scheint nicht mehr notwen-
dig. Aufgrund der Einfliihrung des Online-Markenregisters im Jahre 2014 sind die
Antrage fir Markenrecherchen stark zuriickgegangen. In den Jahren 2014 bis
2018 waren es jahrlich nicht mehr als 30 Antrage. In den Jahren zuvor war die
Anzahl mit bis zu 60 Antragen im Durchschnitt/Jahr um ein Vielfaches héher.
Dieser Rickgang begriindet sich darin, dass Interessierte im Online-
Markenregister selbst Recherchen kostenfrei durchfiihren kénnen. Weiters ist
festzuhalten, dass mit der zusitzlichen Uberfiihrung aller aktiven liechtensteini-
schen Marken ins TM-View im Jahr 2019, dem Online-Markenregister des EUIPO,
ebenfalls eine eigenstdndige kostenlose Markenrecherche moglich ist, welche
sogar Uber den liechtensteinischen Schutzbereich hinausgeht. Mit dieser Uber-
fihrung konnte das Amt einen weiteren Riickgang an Nachforschungsantragen
erkennen, sodass im Jahr 2020 lediglich 10 Antrage gestellt wurden. Neben die-
sem starken Riickgang der Nachfrage ist zu beachten, dass eine auf das liechten-
steinische Territorium beschrankte Recherche fiir den Kunden nicht ausreichend
ist. Des Weiteren ist die Bearbeitung einer Markenrecherche eine anspruchsvolle
und vielschichtige Aufgabe und daher nicht nur zeitintensiv, sondern bedarf re-
gelmassiger Ausiibung. Zudem ist davon auszugehen, dass externe Recherchebi-
ros diese komplexe Arbeit mittlerweile zielfiihrender und kompetenter erledigen

konnen. Aus den aufgefiihrten Griinden soll Art. 37 geléscht werden.
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Zu Art. 38 Abs. 4 Bst. d und e — Weiterbehandlung bei Fristversaumnis
Abs. 4 fiihrt mit Bst. d und e weitere Griinde ein, weshalb eine Weiterbehand-

lung bei Fristversdumnis ausgeschlossen ist.

Zu Art. 43 Abs. 3 bis 8 — Wirkungen der internationalen Registrierung in Liech-
tenstein

Abs. 3 bestimmt den Fristenlauf der Benutzungsfrist von Marken, die mittels in-
ternationaler Registrierung Schutzwirkung in Liechtenstein entfalten, nachdem
die Marke nicht mehr zuriickgewiesen werden kann oder kein Widerspruch mehr
gegen sie erhoben werden kann. Im Falle eines Widerspruchverfahrens beginnt
die Frist ab rechtskraftiger Entscheidung dariber zu laufen oder nachdem der
Widerspruch zuriickgenommen wurde. Abs. 4 beinhaltet Ausfihrungen betref-
fend die Veréffentlichung. Nach Abs. 5 beginnt die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs gegen eine internationale Registrierung mit dem ersten Tag des Monats
zu laufen, der dem Monat der Veroffentlichung in dem vom Internationalen Biro
herausgegebenen Publikationsorgan folgt. Abs. 6 halt fest, dass an die Stelle der
Loschung der Eintragung auch eine Schutzverweigerung treten kann. Nach Abs. 7
tritt an die Stelle der Léschung der Eintragung nach Art. 32a und Art. 32b eine
Ungiiltigkeitserklarung. Abs. 8 flihrt aus, dass das Amt fiir Volkswirtschaft weder

die Schutzverweigerung noch die Ungiiltigerklarung veréffentlicht.

Zu Art. 44 Abs. 2 — Umwandlung einer internationalen Registrierung in ein na-
tionales Eintragungsgesuch

Abs. 2 erklart Widerspriiche fir unzuldssig, die gegen Markeneintragungen ein-
gelegt werden, die vorgenommen werden, da eine internationale Registrierung

in ein nationales Eintragungsgesuch umgewandelt wird.

Zu Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. e — Angemeldete oder eingetragene Marken
In Abs. 1 wird die Begrifflichkeit ,hinterlegt” in ,angemeldet” gedandert. Mit Abs.

2 Bst. e wird die Ubergangsbestimmung dahingehend erginzt, als dass Wider-
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spriche, gegen die Eintragung von Marken, die beim Inkrafttreten dieses Geset-

zes angemeldet waren, unzulassig sind.

Zu . — Anderung von Bezeichnungen

In Abs. 1 soll festgeschrieben werden, dass die Wortfolge ,hinterlegt”, , Hinterle-
gung”, ,Ersthinterlegung” bzw. ,Hinterlegungsdatum®” durch die Bezeichnung
»angemeldet”, ,, Anmeldung”, ,Erstanmeldung” bzw. ,Anmeldedatum®, in der

jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen ist.

In Abs. 2 wird festgehalten, dass die Wortfolge ,Gebrauch”, ,gebrauchen” bzw.
,Nichtgebrauch” durch die Bezeichnung ,Benutzung®, ,benutzt” bzw. ,Nichtbe-

nutzung®, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen ist.

Zu lll. — Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften

Hiermit wird der Verweis auf die Umsetzung der Richtlinie aufgenommen.

Zu V. — Inkrafttreten

Hier wird das Inkrafttreten bestimmt.

5. VERFASSUNGSMASSIGKEIT / RECHTLICHES

Die Vorlage wirft keine verfassungsmassigen Fragen auf.
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6. REGIERUNGSVORLAGE

Gesetz
vom

tiber die Abanderung des Markenschutzgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine

Zustimmung:

Abdnderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 12. Dezember 1996 liber den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben (Markenschutzgesetz; MSchG), LGBI. 1997 Nr. 60, in der gelten-

den Fassung, wird wie folgt abgedndert:

Art. 1 Abs. 2 und 3

2) Marken kénnen insbesondere Worter, einschliesslich Personennamen,
oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der
Ware oder Kldange sein sowie die Verbindungen solcher Elemente untereinander

oder mit Farben.

3) Das Zeichen muss geeignet sein, im Markenregister in einer Weise dar-

gestellt zu werden, dass die zustdndigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehorden
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und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewdhrten Schutzes klar

und eindeutig bestimmen kdnnen.

Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2

1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen

oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigerklarung:

a)
b)

c)

d)

Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfahig sind;
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

Marken, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be-
stimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstel-
lung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen

kénnen;

Marken, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen Ver-
kehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen

Ublich sind;
Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus:

1. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw.

das durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

2. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware,
die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
ist;

3. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw.

das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;
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g)

h)

k)
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Marken, die gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstos-

sen;

Marken, die geeignet sind, das Publikum insbesondere Uber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleis-

tungen zu tauschen;

Marken, die nach liechtensteinischem Recht oder nach internationalen
Ubereinkiinften, denen Liechtenstein angehért, und die Ursprungsbezeich-
nung und geografischen Angaben schiitzen, von der Eintragung ausge-

schlossen sind;

Marken, die nach internationalen Ubereinkiinften, denen Liechtenstein
angehort, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen fir Weine

dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;

Marken, die nach internationalen Ubereinkiinften, denen Liechtenstein
angehort, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitdten dienen, von

der Eintragung ausgeschlossen sind;

Marken, die aus einer im Einklang mit dem liechtensteinischen Recht oder
mit internationalen Ubereinkiinften, denen Liechtenstein angehort, zu Sor-
tenschutzrechten eingetragenen friiheren Sortenbezeichnung bestehen
oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf

Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen;

Marken, die bdsglaubig angemeldet wurden.

2) Abs. 1 Bst. b, c und d findet keine Anwendung, wenn sich die Marke vor

dem Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Eintragung infolge ihrer Benutzung fiir

die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet worden ist, in den be-

teiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
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Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4

1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Fal-

le der Eintragung der Nichtigerklarung, wenn:

a)

b)

d)

sie mit der adlteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistun-
gen, fur die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den
Waren oder Dienstleistungen identisch sind, flr die die dltere Marke Schutz

geniesst;

wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke und der Iden-
titdt oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht,
die die Gefahr einschliesst, dass die Marke mit der dlteren Marke gedank-

lich in Verbindung gebracht wird;

sie mit einer dlteren Marke identisch ist oder dieser ahnlich ist, unabhangig
davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen werden
soll oder eingetragen worden ist, mit denen identisch, denen dhnlich oder
nicht denen ahnlich sind, fir die die dltere Marke eingetragen ist, falls die-
se dltere Marke im Inland bekannt ist und die Benutzung der jlingeren
Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der dlteren Marke
ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beein-

trachtigen wiirde;

eine altere Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe das Recht

verleiht, die Benutzung einer jlingeren Marke zu untersagen.

3) Auf die Ausschlussgriinde nach Abs. 1 Bst. a, b und ¢ kann sich nur der

Inhaber der dlteren Marke berufen, im Falle einer angemeldeten Marke nach

Abs. 2 Bst. a vorbehaltlich ihrer Eintragung. Auf die Ausschlussgriinde nach Abs. 1

Bst. d kann sich nur eine Person berufen, die gemadss dem einschldgigen Recht
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zur Auslibung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe

entstehenden Rechte berechtigt ist.

4) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als dhnlich
angesehen, weil sie in derselben Klasse gemass dem Abkommen vom 15. Juni
1957 von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleis-
tungen fiir die Eintragung von Marken festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-
Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon des-
wegen als undhnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-

Klassifikation erscheinen.

Art. 4

Agenten- oder Vertretermarke

Eine Marke ist ausserdem von der Eintragung ausgeschlossen oder unter-
liegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklarung, wenn der Agent oder Vertreter
des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen
Namen angemeldet hat oder die Marke nach Wegfall der Zustimmung im Regis-
ter eingetragen bleibt, es sei denn, der Agent oder Vertreter rechtfertigt seine

Handlungsweise.

Art. 4a

Anspriiche gegen Agenten oder Vertreter

1) Ist eine Marke fir den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne
dessen Zustimmung eingetragen worden oder ist die Marke nach Wegfall der
Zustimmung im Register eingetragen geblieben, so ist der Markeninhaber be-

rechtigt, eine oder beide der folgenden Optionen in Anspruch zu nehmen:
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a) er kann sich der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertre-

ter widersetzen;

b)  er kann die Ubertragung der Eintragung der Marke zu seinen Gunsten ver-

langen.

2) Die Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgriinde

fir die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.

3) Abs. 1 gilt auch fiir Markenanmeldungen.

Art. 11 Abs. 2 Bst.aund b

2) Als Benutzung der Marke gelten auch:

a) die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen
abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beein-
flusst wird, unabhangig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch

auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;

b) das Anbringen der Marke auf Waren oder der Verpackung ausschliesslich

fir den Export.

Art. 12 Abs. 1 und Abs. 4

1) Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie beansprucht wird, wahrend eines ununterbrochenen
Zeitraums von funf Jahren nach unbeniitztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder,
falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsver-
fahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch

zurlickgenommen wurde, nicht ernsthaft benutzt, so kann er sein Markenrecht
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nicht mehr geltend machen, ausser wenn berechtigte Griinde fiir die Nichtbe-

nutzung vorliegen.

4) Der Markeninhaber kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit ver-
bieten, wie die Rechte des Inhabers nicht nach Art. 12a zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der Verletzungsklage fiir verfallen erklart werden kénnen. Auf Verlangen
des Beklagten hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Mar-
ke innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zu-
sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist
und auf die sich die Klage stutzt, ernsthaft benutzt worden ist oder dass berech-
tigte Grinde fir die Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragungsverfahren

zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fiinf Jahren abgeschlossen ist.

Art. 12a
Verfall

1) Eine Marke wird auf Antrag fur verfallen erklart und geléscht, wenn sie
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie beansprucht wird, nicht ernsthaft benutzt worden ist

und keine berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

2) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach
Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklarung die
Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden

ist.

3) Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbro-
chenen Zeitraums von fiinf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums

von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserklarung begonnen oder
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wieder aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt, sofern die Vorbereitungen
fur die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nach-
dem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfallserkla-

rung gestellt werden kdnnte.

4) Eine Marke wird ferner auf Antrag fiir verfallen erklart und geldscht,

wenn:

a) die Marke infolge des Verhaltens oder der Untétigkeit ihres Inhabers im
geschaftlichen Verkehr zur gebrauchlichen Bezeichnung der Waren oder

Dienstleistungen, fiir die sie beansprucht wird;

b)  die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zu-
stimmung flir die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht
wird, geeignet ist, das Publikum insbesondere (iber die Art, die Beschaffen-
heit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen ir-

rezufihren.

5) Liegt ein Verfallsgrund nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistun-
gen vor, fur die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese

Waren oder Dienstleistungen fir verfallen erklart und gel6scht.

Art. 12b

Beschrinkung der Wirkung der Marke

1) Der Markeninhaber darf einem Dritten nicht untersagen, im geschéftli-

chen Verkehr Folgendes zu benutzen:

a) den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natirliche

Person ist,
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b)  ein mit der Marke identisches Zeichen oder dhnliches Zeichen, dem jegliche
Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein dhnliches
Zeichen als Angabe (ber Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder
Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestim-
mung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ih-

rer Erbringung, oder

c) die Marke 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 ins-
besondere als Zubehor oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforder-

lich ist.

2) Abs. 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Drit-

ten den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Art. 12c

Verwirkung von Anspriichen

1) Der Markeninhaber hat nicht das Recht, die Benutzung einer jlingeren
Marke fur die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, zu unter-
sagen, soweit er die Benutzung der Marke wahrend eines Zeitraums von funf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei
denn, dass die Anmeldung der jingeren Marke bosglaubig vorgenommen wor-

den ist.

2) Im Fall des Abs. 1 kann der Inhaber der jingeren Marke die Benutzung

der dlteren Marke nicht untersagen.
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4. Inhalt und Schranken des Markenrechts

Art. 13 Abs. 2 bis 8

2) Der Markeninhaber hat, vorbehaltlich der von Inhabern vor Anmelde-

zeitpunkt oder Prioritatstag erworbenen Rechte, das Recht, Dritten zu verbieten,

ohne seine Zustimmung im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen fur Waren und

Dienstleistungen zu benutzen, wenn:

a)

b)

das Zeichen mit der Marke identisch ist und fiir Waren oder Dienstleistun-
gen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, fiir die die Marke ein-

getragen ist;

das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr dhnlich ist und fiir Waren
oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder
ihnen dhnlich sind, fir die die Marke eingetragen ist, und flr das Publikum
die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschliesst, dass

das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr dhnlich ist, unabhangig da-
von, ob es fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjeni-
gen identisch sind oder denjenigen dhnlich sind oder nicht dhnlich sind, fir
die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung
der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder

beeintrachtigt;

3) Liegt eine Voraussetzung von Abs. 2 vor, kann der Markeninhaber insbe-

sondere verbieten:

a)

das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
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f)

g)
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unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-

sem Zweck zu besitzen;
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzufiihren;

das Zeichen auf Geschéftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im ge-

schaftlichen Verkehr zu benutzen;

das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als
Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benut-

zen;

das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie
2006/114/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 Uber irrefiihrende und vergleichende Werbung (ABI. L 376 vom
27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

4) Die Anspriche nach Abs. 3 Bst. d stehen dem Markeninhaber auch dann

zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu

privaten Zwecken erfolgt.

5) Der Markeninhaber hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen,

die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit sei-

ner Zustimmung im Inland oder einem der ibrigen EWR-Mitgliedstaaten in den

Verkehr gebracht worden sind.

6) Abs. 5 findet keine Anwendung, wenn sich der Markeninhaber der Be-

nutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware aus berechtig-

ten Griinden widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem

Inverkehrbringen verandert oder verschlechtert sind.
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7) Der Markeninhaber hat nur das Recht, einem Dritten die Benutzung der
Marke flir Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung in einem Land ausserhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden
sind, falls sich aus der Benutzung eine Tauschungsgefahr fiir den inlandischen

Abnehmer ergibt.

8) Der Markeninhaber kann ferner Dritten verbieten, ohne seine Zustim-

mung im geschéftlichen Verkehr:

a) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen auf Auf-
machungen oder Verpackungen oder auf anderen Kennzeichnungsmitteln

wie Etiketten, Anhangern, Aufndahern oder dergleichen anzubringen;

b)  Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, die mit
einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem &ahnlichen Zeichen
versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genann-

ten Zwecken zu besitzen; oder

c)  Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, die mit
einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem dhnlichen Zeichen

versehen sind, ein-, aus- oder durchzufiihren,

wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Auf-
machung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung
von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die

Benutzung des Zeichens nach den Abs. 2 und 3 untersagt ware.

Art. 17 Abs. 5

5) Art. 17 gilt entsprechend fiir Markenanmeldungen.
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Art. 19

Lizenzen

1) Die Marke kann fir alle oder fiir einen Teil der Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die die Marke beansprucht wird, Gegenstand von ausschliesslichen
oder nicht ausschliesslichen Lizenzen fiir das liechtensteinische Gebiet insgesamt

oder einen Teil dieses Gebiets sein.

2) Der Markeninhaber kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenz-

nehmer geltend machen, der hinsichtlich:
a) der Dauer der Lizenz;

b)  der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke benutzt werden

darf;
c) der Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Lizenz erteilt wurde;
d) des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf; oder

e) der Qualitdt der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten

Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstosst.

3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zu-
stimmung des Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer
ausschliesslichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der
Inhaber der Marke nach férmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer

angemessenen Frist Klage wegen Verletzung der Marke erhoben hat.

4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Markeninhaber erhobenen Verlet-

zungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.
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5) Die Lizenz wird auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers
unter Nachweis der Zustimmung des anderen Teils in das Register eingetragen.
Sie erhélt damit Wirkung gegenliber einem spater erworbenen Recht an der

Marke.

6) Art. 19 gilt entsprechend fiir Markenanmeldungen.

Art. 20 Abs. 3

3) Art. 20 gilt entsprechend fiir Markenanmeldungen.

Art. 23

1) Als Kollektivmarken kdnnen von Verbanden mit Rechtspersoénlichkeit alle
als Marke schutzfdhigen Zeichen im Sinne des Art. 1 eingetragen werden, die
geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der
Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen
oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualitat oder ihren sonstigen Eigen-
schaften zu unterscheiden. Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als sol-

che bezeichnet werden.

2) Die juristischen Personen des offentlichen Rechts stehen den im Abs. 1

bezeichneten Verbanden gleich.

Art. 24 Abs. 3

3) Das Reglement der Kollektivmarke muss mindestens enthalten:
a) Name und Sitz des Verbandes;

b) Zweck und Vertretung des Verbandes;
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c) Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft;

d) Angaben (iber den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten

Personen;
e) die Bedingungen fiir die Benutzung der Kollektivmarke; und

f) Angaben Uber die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verlet-

zungen der Kollektivmarke.

Art. 25a

Anderungen des Reglements

1) Jede Anderung des Reglements ist dem Amt fiir Volkswirtschaft mitzutei-

len.

2) Im Fall einer Anderung sind die Art. 24 und 25 entsprechend anzuwen-

den. Die Anderung ist im Markenregister einzutragen.

3) Fir die Zwecke dieses Gesetzes wird die Anderung des Reglements erst

ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung im Register eingetragen ist.

Art. 28a

Verfall und Léschung einer Kollektivmarke

Die Eintragung einer Kollektivmarke wird ausser aus den in Art. 12a ge-

nannten Verfallsgriinden auf Antrag fiir verfallen erklart und geldscht, wenn:
a) der Inhaber der Kollektivmarke nicht mehr besteht;

b) der Inhaber der Kollektivmarke keine geeigneten Massnahmen trifft, um zu
verhindern, dass die Kollektivmarke missbrauchlich in einer den Verbands-

zwecken oder dem Reglement widersprechenden Weise benutzt wird;
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die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist,
bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum irregefiihrt wird;

oder

eine Anderung des Reglements entgegen Art. 25a Abs. 2 in das Register
eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Kollektivmarke
das Reglement erneut so andert, dass der Loschungsgrund nicht mehr be-

steht.

Art. 31 Abs. 2 Bst. c

2) Es weist das Eintragungsgesuch zuriick, wenn:

absolute Ausschlussgriinde nach Art. 2 vorliegen; eine Anmeldung wird
nach Art. 2 Abs. 1 Bst. g oder p nur zurlickgewiesen, wenn die Eignung zur

Tauschung oder die Bosglaubigkeit ersichtlich ist;

1a. Widerspruchsverfahren

Art. 31a

Widerspruch

1) Der Inhaber einer dlteren Marke nach Art. 3 Abs. 1 kann nach der Verof-

fentlichung der Eintragung einer Marke schriftlich gegen die Eintragung der Mar-

ke Widerspruch erheben. Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke kann

auch von Personen erhoben werden, die berechtigt sind, Rechte aus einer ge-

schiitzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschiitzten geografischen Angabe

mit dlterem Zeitrang geltend zu machen.

2) Der Widerspruch kann ausschliesslich darauf gestiitzt werden, dass die

Marke:
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a)  wegen einer dlteren Marke nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a in Verbindung mit Art.

3 Abs. 1 Bst. a bis c;

b)  wegen ihrer Eintragung fiir einen Agenten oder Vertreter des Markeninha-

bers nach Art. 4; oder

c) wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit dlte-

rem Zeitrang in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. d

geldscht werden kann.

3) Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veroffentli-
chung der Eintragung beim Amt fiir Volkswirtschaft schriftlich mit Nennung der
Widerspruchsgriinde einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Wider-

spruchgebiihr zu bezahlen.

4) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines alteren Rechts oder meh-
rerer alterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber

gehoren.

5) Wird ein Widerspruch erhoben, so stellt das Amt fiir Volkswirtschaft
dem Markeninhaber eine Mitteilung hierGiber zu und fordert ihn auf, sich inner-

halb von einem Monat zum Widerspruch zu dussern.

6) Erhebt der Markeninhaber gegen den Widerspruch der Marke keinen
Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird die Marke fur diejeni-
gen Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, ge-
[6scht und das Widerspruchsverfahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den
Widerspruch fristgemass Einspruch erhoben, so teilt das Amt fir Volkswirtschaft
dem Widersprechenden den Einspruch mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb

von zwei Monaten den Widerspruch zu begriinden.
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7) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beidersei-
tigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingerdaumt, um eine gutli-

che Einigung zu ermoglichen.

Art. 31b

Einrede mangelnder Benutzung

Ist der Widerspruch vom Inhaber einer dlteren Marke erhoben worden, so
hat er, wenn der Widerspruchsgegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt,
nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Anmel-
de- oder Prioritatstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemass
Art. 11 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens finf Jah-
ren kein Widerspruch mehr gegen sie moglich war. Bei der Entscheidung werden
nur Waren und Dienstleistungen berticksichtigt, fir die die Benutzung nachge-

wiesen worden ist.

Art. 31c

Entscheidung lber den Widerspruch

Ergibt die Priifung des Widerspruchs, dass er fir alle oder fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen begriindet ist, so wird die Eintragung ganz oder
teilweise geloscht und die Wirkungen der Marke gelten in dem Umfang, in dem
die Marke geldscht worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten. Andernfalls

wird der Widerspruch abgewiesen.
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Art. 31d

Parteientschddigung

Mit dem Entscheid Gber den Widerspruch hat das Amt fir Volkswirtschaft
zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von

der unterliegenden zu ersetzen sind.

Art. 32 Bst. d

Voraussetzungen

Das Amt fur Volkswirtschaft |6scht eine Markeneintragung ganz oder teil-

weise, wenn:

d)  ein Antrag auf Loschung gut geheissen wird.

2a. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Art. 32a

Grundsatz

1) Die Eintragung einer Marke kann auf Antrag nach Art. 12a fiir verfallen

erklart und geléscht werden.

2) Die Eintragung der Marke kann auf Antrag fur nichtig erklart und ge-

[6scht werden, wenn:

a) die Marke nicht eingetragen hatte werde diirfen, weil sie den Erfordernis-

sen des Art. 2 nicht genlgt;

b) die Marke nicht eingetragen hatte werden dirfen, weil ein dlteres Recht im

Sinne des Art. 3 besteht.
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Art. 32b

Verfahren

1) Der Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit ist schriftlich
beim Amt fir Volkswirtschaft zu stellen. Die zur Begriindung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sind anzugeben. Der Antrag ist unzuldssig, soweit lber
denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Be-
schluss oder rechtskraftiges Urteil entschieden wurde. Werden zwischen densel-
ben Beteiligten mehrere Antrage nach Satz 1 gestellt, so kdnnen diese verbun-
den und kann lber diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden wer-

den.

2) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann gegen ei-
nen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, fiir die die stritti-

ge Marke eingetragen ist, gerichtet sein.

3) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit wegen absolu-
ter Schutzhindernisse kann von jeder natirlichen oder juristischen Person ge-
stellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern,
Dienstleistungsunternehmern, Handlern oder Konsumenten, der am Verfahren

beteiligt sein kann.

4) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen des Bestehens élterer
Rechte kann vom Inhaber der in den Art. 3 und 4 genannten Rechte und von Per-
sonen, die gemass dem einschlagigen Recht zur Ausibung der aus einer Ur-
sprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt

sind, gestellt werden.
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5) Wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt,
so stellt das Amt fiir Volkswirtschaft dem Markeninhaber eine Mitteilung hier-
Uber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von einem Monat zu dem Antrag zu

aussern.

6) Erhebt der Markeninhaber gegen die Loschung aufgrund Verfalls oder
Nichtigkeit keinen Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird der
Verfall oder die Nichtigkeit erklart, die Eintragung fir diejenigen Waren und
Dienstleistungen, gegen die sich der Antrag richtet, geldscht und das Verfalls-
oder Nichtigkeitsverfahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den Antrag auf
Verfall oder Nichtigkeit fristgemass Einspruch erhoben, so teilt das Amt fir
Volkswirtschaft dem Antragsteller den Einspruch mit. Das Verfalls- oder Nichtig-
keitsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats die Gebihr zur
Weiterverfolgung des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens gezahlt wird. Ande-

renfalls gilt das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren als abgeschlossen.

7) Ist der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit wegen &lterer Rechte vom
Markeninhaber einer eingetragenen éalteren Marke erhoben worden, so hat er
auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der
letzten finf Jahre vor Antragstellung benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeit-
punkt seit mindestens finf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie moglich war.
Wurde Widerspruch erhoben, werden die flinf Jahre ab dem Zeitpunkt gerech-
net, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechts-
kraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde. Endet der Zeit-
raum von funf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der
Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke in-
nerhalb der letzten fiinf Jahre benutzt worden ist. War die dltere Marke am An-
melde- oder Prioritatstag der jiingeren Marke bereits seit mindestens funf Jahren

eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner
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nachzuweisen, dass die Eintragung der dlteren Marke an diesem Tag nicht fir
verfallen hatte erklart werden kénnen. Bei der Entscheidung werden nur die Wa-
ren oder Dienstleistungen bericksichtigt, fiir die die Benutzung nachgewiesen

worden ist.

8) Ist das durch die Eintragung der Marke begriindete Recht auf einen an-
deren Ubertragen worden oder (ibergegangen, so ist die Entscheidung in der Sa-

che auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar.

Art. 34

Fiihrung des Registers; elektronischer Behérdenverkehr

1) Das Amt fiir Volkswirtschaft fihrt das Markenregister. Dieses kann in

elektronischer Form gefiihrt werden.

2)Das Aktenheft und die Akten kdnnen in elektronischer Form gefiihrt und

aufbewahrt werden.

3) Das Amt fiir Volkswirtschaft kann seine Datenbestdnde insbesondere im
elektronischen Abrufverfahren Dritten zuganglich machen; es kann dafiir ein

Entgelt verlangen.

4) Die Veroffentlichungen des Amtes fiir Volkswirtschaft kénnen in elekt-
ronischer Form erfolgen; die elektronische Fassung ist jedoch nur massgebend,

wenn die Daten ausschliesslich elektronisch vero6ffentlicht werden.

Art. 37

Nachforschungen

Aufgehoben.
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Art. 38 Abs. 4 Bstd und e

4) Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei Versaumnis:
d) der Fristen im Widerspruchsverfahren nach Art. 31a Abs. 3 und 5;

e)  der Fristen im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren nach Art. 32b.

Art. 43 Abs. 3

3) Fir eine internationale Registrierung mit Schutzwirkung in Liechtenstein
wird die Benutzungsfrist der Marke von flinf Jahren von dem Tag an gerechnet,
ab dem die Marke nicht mehr zurlickgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch
mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben, wird die Frist von
dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Ent-
scheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wur-

de.

4) An die Stelle der Veroffentlichung der Eintragung nach Art. 35 Abs. 1 Bst.
a tritt fir international registrierte Marken die Veroffentlichung in dem vom In-
ternationalen Biro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum herausgegebe-

nen Veroffentlichungsblatt.

5) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs nach Art. 31a Abs. 3 gegen eine
internationale Registrierung beginnt mit dem ersten Tag des Monats zu laufen,
der dem Monat der Verdéffentlichung in dem vom Internationalen Biiro heraus-

gegebenen Publikationsorgan folgt.

6) An die Stelle der Loschung der Eintragung nach Art. 31a Abs. 6 und Art.

31c Abs. 1 tritt die Schutzverweigerung.



50

7) An die Stelle der Loschung der Eintragung nach Art. 32a und Art. 32b
Abs. 6 tritt die Ungiiltigerklarung.

8) Das Amt fiir Volkswirtschaft veroffentlicht weder die Schutzverweige-

rung noch die Ungiiltigerklarung.

Art. 44 Abs. 2

2) Widerspriiche gegen die Eintragung von Marken, die nach Abs. 1 ange-

meldet wurden, sind unzulassig.

Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. e

Angemeldete oder eingetragene Marken

1) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes angemeldeten oder eingetrage-

nen Marken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht

2) Abweichend von Abs. 1 gelten jedoch folgende Bestimmungen:

e)  Widerspriiche gegen die Eintragung von Marken, die beim Inkrafttreten

dieses Gesetzes angemeldet waren, sind unzulassig.

Anderung von Bezeichnungen

1) In Art. 3 Abs. 2 Bst. a, Art, 3 Abs. 2 Bst. b, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 18 Abs. 3, Art. 29 Sachtitel, Art. 29 Abs. 2 und 3, Art. 30
Sachtitel, Art. 30 Abs. 1 und 2, Art. 31 Abs. 1 und 2, Art. 37, Art. 43 Abs. 1, Art. 74
Sachtitel, Art. 74 Abs. 1, Art. 74 Abs. 2 Bst. d, Art. 75, Art. 76 ist die Wortfolge
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yhinterlegt”, ,Hinterlegung®, ,Ersthinterlegung” bzw. ,Hinterlegungsdatum®
durch die Bezeichnung ,angemeldet”, ,Anmeldung”, ,Erstanmeldung” bzw.

»2Anmeldedatum®, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen.

2) In Art. 4, Art. 11, Art. 12, Art. 13 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2 Bst. e, Art. 3 Abs.
6, Art. 14 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1, Art. 22, Art. 24, Art. 27, Art. 45
Abs. 3, Art. 45 Abs. 3a, Art. 48, Art. 53 Abs. 3, Art. 60 Sachtitel, Art. 61 Sachtitel,
Art. 61 Abs. 1, Art. 62 Sachtitel, Art. 62 Abs. 1 Bst. a bis c, Art. 76 ist die Wortfol-
ge ,Gebrauch”, ,gebrauchen” bzw. ,Nichtgebrauch” durch die Bezeichnung ,,Be-
nutzung”, , benutzt” bzw. ,Nichtbenutzung” in der jeweils grammatikalisch rich-

tigen Form, zu ersetzen.

3) In Art. 22 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 und Art. 45 Abs. 2 ist die Schreibweise

»geographisch” durch ,geografisch” zu ersetzen.

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 336 vom

23.12.2015, S. 1).
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V.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-
dumsfrist am (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma-

chung.
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(Gesetzgebungsakte)

RICHTLINIEN

RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken

(Neufassung)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)
DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union, insbesondere auf Artikel 114 Absatz 1,
auf Vorschlag der Europdischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),
gemifl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3,
in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Richtlinie 2008/95/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (}) sollte in einigen Punkten gedndert
werden. Aus Griinden der Klarheit empfiehlt sich eine Neufassung der Richtlinie.

(2)  Die Richtlinie 2008/95/EG hat zentrale Bestimmungen des materiellen Markenrechts angeglichen, von denen man
bei Erlass der Richtlinie annahm, dass sie den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Union behindern
und sich so unmittelbar auf die Funktionsweise des Binnenmarkts auswirken wiirden.

(3)  Der Markenrechtsschutz in den Mitgliedstaaten existiert neben dem auf Unionsebene bestehenden Rechtsschutz
fur die Marke der Europdischen Union (im Folgenden ,Unionsmarke®), der gemidfl der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates (*) einheitlich und unionsweit giiltig ist. Die Koexistenz und Ausgewogenheit der
Markenrechtssysteme auf nationaler und Unionsebene ist fester Bestandteil der Strategie, die die Union im Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes verfolgt.

(4)  Im Anschluss an ihre Mitteilung tiber eine europdische Strategie fiir gewerbliche Schutzrechte vom 16. Juli 2008
hat die Kommission die Markenrechtssysteme in Europa umfassend untersucht und ihre allgemeine
Funktionsweise auf Unionsebene und nationaler Ebene sowie deren Verhaltnis untereinander bewertet.

(") ABLC327vom12.11.2013,S. 42.

(%) Standpunkt des Européischen Parlaments vom 25. Februar 2014 (noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht) und Standpunkt des Rates in
erster Lesung vom 10. November 2015 (noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht). Standpunkt des Europdischen Parlaments vom
15. Dezember 2015.

() Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tiber die Marken (ABL. L 299 vom 8.11.2008, S. 25).

(*) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1).



L 336/2 Amtsblatt der Europdischen Union 23.12.2015

(5)  In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010 zur kiinftigen Uberarbeitung des Markensystems in der
Europdischen Union forderte der Rat die Kommission auf, Vorschlige fiir die Uberarbeitung der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 und der Richtlinie 2008/95/EG zu unterbreiten. Bei der Uberarbeitung der Richtlinie sollte auf eine
bessere Abstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geachtet werden, was die Diskrepanzen innerhalb
des Markensystems in ganz Europa verringern und gleichzeitig den Schutz nationaler Marken als attraktive
Option fir die Anmelder aufrechterhalten wiirde. In diesem Zusammenhang sollte die komplementire Beziehung
zwischen dem Markensystem der Union und den nationalen Markensystemen sichergestellt werden.

(6)  Die Kommission kam in ihrer Mitteilung vom 24. Mai 2011 ,Ein Binnenmarkt fir die Rechte des geistigen
Eigentums“ zu dem Schluss, dass das europdische Markensystem modernisiert und an das Zeitalter des Internets
angepasst werden muss, um den steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsfahigere und
rationellere Eintragungsverfahren zu entsprechen, die auch besser aufeinander abgestimmt, benutzerfreundlich,
technologisch auf dem neuesten Stand und 6ffentlich zugénglich sind.

(7)  Im Zuge des Konsultations- und Evaluierungsprozesses zur Vorbereitung dieser Richtlinie hat sich gezeigt, dass es
trotz der bisherigen Teilharmonisierung des einzelstaatlichen Markenrechts noch Bereiche gibt, in denen eine
weitere Harmonisierung positive Auswirkungen auf Wettbewerbsfahigkeit und Wachstum haben konnte.

(8)  Im Interesse eines gut funktionierenden Binnenmarkts sowie eines einfacheren Erwerbs und Schutzes von Marken
in der Union zur Forderung des Wachstums und der Wettbewerbsfihigkeit der europidischen Unternehmen,
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, ist es erforderlich, iiber die beschrinkte Rechtsangleichung,
die mit der Richtlinie 2008/95/EG erreicht wurde, hinauszugehen und andere Aspekte des materiellen
Markenrechts zu erfassen, das fiir Marken gilt, die gemaf der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geschiitzt sind.

(9)  Wenn die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert werden soll, muss nicht nur das
materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht angeglichen werden. Deshalb sollten die wichtigsten
Verfahrensvorschriften im Bereich der Markeneintragung in den Mitgliedstaaten und im Markensystem der Union
angeglichen werden. In Bezug auf die einzelstaatlichen Verfahren reicht es aus, allgemeine Grundsitze festzulegen,
die es den Mitgliedstaaten gestatten, diese durch konkretere Regelungen auszugestalten.

(10) Es muss unbedingt gewahrleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen
Schutz geniefen. Entsprechend dem umfassenden Schutz, der in der Union bekannten Unionsmarken gewihrt
wird, sollten alle eingetragenen Marken, die in einem Mitgliedstaat bekannt sind, auf einzelstaatlicher Ebene einen
solchen Schutz geniefSen.

(11)  Die vorliegende Richtlinie sollte den Mitgliedstaaten das Recht belassen, die durch Benutzung erworbenen Marken
weiterhin zu schiitzen; diese Marken sollten lediglich in ihrer Bezichung zu den durch Eintragung erworbenen
Marken beriicksichtigt werden.

(12) Die Verwirklichung der Ziele dieser Angleichung setzt voraus, dass fir den Erwerb und die Aufrechterhaltung
einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsitzlich gleiche Bedingungen gelten.

(13) Zu diesem Zweck muss eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine
Marke darstellen kénnen. Um die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, namlich Rechtssicherheit
und ordnungsgemdffe Verwaltung, zu erreichen, muss das Zeichen in eindeutiger, praziser, in sich
abgeschlossener, leicht zuginglicher, verstindlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Ein Zeichen
sollte daher in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zuginglicher Technologie dargestellt werden
diirfen und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die
ausreichende Garantien bieten.

(14) Die Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgriinde betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterschei-
dungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit &lteren Rechten sollten erschopfend aufgefithrt werden,
selbst wenn einige dieser Griinde fiir die Mitgliedstaaten fakultativ aufgefiihrt sind und es diesen folglich freisteht,
diese in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort aufzunehmen.
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(15) Um zu gewdhrleisten, dass der Schutz, den geografische Angaben aufgrund des nationalen Rechts und des
Unionsrechts genieflen, bei der Priifung absoluter und relativer Eintragungshindernisse in der Union einheitlich
und umfassend zum Tragen kommt, sollten in diese Richtlinie dieselben Bestimmungen zu geografischen
Angaben aufgenommen werden wie in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009. Des Weiteren sollte sichergestellt
werden, dass der Geltungsbereich der absoluten Hindernisse auch auf geschiitzte traditionelle Bezeichnungen fiir
Weine und garantiert traditionelle Spezialititen ausgedehnt wird.

(16) Der durch die eingetragene Marke gewihrte Schutz, der insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke
gewihrleisten sollte, sollte im Falle der Identitit zwischen der Marke und dem zugehérigen Zeichen und den
Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen
und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstrecken. Es ist unbedingt erforderlich, den Begrift
der Ahnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die
spezifische Voraussetzung fiir den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hingt von einer Vielzahl von Umstidnden ab,
insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder
eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem
Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen iiber die Art
und Weise der Feststellung einer Verwechslungsgefahr, insbesondere iiber die diesbeziigliche Beweislast, sollten
Sache nationaler Verfahrensregeln sein, die von dieser Richtlinie nicht beriihrt werden sollten.

(17)  Zur Gewihrleistung der Rechtssicherheit und der vollen Ubereinstimmung mit dem Prioritdtsgrundsatz,
demzufolge eine eingetragene altere Marke Vorrang vor einer spdter eingetragenen Marke genieflt, muss
vorgesehen werden, dass die Durchsetzung von Rechten aus einer Marke die Rechte, die Markeninhaber vor dem
Anmelde- oder Priorititstag der Marke erworben haben, nicht beeintrdchtigt. Dieses Vorgehen steht in Einklang
mit Artikel 16 Absatz 1 des Ubereinkommens iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
vom 15. April 1994 (im Folgenden ,TRIPS-Ubereinkommen®).

(18) Es ist sachgerecht, als Voraussetzung fiir eine Markenrechtsverletzung vorzusehen, dass die rechtsverletzende
Marke oder das rechtsverletzende Zeichen im Geschiftsverkehr zur Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird. Fiir die Benutzung eines Zeichens fiir andere Zwecke als die Unterscheidung von
Waren oder Dienstleistungen sollte das einzelstaatliche Recht mafsgebend sein.

(19)  Als Verletzung einer Marke sollte auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsname oder dhnliche Bezeichnung
gelten, solange eine solche Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient.

(20)  Um Rechtssicherheit und volle Ubereinstimmung mit spezifischen Unionsvorschriften zu gewihrleisten, sollte der
Markeninhaber einem Dritten die Benutzung eines Zeichens in der vergleichenden Werbung untersagen konnen,
wenn diese vergleichende Werbung gegen die Richtlinie 2006/114/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates (') verstoft.

(21)  Um den Markenschutz zu stirken und wirksamer gegen Produktpiraterie vorzugehen, und im Einklang mit den
internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemifl dem Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO),
insbesondere Artikel V des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) iiber die Freiheit der Durchfuhr
sowie, beziglich Generika, der auf der WTO-Ministerkonferenz in Doha am 14. November 2001 angenommenen
,Erklirung iiber das TRIPS-Ubereinkommen und die offentliche Gesundheit* sollte der Inhaber einer Marke
Dritten verbieten konnen, im geschiftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen
ist, zu verbringen, ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu iiberfihren, wenn die Waren aus Drittstaaten
stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der fiir derartige Waren eingetragenen Marke
identisch oder im Wesentlichen identisch ist.

(22) Hierzu sollte es fiir Markeninhaber erlaubt sein, die Einfuhr rechtsverletzender Waren und ihre Uberfithrung in
alle zollrechtlichen Situationen, einschlieflich insbesondere Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen,
voriibergehende Verwahrung, aktive Veredelung oder voriibergehende Verwendung, zu verhindern, und zwar
auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in dem betreffenden Mitgliedstaat in Verkehr gebracht
zu werden. Bei der Durchfihrung der Zollkontrollen sollten die Zollbehorden die in der Verordnung (EU)
Nr. 608/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (?) vorgesehenen Befugnisse und Verfahren, auch auf
Ersuchen der Rechteinhaber, wahrnehmen. Insbesondere sollten die Zollbehorden die einschligigen Kontrollen
anhand von Kriterien der Risikoanalyse durchfithren.

() Richtlinie 2006/114/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 iiber irrefihrende und vergleichende
Werbung (ABL. L 376 vom 27.12.2006, S. 21).

(%) Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europdischen 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 (ABL L 181 vom 29.6.2013,
S.15).
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(23)  Einerseits muss die wirksame Durchsetzung der Markenrechte gewihrleistet werden, und andererseits muss
vermieden werden, dass der freie Handel mit rechtmédfligen Waren behindert wird; damit dies miteinander in
Einklang gebracht werden kann, sollte der Anspruch des Markeninhabers erloschen, wenn im Zuge des
Verfahrens, das vor der fiir eine Sachentscheidung iiber eine Verletzung der eingetragenen Marke zustindigen
Justiz- oder sonstigen Behorde eingeleitet wurde, der Anmelder oder der Besitzer der Waren in der Lage ist
nachzuweisen, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im
Endbestimmungsland zu untersagen.

(24)  Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 sieht vor, dass ein Rechteinhaber dann fiir Schiden gegeniiber dem
Besitzer der Waren haftbar gemacht werden kann, wenn unter anderem in der Folge festgestellt wird, dass die
betreffenden Waren kein Recht des geistigen Eigentums verletzen.

(25)  Geeignete Maflnahmen sollten ergriffen werden, um eine reibungslose Durchfuhr von Generika sicherzustellen. In
Bezug auf internationale Freinamen (INN) als weltweit anerkannte allgemeine Bezeichnungen fiir Wirkstoffe in
pharmazeutischen Zubereitungen muss unbedingt den bestehenden Einschrinkungen in Bezug auf die Wirkung
von Markenrechten Rechnung getragen werden. Daher sollte der Inhaber einer Marke nicht berechtigt sein, einem
Dritten aufgrund von Ahnlichkeiten zwischen dem INN des in dem Arzneimittel enthaltenen Wirkstoffs und der
Marke zu untersagen, Waren in einen Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne die
Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu tiberfithren.

(26) Damit die Inhaber eingetragener Marken wirksamer gegen Nachahmungen vorgehen koénnen, sollten sie das
Anbringen einer rechtsverletzenden Marke auf Waren sowie bestimmte Vorbereitungshandlungen, die vor einem
solchen Anbringen ausgefiihrt werden, untersagen konnen.

(27)  Die ausschlieflichen Rechte aus einer Marke sollten deren Inhaber nicht zum Verbot der Benutzung von Zeichen
oder Angaben durch Dritte berechtigen, die rechtmifig und damit im Einklang mit den anstindigen
Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel benutzt werden. Um fiir Handelsnamen und Marken gleiche
Bedingungen zu schaffen, sollte die Benutzung von Handelsnamen, denen regelmifSig unbeschrinkter Schutz vor
jingeren Marken eingerdumt wird, nur die Verwendung des Personennamens Dritter einschlieen. Diese
Benutzung sollte weiterhin die Verwendung von deskriptiven oder nicht unterscheidungskriftigen Zeichen oder
Angaben allgemein gestatten. Auch sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die rechtméifige und redliche
Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen als die des
Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen. Eine Benutzung einer Marke durch Dritte mit dem Ziel,
die Verbraucher auf den Wiederverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die urspriinglich vom
Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverstindnis in der Union verkauft wurden, sollte als rechtmifig
betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht. Eine Benutzung einer Marke durch Dritte zu kiinstlerischen Zwecken sollte als rechtmifig betrachtet
werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
AufSerdem sollte die vorliegende Richtlinie so angewendet werden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten,
insbesondere dem Recht auf freie Meinungsduf8erung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.

(28)  Aus dem Grundsatz des freien Warenverkehrs folgt, dass der Inhaber der Marke nicht berechtigt sein sollte, einem
Dritten deren Benutzung fiir Waren, die in der Union unter der Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in
Verkehr gebracht worden sind, zu untersagen, auler wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der Inhaber
sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

(29)  Aus Griinden der Rechtssicherheit muss vorgesehen werden — ohne in die Interessen der Inhaber dlterer Marken
in unangemessener Weise einzugreifen —, dass diese nicht mehr die Nichtigerklirung einer jiingeren Marke
beantragen oder sich deren Benutzung widersetzen konnen, wenn sie deren Benutzung wihrend einer lingeren
Zeit geduldet haben, es sei denn, dass die Anmeldung der jiingeren Marke bosgldubig vorgenommen worden ist.

(30)  Zur Gewihrleistung des Rechtsschutzes und zum Schutz rechtmifig erworbener Markenrechte ist es angemessen
und notwendig, unbeschadet des Grundsatzes, wonach eine jiingere Marke vor einer alteren Marke zuriicksteht,
vorzusehen, dass Inhaber ilterer Marken nicht das Recht haben sollten, die Ablehnung der Eintragung oder die
Nichtigerkldrung einer jiingeren Marke zu erwirken oder sich der Benutzung der jiingeren Marke zu widersetzen,
wenn die jingere Marke zu einem Zeitpunkt erworben wurde, als die dltere Marke fiir verfallen oder nichtig
erklirt werden konnte, weil sie beispielsweise noch keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte,
oder zu einem Zeitpunkt, zu dem die dltere Marke gegeniiber der jiingeren Marke nicht durchgesetzt werden
konnte, weil die hierfiir notwendigen Voraussetzungen wie Bekanntheit der alteren Marke nicht gegeben waren.
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(31) Marken erfiillen nur dann ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden und
Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen, wenn sie tatsichlich im Markt benutzt werden. Das
Benutzungserfordernis ist auch notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschiitzten
Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen mdglichen Konflikte zu verringern. Es ist daher unbedingt zu
fordern, dass eingetragene Marken tatsichlich fir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen sind,
benutzt werden oder, wenn sie innerhalb von finf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungs-
verfahrens nicht dafiir benutzt werden, fiir verfallen erklart werden.

(32) Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschiitzt werden, soweit sie tatsichlich benutzt wird, mit der
Folge, dass eine eingetragene altere Marke ihren Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer
jiingeren Marke Widerspruch zu erheben oder sie fiir nichtig erkliren zu lassen, wenn der Inhaber seine Marke
nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten auflerdem vorsehen, dass eine Marke in einem Verletzungs-
verfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden,
dass die Marke fiir verfallen erkldrt werden konnte oder, wenn eine jiingere Marke Gegenstand des Verfahrens ist,
zu dem Zeitpunkt, als die jiingere Marke erworben wurde, fiir verfallen hitte erklirt werden konnen.

(33) Wurde fur eine Unionsmarke der Zeitrang einer nationalen Marke oder einer mit Wirkung fir den Mitgliedstaat
international registrierten Marke in Anspruch genommen und wurde auf die den Zeitrang begriindende Marke
anschliefend verzichtet oder ist diese anschlieflend erloschen, so sollte vorgesehen werden, dass die Giiltigkeit der
betreffenden Marke weiterhin angefochten werden kann. Eine solche Anfechtung sollte auf Situationen beschrinkt
werden, in denen die Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem sie im Register geloscht wurde, fiir verfallen oder fiir
nichtig hétte erklart werden konnen.

(34)  Aus Griinden der Kohirenz und um die gewerbliche Nutzung von Marken in der Union zu erleichtern, sollten die
vermdogensrechtlichen Markenvorschriften in angemessenem Umfang den bereits fiir die Unionsmarke geltenden
Vorschriften angeglichen werden und Bestimmungen iiber Rechtsiibertragung und Rechtsiibergang,
Lizenzvergabe, dingliche Rechte und Zwangsvollstreckungsmafinahmen umfassen.

(35) Kollektivmarken haben sich als niitzliches Werbeinstrument fiir Waren und Dienstleistungen mit bestimmten
gemeinsamen FEigenschaften erwiesen. Es ist deshalb angemessen, auf nationale Kollektivmarken &hnliche
Vorschriften wie auf Kollektivmarken der Union anzuwenden.

(36) Um den Zugang zum Markenschutz zu verbessern und die Rechtssicherheit und Berechenbarkeit zu erhohen,
sollte das Verfahren fur die Eintragung von Marken in den Mitgliedstaaten effizient und transparent sein und
dhnlichen Regeln wie denen folgen, die fiirr Unionsmarken gelten.

(37)  Um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte zu gewdhrleisten und den Zugang zum
Markenschutz zu erleichtern, sollten fiir die Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, die
Gegenstand einer Markenanmeldung sind, in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten, die denen fur die
Unionsmarke nachgebildet sind. Damit die zustindigen Behorden und die Wirtschaftsteilnehmer den Umfang des
beantragten Markenschutzes allein anhand der Anmeldung feststellen konnen, sollte die Bezeichnung der Waren
und Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig sein. Werden allgemeine Ausdriicke verwendet, sollten diese
so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschliefen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst
sind. Im Interesse der Klarheit und Rechtssicherheit sollten die Zentralbehorden der Mitgliedstaaten fiir den
gewerblichen Rechtsschutz und das Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum miteinander anstreben, eine Ubersicht
tiber ihre jeweiligen Verwaltungspraktiken in Bezug auf die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen zu
erstellen.

(38) Im Interesse eines wirksamen Markenschutzes sollten die Mitgliedstaaten ein effizientes administratives
Widerspruchsverfahren zur Verfugung stellen, das zumindest dem Inhaber alterer Markenrechte und der gemaf§
den einschligigen Rechtsvorschriften zur Ausiibung der sich aus einer geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder
einer geografischen Angabe ergebenden Rechte berechtigten Person die Moglichkeit gibt, gegen die Eintragung
einer Markenanmeldung Widerspruch zu erheben. Dariiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten, binnen der lingeren
Umsetzungsfrist von sieben Jahren, nach Inkrafttreten dieser Richtlinie leistungsfihige Verwaltungsverfahren fiir
die Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken vorsehen.
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(39) Es ist wiinschenswert, dass die Zentralbehorden der Mitgliedstaaten fiir den gewerblichen Rechtsschutz und das
Benelux-Amt fur geistiges Eigentum miteinander und mit dem Amt der Europiischen 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 férdern. Die Mitgliedstaaten sollten ferner sicherstellen, dass ihre
Markendmter miteinander und mit dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum in allen anderen
Tatigkeitsbereichen zusammenarbeiten, die fiir den Markenrechtsschutz in der Union von Belang sind.

(40) Diese Richtlinie sollte nicht ausschlieen, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als
die des Markenrechts, wie Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, iiber die zivilrechtliche Haftung oder
den Verbraucherschutz, Anwendung finden.

(41) Die Mitgliedstaaten sind durch die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (im
Folgenden ,Pariser Verbandsiibereinkunft®) und durch das TRIPS-Ubereinkommen gebunden. Es ist erforderlich,
dass sich diese Richtlinie mit der Pariser Verbandsiibereinkunft und dem TRIPS-Ubereinkommen in vollstandiger
Ubereinstimmung befindet. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus der Pariser Verbandsiibereinkunft
und dem jenem Ubereinkommen ergeben, sollten durch diese Richtlinie nicht berithrt werden. Gegebenenfalls
sollte Artikel 351 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union Anwendung finden.

(42) Da die Ziele dieser Richtlinie, ndmlich die Férderung und Einrichtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes
und die Erleichterung der Eintragung, Verwaltung und des Schutzes von Marken in der Union zur Forderung von
Wachstum und Wettbewerbsfihigkeit, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden koénnen,
sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind,
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags tiber die Europdische Union verankerten Subsidia-
ritdtsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhaltnisméBigkeit
geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maf§ hinaus.

(43) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie
erfolgt nach MafSgabe der Richtlinie 95/46/EG des Européischen Parlaments und des Rates (').

(44)  Der Europdische Datenschutzbeauftragte wurde gemifl Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des
Europdischen Parlaments und des Rates (?) konsultiert und hat am 11. Juli 2013 eine Stellungnahme abgegeben.

(45) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen
betreffen, die im Vergleich zu der bisherigen Richtlinie inhaltlich geindert wurden. Die Verpflichtung zur
Umsetzung der inhaltlich unverdnderten Bestimmungen ergibt sich aus der bisherigen Richtlinie.

(46) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 2008/95/EG hinsichtlich der in
Anhang I Teil B jener Richtlinie genannten Frist fiir die Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG des Rates (°) in
innerstaatliches Recht unberiihrt lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Garantie-, Gewihrleistungs- oder Kollektivmarken fiir Waren oder Dienstleistungen
Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum eingetragen oder angemeldet oder
mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international registriert worden sind.

() Richtlinie 95/46/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABL. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).

(*) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr
(ABL.L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

() Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken (ABI. L 40 vom 11.2.1989, S. 1).
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a)

b)

,Markenamt“ die Zentralbehorde eines Mitgliedstaats fiir den gewerblichen Rechtsschutz oder das Benelux-Amt fiir
geistiges Eigentum, die bzw. das mit der Eintragung von Marken betraut ist;

,Register“ das von einem Markenamt gefithrte Markenregister.

KAPITEL 2

MATERIELLES MARKENRECHT

ABSCHNITT 1

Markenformen

Artikel 3

Markenformen

Marken konnen Zeichen aller Art sein, insbesondere Worter, einschlieflich Personennamen, oder Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klinge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

a)

b)

(1)

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und

in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zustindigen Behorden und das Publikum den
Gegenstand des ihrem Inhaber gewihrten Schutzes klar und eindeutig bestimmen konnen.

ABSCHNITT 2

Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde

Artikel 4
Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde

Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung

der Nichtigerklarung:

a)
b)

0

Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfihig sind;
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

Marken, die ausschlieflich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der
Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung
dienen konnen;

Marken, die ausschlieRlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten tiblich sind;

Zeichen, die ausschliellich bestehen aus
i) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert
verleiht;

Marken, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstofen;

Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft
der Ware oder Dienstleistung zu tduschen;
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h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zustindigen Stellen gemifs Artikel 6ter der Pariser Verbandsiiber-
einkunft zuriickzuweisen oder fir nichtig zu erkldren sind;

i) Marken, die nach Maflgabe von Unionsvorschriften, von nationalem Recht des betreffenden Mitgliedstaats oder von
internationalen Ubereinkiinften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehort, und die Ursprungsbe-
zeichnungen und geografische Angaben schiitzen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;

j) Marken, die nach MaRgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Ubereinkiinften, denen die Union
angehort, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen fiir Weine dienen, von der Eintragung
ausgeschlossen sind;

k) Marken, die nach Mafigabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Ubereinkiinften, denen die Union
angehort, und die dem Schutz von traditionellen Spezialititen dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;

) Marken, die aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder dem nationalen Recht des betreffenden
Mitgliedstaats oder internationalen Ubereinkiinften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehort, 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.

(2)  Eine Marke ist fur nichtig zu erkliren, wenn der Anmelder die Marke bosglaubig zur Eintragung angemeldet hat.
Jeder Mitgliedstaat kann iiberdies vorsehen, dass eine solche Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.

(3)  Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der
Eintragung der Nichtigerkldrung unterliegt, wenn und soweit

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvorschriften als des Markenrechts des jeweiligen Mitgliedstaats oder
der Union untersagt werden kann;

b) die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthalt, insbesondere ein religiéses Symbol;

c¢) die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsiibereinkunft fallende Abzeichen, Embleme oder Wappen
enthilt, denen ein offentliches Interesse zukommt, es sei denn, dass die zustindigen Stellen nach dem Recht des
Mitgliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt haben.

(4)  Eine Marke wird nicht gemifl Absatz 1 Buchstabe b, ¢ oder d von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor

der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Eine Marke wird aus denselben Griinden

nicht fur nichtig erklart, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerklarung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft
erworben hat.

(5)  Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass Absatz 4 auch dann zu gelten hat, wenn die Unterscheidungskraft nach
der Anmeldung, aber vor der Eintragung erworben wurde.

Artikel 5
Relative Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde

(1)  Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklarung,
wenn

a) sie mit einer ilteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke angemeldet oder
eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fur die die dltere Marke Schutz genief3t;

b) wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die
Gefahr einschlieft, dass die Marke mit der élteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2)  ,Altere Marken* im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem fritheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls mit der fur diese
Marken in Anspruch genommenen Prioritdt, die den nachstehenden Kategorien angehéren:

i) Unionsmarken;

ii) in dem betreffenden Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim
Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum eingetragene Marken;

i) mit Wirkung fiir den betreffenden Mitgliedstaat international registrierte Marken;
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b) Unionsmarken, fiir die wirksam der Zeitrang gemdfl der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 aufgrund einer unter
Buchstabe a Ziffern ii und iii genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke Gegenstand
eines Verzichts gewesen oder verfallen ist;

¢) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a und b, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der fir die Anmeldung der Marke in
Anspruch genommenen Prioritit, in dem betreffenden Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbands-
tibereinkunft ,notorisch bekannt“ sind.

(3) Eine Marke ist auflerdem von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der
Nichtigerklirung, wenn

a) sie mit einer dlteren Marke identisch ist oder dieser &hnlich ist unabhingig davon, ob die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, mit denen identisch, denen dhnlich
oder nicht denen dhnlich sind, fur die die dltere Marke eingetragen ist, falls diese altere Marke in dem Mitgliedstaat,
fir den die Eintragung angemeldet wird oder in dem die Marke eingetragen ist oder im Fall einer Unionsmarke in der
Union bekannt ist und die Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der
dlteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde;

b) 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;

¢) und soweit nach Mafigabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen
Angaben oder nach dem einschlidgigen Recht des betreffenden Mitgliedstaats

i) ein Antrag auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Einklang mit Unionsvor-
schriften oder mit dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats bereits vor der Anmeldung zur Eintragung der Marke
oder der fur die Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritit vorbehaltlich der spiteren Eintragung gestellt
worden war;

ii) diese Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe der berechtigten Person gemdf den einschligigen
Rechtsvorschriften iiber die Ausiibung der sich daraus ergebenden Rechte das Recht verleiht, die Benutzung einer
jingeren Marke zu untersagen.

(4)  Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung auszuschlieen ist oder im Falle der
Eintragung der Nichtigerklirung zu unterliegen hat, wenn und soweit

a) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschiftlichen Verkehr benutzten Zeichen vor
dem Tag der Anmeldung der jiingeren Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der fur die Anmeldung der jiingeren
Marke in Anspruch genommenen Prioritit erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses
sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen;

b) die Benutzung der Marke aufgrund eines alteren, nicht in Absatz 2 genannten Rechts, oder aufgrund von Buchstabe a
des vorliegendem Absatzes untersagt werden kann, insbesondere aufgrund eines

i) Namensrechts;

ii) Rechts an der eigenen Abbildung;
iti) Urheberrechts;

iv) gewerblichen Schutzrechts;

¢) die Marke mit einer ilteren, im Ausland geschiitzten Marke verwechselt werden kann, sofern der Anmelder die
Anmeldung bosgldubig eingereicht hat.

(5)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unter geeigneten Umstinden keine Pflicht zur Ablehnung der Eintragung
oder zur Nichtigerklirung der Marke besteht, wenn der Inhaber der dlteren Marke oder des &lteren Rechts der Eintragung
der jiingeren Marke zustimmt.

(6)  Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, dass abweichend von den Absitzen 1 bis 5 die Eintragungshindernisse oder
Nichtigkeitsgriinde, die in diesem Mitgliedstaat vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie
89/104/EWG erforderlichen Bestimmungen gegolten haben, auf Marken Anwendung zu finden haben, die vor diesem
Zeitpunkt angemeldet worden sind.
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Artikel 6
Nachtrigliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls einer Marke

Wird bei einer Unionsmarke der Zeitrang einer nationalen Marke oder einer auf der Grundlage internationaler
Vereinbarungen mit Wirkung in dem betreffenden Mitgliedstaat eingetragenen Marke, die Gegenstand eines Verzichts
gewesen oder die erloschen ist, in Anspruch genommen, so kann die Nichtigkeit oder der Verfall der Marke, die die
Grundlage fir die Beanspruchung des Zeitrangs bildet, nachtriglich festgestellt werden, sofern die Nichtigkeit oder der
Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erloschens hitte erkldrt werden konnen. In diesem Fall
entfaltet der Zeitrang keine Wirkung mehr.

Artikel 7
Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde nur in Bezug auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen

Liegt ein Eintragungshindernis oder ein Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die
die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird ihre Eintragung nur fir diese Waren oder Dienstleistungen
zuriickgewiesen oder fuir nichtig erklart.

Artikel 8

Fehlende Unterscheidungskraft oder Bekanntheit einer ilteren Marke als Grund fiir die Bestandskraft einer
eingetragenen Marke

Ein Antrag auf Nichtigerklirung wegen einer ilteren Marke fuhrt zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerklarung nicht
zum Erfolg, wenn er zum Zeitpunkt der Anmeldung oder am Prioritdtstag der jiingeren Marke aus einem der folgenden
Griinde nicht erfolgreich gewesen wire:

a) Die altere Marke, die nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, ¢ oder d fiir nichtig erkldrt werden kann, hatte noch keine
Unterscheidungskraft gemdfS Artikel 4 Absatz 4 erworben;

b) der Antrag auf Nichtigerklarung ist auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b gestiitzt, und die altere Marke hatte noch
keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben, um die Feststellung zu stiitzen, dass die Gefahr einer
Verwechslung im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b besteht;

c¢) der Antrag auf Nichtigerklarung ist auf Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a gestiitzt, und die iltere Marke hatte noch
keine Bekanntheit im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe a erlangt.

Artikel 9
Ausschluss der Nichtigerklirung aufgrund von Duldung

(1) Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer dlteren Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 oder Artikel 5
Absatz 3 Buchstabe a die Benutzung einer spiter eingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums
von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann dieser Inhaber fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fur die die jingere Marke benutzt worden ist, aufgrund der dlteren Marke keine Nichtigerklarung der
jiingeren Marke verlangen, es sei denn, die Anmeldung der jiingeren Marke wurde bosglaubig vorgenommen.

(2)  Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass Absatz 1 dieses Artikels auch fiir den Inhaber eines sonstigen in Artikel 5
Absatz 4 Buchstabe a oder b genannten alteren Rechts gilt.

(3) In den Fillen der Absitze 1 oder 2 kann der Inhaber der spiter eingetragenen Marke sich der Benutzung des
dlteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegeniiber der jiingeren Marke nicht mehr geltend gemacht
werden kann.
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ABSCHNITT 3

Rechte aus der Marke und Beschrinkungen

Artikel 10
Rechte aus der Marke
(1)  Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr Inhaber ein ausschliefliches Recht an ihr.

(2)  Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung
oder dem Priorititstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine
Zustimmung im geschiftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn

a) das Zeichen mit der Marke identisch ist und fir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen
identisch sind, fiir die die Marke eingetragen ist;

b) das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr dhnlich ist und fur Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit
denjenigen identisch oder ihnen &hnlich sind, fir die die Marke eingetragen ist, und fir das Publikum die Gefahr
einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschliefSt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird;

¢) das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr dhnlich ist, unabhingig davon, ob es fir Waren oder Dienstleistungen
benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen dhnlich sind oder nicht dhnlich sind, fur die die
Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt
oder beeintrachtigt.

(3)  Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfiillt, so kann insbesondere verboten werden,
a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

¢) Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufithren;

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer
Unternehmensbezeichnung zu benutzen;

e) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu benutzen;

f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise zu
benutzen.

(4)  Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritdtstag der
eingetragenen Marke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser eingetragenen Marke auch berechtigt, Dritten zu
untersagen, im geschiftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne
die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu tiberfithren, wenn die Waren, einschlieflich ihrer Verpackung, aus
Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der fiir derartige Waren eingetragenen
Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

Die Berechtigung des Markeninhabers gemif$ Unterabsatz 1 erlischt, wenn wiahrend eines Verfahrens, das der Feststellung
dient, ob eine eingetragene Marke verletzt wurde, und das gemaf der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 eingeleitet wurde,
der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht
berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgiiltigen Bestimmungsland zu untersagen.

(5) Konnte vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen
Vorschriften in einem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemifl Absatz 2
Buchstabe b oder ¢ nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht
entgegengehalten werden.

(6) Die Absitze 1, 2, 3 und 5 beriihren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen iiber den Schutz
gegenitber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt.
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Artikel 11

Recht auf Untersagung von Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit der Benutzung der Verpackung
oder anderer Kennzeichnungsmittel

Besteht die Gefahr, dass die Verpackung, Etiketten, Anhédnger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise oder
andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird, fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und
dass diese Benutzung eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers nach Artikel 10 Absitze 2 und 3 darstellt, so hat
der Inhaber der Marke das Recht, die folgenden Handlungen zu verbieten, wenn diese im geschiftlichen Verkehr
vorgenommen werden:

a) das Anbringen eines mit der Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens auf der Verpackung, auf Etiketten,
Anhidngern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen
die Marke angebracht werden kann;

b) das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen fiir diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von Verpackungen,
Etiketten, Anhdngern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln,
auf denen die Marke angebracht wird.

Artikel 12
Wiedergabe von Marken in Woérterbiichern

Erweckt die Wiedergabe einer Marke in einem Worterbuch, Lexikon oder dhnlichen Nachschlagewerk in gedruckter oder
elektronischer Form den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Marke sicher, dass der Wiedergabe der
Marke unverziiglich — bei Druckerzeugnissen spitestens bei einer Neuauflage des Werkes — der Hinweis beigefiigt wird,
dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

Artikel 13
Untersagung der Benutzung einer fiir einen Agenten oder Vertreter eingetragenen Marke

(1)  Ist eine Marke fiir den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen worden,
so ist der Markeninhaber berechtigt, eine oder beide der folgenden Optionen in Anspruch zu nehmen:

a) er kann sich der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen;
b) er kann die Ubertragung der Eintragung der Marke zu seinen Gunsten zu verlangen.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Artikel 14
Beschrinkung der Wirkungen der Marke

(1)  Eine Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschiftlichen
Verkehr zu benutzen:

a) den Namen oder die Adresse des Dritten, wenn es sich bei diesem Dritten um eine natiirliche Person handelt;

b) Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder tiber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung,
den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung
oder iiber andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung;

c¢) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers
dieser 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 anstindigen Gepflogenheiten
in Gewerbe oder Handel entspricht.

(3)  Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein élteres Recht von ortlicher Bedeutung anerkannt, so
gewidhrt eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschiftlichen
Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.
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Artikel 15
Erschépfung der Rechte aus der Marke

(1)  Eine Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke fiir Waren zu untersagen, die unter
dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Union in Verkehr gebracht worden sind.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren
Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verindert oder
verschlechtert ist.

Artikel 16
Benutzung der Marke

(1)  Hat der Inhaber der Marke diese fir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, innerhalb von
funf Jahren nach Abschluss des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine
solche Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in
Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 44 Absitze 1 und 2 und Artikel 46 Absitze 3 und 4 vorgesehenen
Beschrankungen und Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Griinde fuir die Nichtbenutzung vorliegen.

(2)  Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden die fiinf Jahre gemif Absatz 1
von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke maoglich ist oder, falls Widerspruch erhoben
wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der
Widerspruch zuriickgenommen wurde.

(3)  Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in dem
Mitgliedstaat entfalten, werden die fiinf Jahre gemifl Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr
zurlickgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein
Einwand aus absoluten oder relativen Griinden mitgeteilt, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das
Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung iiber die absoluten oder relativen
Ablehnungsgriinde Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen wurde.

(4)  Der Zeitpunkt des Beginns der in den Absitzen 1 und 2 genannten Fiinfjahresfrist ist in das Register
aufzunehmen.

(5)  Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die
Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhingig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf
den Namen des Inhabers eingetragen ist;

b) das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschlieflich fiir den
Export.

(6)  Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

Artikel 17
Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie die Rechte des Inhabers nicht
gemdfd Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage fir verfallen erklirt werden konnen. Auf Verlangen
des Beklagten hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor
dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist
und auf die sich die Klage stiitzt, gemafl Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fur die
Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragungsverfahren zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fiinf
Jahren abgeschlossen ist.

Artikel 18
Zwischenrecht des Inhabers einer spiiter eingetragenen Marke als Einrede in Verletzungsverfahren
(1)  In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer spiter eingetragenen

Marke zu untersagen, wenn diese jiingere Marke nach Maflgabe von Artikel 8, Artikel 9 Absdtze 1 oder 2 oder
Artikel 46 Absatz 3 nicht fir nichtig erklirt werden konnte.
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(2)  In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer spiter eingetragenen
Unionsmarke zu untersagen, wenn diese jiingere Marke nach Maflgabe von Artikel 53 Absitze 1, 3 oder 4, Artikel 54
Absitze 1 oder 2 oder Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht fir nichtig erklirt werden kénnte.

(3)  Ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer spiter eingetragenen Marke nach Absatz 1
oder 2 zu untersagen, so kann sich der Inhaber der spiter eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren der Benutzung
der dlteren Marke nicht widersetzen, auch wenn das dltere Recht nicht mehr gegen die jiingere Marke geltend gemacht
werden kann.

ABSCHNITT 4

Verfall von Markenrechten

Artikel 19
Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund

(1)  Eine Marke wird fir verfallen erklirt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren in
dem betreffenden Mitgliedstaat fur die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt
worden ist und keine berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

(2)  Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung
des Antrags auf Verfallserklarung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.

(3) Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren der
Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserklarung begonnen oder
wieder aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt, sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die erneute
Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfalls-
erkliarung gestellt werden konnte.

Artikel 20

Entwicklung der Marke zu einer Gattungsbezeichnung oder irrefithrenden Angabe als Verfallsgrund

Eine Marke wird fiir verfallen erkldrt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untitigkeit ihres Inhabers im geschiftlichen Verkehr zur gebrduchlichen Bezeichnung
einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, fiir die sie eingetragen wurde;

b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit Zustimmung des Inhabers fiir Waren oder Dienstleistungen, fiir
die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geografische
Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezufithren.

Artikel 21
Verfall nur in Bezug auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fur die Verfallserkldrung einer Marke nur fur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, fir die die
Marke eingetragen ist, so wird sie nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen fiir verfallen erklart.

ABSCHNIIT 5

Marken als Gegenstand des Vermdigens

Artikel 22
Rechtsiibergang einer eingetragenen Marke

(1)  Eine Marke kann, unabhingig von der Ubertragung des Unternehmens, fiir alle oder einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, Gegenstand eines Rechtsiibergangs sein.
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(2)  Die Ubertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die Marke, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart oder aus den Umstinden geht eindeutig etwas anderes hervor. Dies gilt entsprechend fiir die rechtsge-
schiftliche Verpflichtung zur Ubertragung des Unternehmens.

(3)  Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren fiir die Erfassung von Rechtsiibergidngen in ihren Registern vor.

Artikel 23
Dingliche Rechte

(1)  Eine Marke kann unabhingig vom Unternehmen verpfindet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen
Rechts sein.

(2)  Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren fiir die Erfassung von dinglichen Rechten in ihren Registern vor.

Artikel 24
Zwangsvollstreckung
(1)  Eine Marke kann Gegenstand von Mafnahmen der Zwangsvollstreckung sein.

(2)  Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren fiir die Erfassung von Zwangsvollstreckungsmafinahmen in ihren Registern
vor.

Artikel 25
Lizenz

(1)  Eine Marke kann fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, und fur das
gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets des betroffenen Mitgliedstaats Gegenstand einer Lizenz sein. Eine Lizenz kann
ausschliefSlich oder nicht ausschlielich sein.

(2)  Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der in Bezug
auf Folgendes gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstofit:

a) die Dauer der Lizenz;

b) die von der Eintragung erfasste Form, in der die Marke verwendet werden darf;

¢) die Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Lizenz erteilt wurde;

d) das Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf;

e) die Qualitit der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.

(3)  Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer
Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhidngig machen. Der Inhaber einer ausschlieSlichen Lizenz kann jedoch ein
solches Verfahren anhidngig machen, wenn der Inhaber der Marke nach formlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb
einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat.

(4)  Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz
seines eigenen Schadens geltend zu machen.

(5)  Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren fur die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor.

Artikel 26
Anmeldungen einer Marke als Gegenstand des Vermogens

Die Artikel 22 bis 25 gelten entsprechend fiir Markenanmeldungen.
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ABSCHNITT 6

Garantiemarken, Gewihrleistungsmarken und Kollektivmarken

Artikel 27
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) ,Garantie- oder Gewihrleistungsmarke” bezeichnet eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und
geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, fiir die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der
Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualitit, Genauigkeit oder andere Eigenschaften
gewihrleistet, von solchen zu unterscheiden, fur die keine derartige Gewihrleistung besteht.

b) ,Kollektivmarke“ bezeichnet eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren
und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

Artikel 28
Garantie- oder Gewihrleistungsmarken
(1)  Die Mitgliedstaaten konnen die Eintragung von Garantie- oder Gewahrleistungsmarken vorsehen.

(2)  Jede natiirliche oder juristische Person einschlieBlich Einrichtungen, Behorden und juristische Personen des
offentlichen Rechts kann eine Garantie- oder Gewéhrleistungsmarke anmelden, sofern sie keine Titigkeit ausiibt, die die
Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine Gewahrleistung besteht, umfasst.

Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass eine Garantie- oder Gewahrleistungsmarke nur dann eingetragen werden darf,
wenn der Anmelder die Befihigung zur Gewihrleistung der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen
werden soll, hat.

(3) Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass Garantie- oder Gewihrleistungsmarken aus anderen als den in den
Artikeln 4, 19 und 20 genannten Griinden von der Eintragung ausgeschlossen oder fiir verfallen oder ungiiltig erklart
werden, soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

(4)  Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢ konnen die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Zeichen oder
Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen,
Garantie- oder Gewihrleistungsmarken darstellen konnen. Eine solche Garantie- oder Gewihrleistungsmarke berechtigt
den Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben im geschiftlichen Verkehr zu
untersagen, sofern die Benutzung durch den Dritten den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht. Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung
berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

(5) Die Erfordernisse nach Artikel 16 sind erfiillt, wenn die Garantie- oder Gewahrleistungsmarke von einer zur
Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemafl Artikel 16 benutzt wird.

Artikel 29
Kollektivmarken
(1)  Die Mitgliedstaaten sehen die Eintragung von Kollektivmarken vor.

(2)  Verbinde von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternchmern oder Hindlern, die nach dem fur sie
maflgebenden Recht die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Triger von Rechten und Pflichten zu sein, Vertrige zu
schlieBen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden, sowie
juristische Personen des 6ffentlichen Rechts konnen Kollektivmarken anmelden.

(3)  Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢ konnen die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Zeichen oder
Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen, Kollektivmarken darstellen konnen. Eine solche Kollektivmarke berechtigt den Inhaber nicht dazu, einem
Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben im geschiftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung
durch den Dritten den anstidndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insbesondere kann eine solche
Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.
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Artikel 30
Kollektivmarkensatzung
(1)  Der Anmeldung der Kollektivmarke beim Markenamt muss eine Markensatzung beigefuigt sein.

(2)  In der Markensatzung sind mindestens die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen, die Voraussetzungen
fur die Mitgliedschaft im Verband und die Bedingungen fiir die Benutzung der Marke, einschlieflich Sanktionen,
anzugeben. Die Markensatzung iiber die Benutzung einer Marke nach Artikel 29 Absatz 3 muss es jeder Person, deren
Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied des Verbandes zu
werden, der Inhaber der Marke ist, sofern diese Person alle anderen Bedingungen der Satzung erfullt.

Artikel 31

Zuriickweisung einer Anmeldung

(1)  Uber die in Artikel 4 — gegebenenfalls mit Ausnahme des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe ¢ in Bezug auf Zeichen
oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen — und in Artikel 5 genannten Eintragungshindernisse hinaus und unbeschadet des Rechts eines Markenamtes,
nicht von Amts wegen eine Priifung der relativen Griinde vorzunehmen, wird die Anmeldung einer Kollektivmarke
zuriickgewiesen, wenn den Bestimmungen von Artikel 27 Buchstabe b, Artikel 29 oder Artikel 30 nicht Geniige getan
ist oder wenn die Kollektivmarkensatzung fiir diese Kollektivmarke gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstoft.

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

(3) Die Anmeldung wird nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder aufgrund einer Anderung der Kollektivmar-
kensatzung die in den Absitzen 1 und 2 genannten Erfordernisse erfiillt.

Artikel 32

Benutzung von Kollektivmarken

Die Erfordernisse des Artikels 16 sind erfillt, wenn die Kollektivmarke von einer zur Benutzung berechtigten Person
ernsthaft gemafl dem genannten Artikel benutzt wird.

Artikel 33

Anderungen der Kollektivmarkensatzung

(1)  Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Markenamt jede Anderung der Satzung vorzulegen.

(2) Die Satzungsinderung wird im Register vermerkt, es sei denn, die geinderte Satzung entspricht nicht den
Erfordernissen des Artikels 30 oder begriindet eine Zuriickweisung der Anmeldung nach Artikel 31.

(3)  Fiir die Zwecke dieser Richtlinie wird die Satzungsinderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis
auf diese Anderung im Register vermerkt ist.
Artikel 34
Berechtigung zur Erhebung der Verletzungsklage
(1)  Artikel 25 Absidtze 3 und 4 gilt fiir jede zur Benutzung einer Kollektivmarke berechtigte Person.

(2)  Der Inhaber einer Kollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke berechtigten Personen Ersatz des
Schadens verlangen, der diesen Personen aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.
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Artikel 35
Weitere Verfallsgriinde

Aufler aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Verfallsgriinden werden die Rechte des Inhabers einer
Kollektivmarke fiir verfallen erklirt, wenn

a) der Inhaber keine angemessenen Mafinahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im
Einklang mit den Benutzungsbedingungen steht, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, einschlieflich aller im
Register vermerkten Anderungen;

b) die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das
Publikum im Sinne von Artikel 31 Absatz 2 irregefithrt wird;

) im Register eine Anderung der Satzung vermerkt ist, die gegen Artikel 33 Absatz 2 verstoft, es sei denn, der
Markeninhaber dndert die Satzung erneut und kommt so den Erfordernissen des genannten Artikels nach.

Artikel 36
Weitere Nichtigkeitsgriinde

Uber die in Artikel 4 — gegebenenfalls mit Ausnahme des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe c in Bezug auf Zeichen oder
Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen — und in Artikel 5 genannten Nichtigkeitsgrinde hinaus wird eine entgegen Artikel 31 eingetragene
Kollektivmarke fiir nichtig erkldrt, es sei denn, der Markeninhaber dndert die Markensatzung und kommt so den
Erfordernissen des Artikels 31 nach.

KAPITEL 3

VERFAHREN

ABSCHNITT 1

Anmeldung und Eintragung

Artikel 37
Erfordernisse der Anmeldung

(1)  Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke muss mindestens Folgendes enthalten:
a) einen Antrag auf Eintragung;

b) Angaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmelders festzustellen;

¢) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Eintragung beantragt wird;
d) eine Wiedergabe der Marke, die den Erfordernissen des Artikels 3 Buchstabe b geniigt.

(2)  Fur die Anmeldung einer Marke sind die von dem betreffenden Mitgliedstaat festgesetzten Gebiihren zu entrichten.

Artikel 38
Anmeldetag

(I)  Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Unterlagen mit den Angaben nach Artikel 37
Absatz 1 beim Markenamt eingereicht hat.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen die Zuerkennung des Anmeldetags zudem von der Zahlung einer Gebithr gemif§
Artikel 37 Absatz 2 abhingig machen.
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Artikel 39
Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind, werden gemdff dem im
Abkommen von Nizza tiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von
Marken vom 15. Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystem (im Folgenden ,Nizza-Klassifikation) klassifiziert.

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

(3) Fur die Zwecke von Absatz 2 konnen die in den Klasseniiberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den Anforderungen dieses Artikels in Bezug
auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen.

(4)  Das Markenamt weist eine Anmeldung bei unklaren oder nicht eindeutigen Begriffen zuriick, sofern der Anmelder
nicht innerhalb einer vom Markenamt zu diesem Zweck gesetzten Frist eine geeignete Formulierung vorschligt.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschlieflich der Oberbegriffe der Klasseniiberschriften der Nizza-
Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschliefen, die eindeutig von der
wortlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass Waren
oder Dienstleistungen beansprucht werden konnen, die nicht darunter erfasst werden konnen.

(6)  Beantragt der Anmelder eine Eintragung fiir mehr als eine Klasse, so fasst der Anmelder die Waren und
Dienstleistungen gemif den Klassen der Nizza-Klassifikation zusammen, wobei er jeder Gruppe die Nummer der Klasse,
der diese Gruppe von Waren oder Dienstleistungen angehort, in der Reihenfolge dieser Klassifikation voranstellt.

(7)  Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen als dhnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-
Klassifikation erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in
verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

Artikel 40
Bemerkungen Dritter

(1)  Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass natiirliche oder juristische Personen sowie die Verbande der Hersteller,
Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Hindler und Verbraucher vor der Eintragung einer Marke beim Markenamt
schriftliche Bemerkungen einreichen konnen, in denen sie erldutern, aus welchen Griinden die Marke von Amts wegen
nicht eingetragen werden sollte.

Personen und Verbande nach Unterabsatz 1 sind an dem Verfahren beim Markenamt nicht beteiligt.

(2)  Zusitzlich zu den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Griinden konnen natiirliche oder juristische Personen
sowie die Verbande der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Handler und Verbraucher beim Markenamt
schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erldutern, aus welchen Griinden die Anmeldung einer Kollektivmarke
nach Artikel 31 Absitze 1 und 2 zuriickzuweisen ist. Diese Bestimmung kann auf Gewihrleistungs- und
Garantiemarken ausgedehnt werden, sofern diese in den Mitgliedstaaten geregelt sind.

Artikel 41

Teilung der Anmeldung und der Eintragung

Der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marke kann die Anmeldung oder Eintragung in zwei oder mehr getrennte
Anmeldungen oder Eintragungen teilen, indem er dem Markenamt eine entsprechende Erklirung tibermittelt und fiir
jede Teilanmeldung oder -eintragung angibt, welche die Waren oder Dienstleistungen sind, die unter die urspriinglichen
Anmeldung oder Eintragung fallen und die unter die Teilanmeldungen oder -eintragungen fallen sollen.
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Artikel 42
Klassengebiihren

Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass fiir die Anmeldung einer Marke und deren Verlingerung iiber die erste Klasse
hinaus fiir jede Klasse von Waren und Dienstleistungen eine Zusatzgebiihr fillig wird.

ABSCHNITT 2

Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Artikel 43
Widerspruchsverfahren

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen fiir den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke aus den in Artikel 5 genannten
Griinden ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren bei thren Markenidmtern bereit.

(2)  Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach Absatz 1 dieses Artikels sind zumindest der Inhaber einer élteren
Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a und die gemifs den einschligigen
Rechtsvorschriften zur Ausiibung der aus einer geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Sinne
des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe c¢ entstehenden Rechte berechtigte Person zur Erhebung eines Widerspruchs
berechtigt. Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines ilteren Rechts oder mehrerer ilterer Rechte erhoben werden,
vorausgesetzt, sie gehoren alle demselben Inhaber, und auf der Grundlage eines Teils oder der Gesamtheit der Waren und
Dienstleistungen, fir die das dltere Recht geschiitzt oder angemeldet ist, und kann gegen einen Teil oder die Gesamtheit
der Waren und Dienstleistungen, fiir die die strittige Marke angemeldet wird, gerichtet sein.

(3) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf deren gemeinsamen Antrag eine Frist von
mindestens zwei Monaten eingerdumt, um eine giitliche Einigung zwischen dem Widersprechenden und dem Anmelder
zu ermoglichen.

Artikel 44
Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren

(1)  Ist im Widerspruchsverfahren gemdfl Artikel 43 die Fiinfjahresfrist, innerhalb deren die altere Marke gemif§
Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Priorititstag der jiingeren Marke abgelaufen, so hat
der Inhaber der ilteren Marke, der Widerspruch erhoben hat, auf Antrag des Anmelders den Nachweis zu erbringen,
dass die iltere Marke in den finf Jahren vor dem Anmelde- oder Priorititstag der jiingeren Marke gemif§ Artikel 16
ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen. Kann er diesen Nachweis
nicht erbringen, so wird der Widerspruch zuriickgewiesen.

(2)  Ist die altere Marke nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, benutzt worden,
so gilt sie zum Zwecke der Priifung des Widerspruchs nach Absatz 1 nur fiir diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen
als eingetragen.

(3)  Die Absdtze 1 und 2 dieses Artikels finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der dlteren Marke um eine
Unionsmarke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 15 der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009.

Artikel 45

Verfahren zur Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke

(1) Unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht stellen die Mitgliedstaaten
fur die Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und ziigiges Verwaltungsverfahren bei ihren
Markenimtern bereit.
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(2)  Im Verwaltungsverfahren zur Erklirung des Verfalls ist vorzusehen, dass die Marke aus den in den Artikeln 19
und 20 genannten Griinden fiir verfallen zu erkldren ist.

(3) Im Verwaltungsverfahren zur Erklirung der Nichtigkeit ist vorzusehen, dass die Marke zumindest aus den
folgenden Griinden fur nichtig zu erkliren ist:

a) Die Marke hitte nicht eingetragen werden diirfen, weil sie den Erfordernissen des Artikels 4 nicht gentigt;

b) die Marke hitte nicht eingetragen werden diirfen, weil ein dlteres Recht im Sinne des Artikels 5 Absitze 1 bis 3
besteht.

(4)  Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sind zumindest folgende Personen berechtigt, einen Antrag auf Erkldrung
des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen:

a) in den Fillen des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Buchstabe a jede natiirliche oder juristische Person sowie jeder
Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Handlern oder Verbrauchern, der nach
dem fur ihn mafgebenden Recht prozessfihig ist;

b) in den Fillen des Absatzes 3 Buchstabe b dieses Artikels der Inhaber einer dlteren Marke im Sinne des Artikels 5
Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a und die gemifd den einschldgigen Rechtsvorschriften zur Ausiibung der
aus einer geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Sinne des Artikels 5 Absatz 3
Buchstabe ¢ entstehenden Rechte berechtigte Person.

(5)  Ein Antrag auf Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren
und Dienstleistungen, fiir die die strittige Marke eingetragen ist, gerichtet sein.

(6)  Ein Antrag auf Erklirung der Nichtigkeit kann auf der Grundlage eines ilteren Rechts oder mehrerer dlterer Rechte
eingereicht werden, vorausgesetzt, sie gehoren alle demselben Inhaber.

Artikel 46

Einrede der Nichtbenutzung in Verfahren zur Erklirung der Nichtigkeit einer Marke

(1)  Stutzt sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerklirung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit
einem fritheren Anmelde- oder Priorititstag, so hat der Inhaber der &lteren Marke auf Verlangen des Inhabers der
jingeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die altere Marke in den funf Jahren vor dem Antrag auf
Nichtigerklirung fir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist und die als Begriindung fir den Antrag
auf Nichtigerkldrung angefithrt werden, gemafl Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir
die Nichtbenutzung vorlagen, sofern das Eintragungsverfahren der alteren Marke zum Zeitpunkt des Antrags auf
Nichtigerklarung seit mindestens fiinf Jahren abgeschlossen ist.

(2)  Ist der Zeitraum von funf Jahren, innerhalb dessen die iltere Marke gemdfd Artikel 16 ernsthaft benutzt worden
sein muss, am Anmelde- oder Priorititstag der jingeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der ilteren Marke
zusdtzlich zu dem nach Absatz 1 dieses Artikels verlangten Nachweis den Nachweis zu erbringen, dass die dltere Marke
in den funf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritdtstag der jiingeren Marke ernsthaft benutzt worden ist oder dass
berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen.

(3)  Wird der Nachweis im Sinne der Absidtze 1 und 2 nicht erbracht, so wird ein auf eine altere Marke gestiitzter
Antrag auf Nichtigerklarung zuriickgewiesen.

(4)  Ist die dltere Marke im Sinne des Artikels 16 nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Priifung des Antrags auf Nichtigerklarung nur fiir diesen Teil
der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(5) Die Absitze 1 bis 4 dieses Artikels finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der dlteren Marke um eine
Unionsmarke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 15 der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009.
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Artikel 47
Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

(1)  Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die
Marke fiir verfallen erklart wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Erklarung des Verfalls an als nicht
eingetreten. In der Entscheidung tiber den Antrag auf Erklirung des Verfalls kann auf Antrag einer beteiligten Partei ein
fritherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgriinde eingetreten ist, festgesetzt werden.

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

ABSCHNIIT 3

Dauer und Verlingerung der Eintragung

Artikel 48
Dauer der Eintragung
(1)  Die Dauer der Eintragung betrdgt zehn Jahre ab dem Tag der Anmeldung.

(2)  Die Eintragung kann gemif§ Artikel 49 um jeweils zehn Jahre verlingert werden.

Artikel 49
Verlingerung

(1)  Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer per Gesetz oder Vertrag hierzu
ermdchtigten Person verlingert, sofern die Verlingerungsgebithren entrichtet worden sind. Die Mitgliedstaaten konnen
vorsehen, dass der Erhalt der Zahlung der Verldngerungsgebiihren als entsprechender Antrag gilt.

(2)  Das Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus iiber den Ablauf der
Eintragung. Das Markenamt haftet nicht fiir eine unterbliebene Unterrichtung.

(3)  Innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten unmittelbar vor Ablauf der Eintragung sind der Antrag
auf Verlingerung einzureichen und die Verlingerungsgebithren zu entrichten. Der Antrag kann noch innerhalb einer
Nachfrist von sechs Monaten unmittelbar nach Ablauf der Eintragung oder der erfolgten Verlingerung eingereicht
werden. Innerhalb dieser Nachfrist sind die Verlingerungsgebiihren und eine Zuschlagsgebiihr zu entrichten.

(4)  Bezichen sich der Antrag auf Verlingerung oder die Entrichtung der Gebiihren nur auf einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen
verlingert.

(5) Die Verlingerung wird am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer der bestehenden Eintragung wirksam. Sie wird
im Register vermerkt.

ABSCHNITT 4

Kommunikation mit dem Markenamt

Artikel 50
Kommunikation mit dem Markenamt

Die an den Verfahren beteiligten Parteien oder, soweit benannt, ihre Vertreter geben eine offizielle Adresse fiir den
gesamten Geschiftsverkehr mit dem Markenamt an. Die Mitgliedstaaten kénnen verlangen, dass sich diese offizielle
Adresse im Europdischen Wirtschaftsraum befindet.
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KAPITEL 4
VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT
Artikel 51
Zusammenarbeit bei der Eintragung und Verwaltung von Marken

Den Markendmtern steht es frei, miteinander und mit dem Amt der Européischen Union fiir geistiges Eigentum effektiv
zusammenzuarbeiten, um die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Priifung
und Eintragung von Marken zu fordern.

Artikel 52

Zusammenarbeit in anderen Bereichen

Den Markendmtern steht es frei, in allen anderen als den in Artikel 51 genannten Tatigkeitsbereichen, die fiir den
Markenschutz in der Union von Belang sind, miteinander und mit dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges
Eigentum effektiv zusammenarbeiten.

KAPITEL 5
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 53
Datenschutz

Fir die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Richtlinie gilt das nationale
Recht zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG.

Artikel 54
Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um den
Artikeln 3 bis 6, Artikeln 8 bis 14, Artikeln 16, 17 und 18, Artikeln 22 bis 39, Artikel 41, Artikeln 43 bis 50 bis zum
14. Januar 2019 nachzukommen. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich
sind, um Artikel 45 spatestens bis zum 14. Januar 2023 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den
Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fiigen sie die Erklirung ein,
dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie
aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erkldrung.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 55
Aufhebung

Die Richtlinie 2008/95/EG wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B
der Richtlinie 2008/95/EG genannten Fristen fiir die Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG in innerstaatliches Recht
mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach
Maf3gabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen.
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Artikel 56
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Die Artikel 1, 7, 15, 19, 20, 21 und 54 bis 57 gelten ab dem 15. Januar 2019.

Artikel 57
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Straffburg am 16. Dezember 2015.
Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prasident Der Prisident

M. SCHULZ N. SCHMIT
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Entsprechungstabelle
Richtlinie 2008/95/EG Diese Richtlinie
Artikel 1 Artikel 1
— Artikel 2
Artikel 2 Artikel 3

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis h
Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a bis ¢
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d
Artikel 3 Absatz 3 Satz 1

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2

Artikel 3 Absatz 4

Artikel 4 Absitze 1 und 2

Artikel 4 Absatz 3 und Absatz 4 Buchstabe a

Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben b und ¢
Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben d bis f
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe g

Artikel 4 Absitze 5 und 6

Artikel 5 Absatz 1 Satz 1

Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Einleitung
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b
Artikel 5 Absatz 2

Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a bis ¢
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d

Artikel 5 Absitze 4 und 5

Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis h
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben i bis |
Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a bis ¢
Artikel 4 Absatz 2

Artikel 4 Absatz 4 Satz 1

Artikel 4 Absatz 4 Satz 2

Artikel 4 Absatz 5

Artikel 5Absitze 1 und 2

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c

Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a und b
Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe ¢

Artikel 5 Absitze 5 und 6

Artikel 8

Artikel 10 Absatz 1

Artikel 10 Absatz 2 Einleitungssatz
Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe ¢
Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a bis ¢
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe e
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe f
Artikel 10 Absatz 4

Artikel 10 Absitze 5 und 6

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13
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Richtlinie 2008/95/EG

Diese Richtlinie

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis ¢
Artikel 6 Absatz 2

Artikel 7

Artikel 8 Absdtze 1 und 2

Artikel 9

Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1
Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2
Artikel 10 Absatz 2

Artikel 10 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 4

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 3
Artikel 12 Absatz 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15 Absatz 1
Artikel 15 Absatz 2

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben a bis ¢ und Absatz 2
Artikel 14 Absatz 3
Artikel 15

Artikel 25 Absitze 1 und 2
Artikel 25 Absitze 3 bis 5
Artikel 9

Artikel 16 Absatz 1

Artikel 16 Absitze 2 bis 4
Artikel 16 Absatz 5

Artikel 16 Absatz 6

Artikel 46 Absitze 1 bis 3
Artikel 44 Absatz 1

Artikel 17

Artikel 17, Artikel 44 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 4
Artikel 18

Artikel 19 Absatz 1

Artikel 19 Absatz 2
Artikel 19 Absatz 3

Artikel 20

Artikel 7 und Artikel 21
Artikel 6

Artikel 22 bis 24

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 Absitze 1 und 3
Artikel 28 Absatz 4

Artikel 28 Absitze 2 und 5
Artikel 29 bis Artikel 54 Absatz 1
Artikel 54 Absatz 2
Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57
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