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1 Einleitung

Die Umwandlung ist ein Prozess, mit dem die Anmeldung oder Eintragung einer
Unionsmarke in eine oder mehrere nationale Anmeldungen umgewandelt wird. Seine
Haupteigenschaften sind in den Artikeln 139 bis 141 UMV und in den Artikeln 22 und
23 UMDYV festgelegt. Wenn eine Unionsmarke ihre Wirkung verliert, kann sie abhangig
von der konkreten Ursache dafir in Marken umgewandelt werden, die in bestimmten
Mitgliedstaaten gultig sind. Die Umwandlung ist besonders nutzlich fur die
Uberwindung méglicher Probleme mit dem einheitlichen Charakter der Unionsmarke.
Gibt es fur die Unionsmarke etwa nur in einem Land oder in mehreren Landern ein
Problem mit der Eintragungsfahigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse oder
wegen eines auf einem alteren, nur in einem Land oder in mehreren Landern
geltenden Recht basierenden Widerspruchs, so kann der Anmelder der Unionsmarke
einen Antrag stellen, diese Marke in einzelne nationale Markenanmeldungen in den
anderen, von diesen Hindernissen nicht betroffenen Landern umzuwandeln.

Das Unionsmarkensystem basiert auf dem Grundsatz, dass die Systeme der
nationalen Marken und das der Unionsmarken sich gegenseitig erganzen. Sie sind vor
allem durch Zeitrangs- und Umwandlungsverfahren  miteinander verbunden. Das
System ist so aufgebaut, dass ein friherer Anmeldetag eines eingetragenen Rechts in
seinem Gliltigkeitsgebiet immer Vorrang hat, unabhangig davon, ob die eingetragene
Marke aus einer nationalen Anmeldung, einer internationalen Benennung oder einer
Anmeldung einer Unionsmarke entsteht (15/07/2008, R 1313/2006-G, cardiva [fig.] /
CARDIMA [fig.]; 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34).

Die Umwandlung ist ein zweistufiges System, das erstens die Zahlung der
Umwandlungsgebihr und die Prufung des Umwandlungsantrags vor dem EUIPO
zweitens das Umwandlungsverfahren selbst vor den nationalen Amtern umfasst. Je
nach nationalem Gesetz wird entweder die umgewandelte Marke umgehend
eingetragen oder es werden die nationalen Prifungs-, Eintragungs- und
Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei einer normalen Markenanmeldung.

Ist die EU in einer internationalen Registrierung benannt, und sofern die Benennung
zuriickgenommen oder abgelehnt wurde oder nicht Ianger in Kraft ist, kann auch ein
Antrag auf Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung in einem, mehreren oder
allen Mitgliedstaaten oder durch eine nachtragliche Benennung des Mitgliedstaats
nach dem Madrider System gestellt werden.

Die Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU ist nicht
zu verwechseln mit der ,Transformation®, welche eine Rechtsfunktion darstellt, die
durch das Madrider Protokoll (MP) eingefiihrt wurde, um die Konsequenzen des
funfjahrigen Abhangigkeitszeitraums und eines zentralen Angriffs (Basismarke verliert
ihre Wirkung) nach dem Madrider Abkommen abzuschwachen (siehe Artikel 6
Absatz 3 MP). Diese Umwandlung gemal dem Madrider Protokoll gestattet die
Transformation einer zentral angegriffenen internationalen Marke in eine direkte
Anmeldung einer Unionsmarke, jedoch nicht die Umwandlung einer EU-Benennung in
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nationale Anmeldungen. Fir weitere Informationen zur Transformation, siehe
Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen
Registrierungen mit Benennung der EU

21 Umwandlung von Unionsmarken

Artikel 139 Absatz 1, Artikel 140 Absatz 1 und Artikel 159 UMV

Artikel 22 Buchstaben e und f und Artikel 35 Absatz 1 UMDV

Der Anmelder einer Unionsmarkenanmeldung oder der Inhaber einer eingetragenen
Unionsmarke kann die Umwandlung seiner Unionsmarkenanmeldung oder seiner
eingetragenen Unionsmarke beantragen. Der Antrag kann in einem, mehreren oder
allen Mitgliedstaaten in nationale Markenanmeldungen umgewandelt werden.
Hinsichtlich Belgien, Luxemburg und die Niederlande umfasst der Begriff ,nationale
Anmeldungen® die Markenanmeldungen in den Benelux-Staaten, und ,nationales Amt*
das Benelux-Amt fur geistiges Eigentum (BOIP).

Eine Umwandlung ist unter folgenden Umstanden mdglich (,Grinde fir die
Umwandlung®):

e wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch das Amt (Artikel 139 Absatz 1
Buchstabe a UMV) in einer Entscheidung Uber die absoluten oder relativen
Eintragungshindernisse wahrend der Prifung oder des Widerspruchsverfahrens
rechtskraftig zuriickgewiesen wurde;

e wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch den Anmelder zurickgenommen wurde
(Artikel 49 und Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe a UMV);

® wenn eine Unionsmarkenanmeldung als zurickgenommen betrachtet wird, namlich
wenn Klassengebuhren nicht innerhalb der jeweiligen Frist nach der Einreichung der
Anmeldung entrichtet wurden (Artikel 41 Absatz 5 und Artikel 139 Absatz 1
Buchstabe a UMV);

e wenn eine Unionsmarkeneintragung ihre Wirkung verliert (Artikel 139 Absatz 1
Buchstabe b UMV), was unter folgenden Umstanden gilt:

o wenn auf eine Unionsmarkeneintragung rechtswirksam verzichtet wurde
(Artikel 57 UMV);

o wenn eine Unionsmarkeneintragung nicht verlangert wurde (Artikel 53 UMV):

o wenn eine Unionsmarkeneintragung durch das Amt oder ein
Unionsmarkengericht fur nichtig erklart wurde (Artikel 62 und 128 UMV);

o wenn die Rechte des Inhabers einer Unionsmarkeneintragung durch das Amt
oder ein Unionsmarkengericht fir verfallen erklart wurden (Artikel 62 UMV) —
auller bei Verfall wegen Nichtbenutzung, es sei denn, die Marke wurde im Sinne
der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, fir den die Umwandlung beantragt
wurde, ernsthaft benutzt (Artikel 139 Absatz 2 UMV) (siehe Abschnitt 4.1 unten).
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2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit
Benennung der EU

Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU kann die
Umwandlung der Benennung der EU beantragen:

® in nationale Markenanmeldungen fir einen, mehrere oder alle Mitgliedstaaten;

® in nachtragliche Benennungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU gemaf}
dem Madrider Abkommen bzw. Protokoll (,Opting-back®), vorausgesetzt, dass der
Mitgliedstaat einem dieser beiden Vertrage nicht erst zum Zeitpunkt des
Umwandlungsantrags, sondern auch zum Zeitpunkt der Benennung der EU
angehorte;

® in nationale Markenanmeldungen fir einige Mitgliedstaaten und nachtragliche
Benennungen flir andere Mitgliedstaaten, wobei derselbe Mitgliedstaat nur einmal
gewahlt werden darf.

Die Umwandlung einer internationalen Registrierung ist unter folgenden Umstanden
(,Umwandlungsgrinde®) moéglich, wenn die Benennung der EU in einer internationalen
Registrierung ihre Wirkung verliert:

® wenn die Wirkung der internationalen Registrierung mit Benennung der EU vom Amt
oder von einem Unionsmarkengericht fur nichtig erklart wurde (Artikel 198 UMV und
Artikel 34 UMDV);

® wenn eine Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen fir
die EU im Internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1
Buchstabe a Ziffer ii, Regel 27 Absatz 1 der Ausfiihrungsordnung zum Protokoll
(siehe Abschnitt 6.2.7 unten und ferner die Richtlinien, Teil M, Internationale
Marken, Abschnitt 3, Das EUIPO als Bestimmungsamt, Abschnitt 3.8,
Einschrénkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen);(7®)

e wenn ein Verzicht auf die Benennung der EU im internationalen Register
eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii, Regel 27 Absatz 1 der
Ausfihrungsordnung zum Protokoll);

e wenn das Amt durch die WIPO unterrichtet wurde, dass die internationale
Registrierung nicht fur die EU erneuert wurde, sofern die Nachfrist fur die
Verlangerung voriber ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe b der Ausfiihrungsordnung
zum Protokoll);

® wenn eine internationale Registrierung, welche die EU benennt, vom Amt endgultig
abgelehnt wurde (Artikel 78 Absatz 5 Buchstaben b und ¢ DVUM, Artikel 33 Absatz
2 Buchstaben b und ¢ UMDV);

e wenn die teilweise oder vollstandige Léschung der internationalen Registrierung im
Internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v,
Regel 27 Absatz 1 der Ausfuhrungsordnung zum Protokoll.

79 Ausfiihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken (in
der ab 1. Februar 2020 geltenden Fassung)
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Die Umwandlung kann fir alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt
werden, auf welche sich der oben genannte Sachverhalt oder die oben genannte
Entscheidung bezieht.

Bezieht sich die oben genannte Entscheidung oder der oben genannte Sachverhalt nur
auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen, fur die die Anmeldung oder Eintragung
vorgenommen wurde, so kann die Umwandlung nur fir diese konkreten Waren oder
Dienstleistungen oder fir einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen beantragt
werden.

Ein ,Opting-back® kann nicht beantragt werden,

®* wenn eine Ldschung der internationalen Registrierung ganz oder teilweise im
internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v,
Regel 27 der Ausflhrungsordnung zum Protokoll); in diesem Fall ist nur eine
nationale Umwandlung der von der Léschung betroffenen Waren und
Dienstleistungen moglich;

e wenn die internationale Registrierung nicht in Bezug auf alle benannten
Vertragsparteien erneuert wurde und die Nachfrist fir die Erneuerung abgelaufen ist
(Regel 31 Absatz 4 Buchstabe a der Ausfilhrungsordnung zum Protokoll);

® wenn die internationale Registrierung geldscht wurde, weil die Wirkung des
Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung
erloschen ist (Regel 22 der Ausflihrungsordnung zum Protokoll); in diesen Fallen ist
lediglich eine Umwandlung der von der Léschung betroffenen Waren und
Dienstleistungen gemal dem Madrider Protokoll moglich (Artikel 9quinquies MP).

3 Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung
fur die Umwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV

Wird die Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung beantragt, so ist die
Umwandlung nur mdglich, wenn eine wirksame Anmeldung einer Unionsmarke vorliegt
(siehe Richtlinien, Teil B, Prufung, Abschnitt 2, Formerfordernisse).

4 Ausschlussgriinde fur eine Umwandlung

Artikel 93, Artikel 139 Absatz 2, Artikel 140 Absatze 1, 3 und 4 und Artikel 202
Absétze 6, 7 und 9 UMV

Die Umwandlung ist unter den folgenden Umstanden ausgeschlossen:

® grundsatzlich wenn eine eingetragene Unionsmarke oder internationale
Registrierung mit Benennung der EU wegen Nichtbenutzung fur verfallen erklart
wurde (siehe Punkt 4.1 weiter unten); oder
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e wenn der besondere Grund, der zum Verlust der Wirkung der
Unionsmarkenanmeldung, eingetragenen Unionsmarke oder internationalen
Registrierung mit Benennung der EU fihrt, auch der Eintragung derselben Marke in
dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen wirde (siehe Punkt 4.2 weiter unten).
Daher ist ein Antrag auf Umwandlung einer zurlickgewiesenen Unionsmarke in
Bezug auf den Mitgliedstaat nicht zulassig, fur den die Grinde fir die
Zuruckweisung, Nichtigkeit oder den Verfall gelten; oder

® unbeschadet des Artikels 139 Absatz 2 UMV, wenn die Umwandlung sich auf eine
Anmeldung einer Unionsgewahrleistungsmarke oder eine eingetragene
Unionsgewahrleistungsmarke bezieht und in den nationalen Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaates die Eintragung von Garantie- oder Gewahrleistungsmarken
nicht vorgesehen ist, gemal Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2015/2436 in Anndherung
der nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf Marken.

Selbst wenn der Grund fir die Umwandlung die Ricknahme einer Anmeldung ist, wird
dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern diese Ricknahme wahrend der
Beschwerdefrist nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, die die Marke wegen eines
Grunds zurlckweist, der der Eintragung in dem . jeweiligen Mitgliedstaat
entgegenstehen wurde, und keine Beschwerde eingelegt wurde.

Selbst wenn der Grund fiir die Umwandlung der Verzicht auf eine Eintragung ist, wird
dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern dieser Verzicht wahrend der
Beschwerdefrist nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, mit der die Unionsmarke
oder die internationale Registrierung wegen Nichtbenutzung fur verfallen erklart wird,
oder mit der sie wegen eines Grunds zurlickgewiesen wird, der der Eintragung in dem
jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen wiirde, und keine Beschwerde eingelegt
wurde (siehe Punkt 4.3 weiter unten).

4.1 Erklarung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

Artikel 139 Absaiz 2 Buchstabe a UMV

Der erste Grund, welcher die Umwandlung ausschlief3t, ist die Erklarung des Verfalls
der Unionsmarke oder der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung.

Die Umwandlung findet nicht statt, wenn die Rechte des Inhabers der Unionsmarke
bzw. der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung fur verfallen erklart
wurden, es sei denn, die Unionsmarke oder internationale Registrierung wurde in dem
Mitgliedstaat, fir den die Umwandlung beantragt wurde, nach dem dort geltenden
Recht ernsthaft benutzt.

Es werden keine weiteren Behauptungen des Umwandlungsantragstellers bezlglich
des Inhalts des Falls zugelassen. Beispielsweise kann der Antragsteller, wenn die
Unionsmarke wegen Nichtbenutzung fur verfallen erklart wurde, nicht vor dem Amt
behaupten, in der Lage zu sein, eine ernsthafte Benutzung in einem bestimmten
Mitgliedstaat nachzuweisen.
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Grund hierflr ist, dass das Amt nicht in der Lage ist, die Benutzung einer Unionsmarke
auf der Grundlage der Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten zu bewerten.

Allerdings ist unter Umstanden Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe a UMV anwendbar,
wenn der Inhaber einer flr verfallen erklarten Unionsmarke zusammen mit einem
Umwandlungsantrag Beweismittel aus amtlichen Quellen wie einem nationalen Urteil
vorlegt, in denen die ernsthafte Benutzung im Sinne der Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats, fir den die Umwandlung beantragt wird, festgestellt wird. Eine
Umwandlung ist jedoch nur zulassig, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

® Die Wiedergabe der Marke in den Beweismitteln (z. B. nationales Urteil) und die
eingetragene Unionsmarke mussen identisch sein.

® Die Waren und Dienstleistungen, fur die eine Benutzung auf nationaler Ebene
festgestellt wurde, missen durch die fur verfallen erklarte Unionsmarke erfasst
werden (siehe ferner Punkt 6.2.7 weiter unten).

® Der relevante Zeitraum der Benutzung beim Verfallsverfahren vor dem Amt und der
Zeitraum, fUr den die Benutzung anhand der Beweismittel (z. B. nationales Urteil)
festgestellt wurde, miuissen Ubereinstimmen oder sich zumindest teilweise
Uberlappen.

4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat
beschrankt ist oder die gesamte EU umfasst

Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 140 Absatz 4 UMV

Der zweite Grund, der die Umwandlung ausschlief3t, betrifft Eintragungshindernisse, fir
die Erklarung des Verfalls (auler wegen Nichtbenutzung) oder fir die Erklarung der
Nichtigkeit. Er gilt, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts
ausdricklich feststellt, dass ‘das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw.
Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schlie3t die
Umwandlung fir diesen Mitgliedstaat aus (05/03/2009, R 1619/2008-2, ORANGE
(col.), § 23-24).

Beispiele

e Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur bezlglich einer Sprache, so kann
die Umwandlung fur die Mitgliedstaaten nicht erfolgen, in denen diese Sprache eine
Amtssprache ist. Liegt beispielsweise ein absolutes Eintragungshindernis bezlglich
der englischsprachigen Offentlichkeit vor, so wiirde die Umwandlung beziiglich
Irlands und Maltas nicht stattfinden (siehe Artikel 140 Absatz 4 UMV).

® Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat,
beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht aber in
den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder tduschend ist (siehe Richtlinien, Teil
B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird die Umwandlung
fur diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, wahrend die Umwandlung fur alle
Mitgliedstaaten, fir die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht
ausdricklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.
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® Wurde eine Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung mit
Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frihere nationale
Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestitzt wurde, zurlickgewiesen, so kann
die Umwandlung nicht fir diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stlitzt sich der Widerspruch
auf eine Reihe alterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten und weist die
rechtskraftige Entscheidung die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale
Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser alteren Rechte
zurlck, so kann die Umwandlung fur alle anderen Mitgliedstaaten beantragt werden.
Ist beispielsweise ein Widerspruch, der sich auf ein nationales Recht Irlands,
Frankreichs und Italiens stutzt, hinsichtlich des nationalen Rechts Irlands
erfolgreich, und werden die Ubrigen alteren Rechte nicht gepruft, erfolgt die
Umwandlung zwar nicht fur Irland, kann jedoch fur Italien und Frankreich (und alle
anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (16/09/2004, T-342/02, Moser
Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International,
EU:T:2006:124).

o Gemal Artikel 140 Absatz 4 UMV, der nach Artikel 202 Absatz 8 UMV
entsprechend auch auf internationale Registrierungen mit Benennung der EU
anzuwenden ist, fihrt die Zurlickweisung einer Unionsmarkenanmeldung bzw. die
Léschung einer Unionsmarke aufgrund einer alteren Unionsmarke oder eines
sonstigen dem EU-Recht zugehdrigen gewerblichen Schutzrechts zum Ausschluss
der Umwandlung fir die gesamte Europaische Union, auch wenn die
Verwechslungsgefahr nur fur einen Teil davon besteht.

Wurde eine Unionsmarke oder eine internationale Registrierung, in der die EU benannt
ist, im Nichtigkeitsverfahren auf Grundlage von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV
(,Bosglaubigkeit®) fur nichtig erklart, ist damit eine Umwandlung fur die gesamte
Europaische Union ausgeschlossen.

4.3 Riicknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber wahrend der Beschwerdefrist Beschwerde ein und
zieht er nachtraglich die zuriickgewiesene Anmeldung zurlick oder schrankt diese ein
oder verzichtet (gesamt oder teilweise) auf die fur nichtig/verfallen erklarte
Unionsmarke/Benennung und beantragt dann eine Umwandlung, so wird die
Rucknahme, Einschrankung oder der Verzicht an die zustédndige Beschwerdekammer
weitergeleitet und eine Entscheidung daruber wird - je nachdem wie das
Rechtsmittelverfahren ausgeht - aufgeschoben (24/03/2011, C-552/09 P, Timi
Kinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA [col.]
§ 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S). Erst wenn die Ricknahme,
Einschrankung oder der Verzicht durchgefiihrt wurde, kann der Umwandlungsantrag,
sofern er zulassig ist, zu den betroffenen Mitgliedstaaten weitergeleitet oder je nach
Ausgang der Rechtssache abgelehnt werden (siehe Richtlinien, Teil D, Léschung,
Abschnitt 1, Léschungsverfahren und Teil E, Register, Abschnitt 1, Anderungen in

Eintragungen).
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Informationen Uber die Aussetzung der Eintragung eines Verzichts wahrend des
Léschungsverfahrens finden sich in den Richtlinien, Teil D, Léschung, Abschnitt 1,
Léschungsverfahren, Punkt 4.3.

4.4 Zustandigkeit fur die Entscheidung uber Grunde fir den
Ausschluss der Umwandlung

Artikel 140 Abséatze 1 und 3 UMV

Das Amt entscheidet, ob der Antrag auf Umwandlung die Bedingungen der
Verordnungen in Zusammenhang mit allen rechtskraftigen Entscheidungen (deren
operative Teile und Begriindungen) erfiillt, die zu der Umwandlung gefiihrt haben.

Liegt einer der Ausschlussgrinde fir die Umwandlung vor, so lehnt das Amt die
Weiterleitung des Umwandlungsantrags an das jeweilige nationale Amt ab (oder bei
einer ,Opting-back“-Umwandlung lehnt es die Weiterleitung der Umwandlung an die
WIPO als nachtragliche Benennung fiir die Mitgliedstaaten, fir die eine Umwandlung in
dieser Weise ausgeschlossen ist, ab). Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde
eingelegt werden.

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

5.1 Frist

Die allgemeine Frist zur Stellung des Umwandlungsantrags betragt drei Monate. Der
Beginn der Frist hangt von dem Umwandlungsgrund ab.

Die Frist kann nicht verlangert werden.

Weiterhin kann gemafl® Artikel 105 Absatz 2 UMV keine Weiterbehandlung des
Verfahrens fir diese Frist beantragt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (,restitutio in integrum”) ist jedoch grundsatzlich méglich.

511 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 139 Absatz 4 UMV

Gilt eine Unionsmarkenanmeldung als zurickgenommen, kann innerhalb von drei
Monaten ab dem Datum der entsprechenden Bestatigung durch das Amt ein
Umwandlungsantrag gestellt werden.

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung Uber den Rechtsverlust enthalten.
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5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fallen

Artikel 139 Abséatze 5 und 6 UMV

In allen anderen Fallen beginnt die Frist von drei Monaten fir die Stellung eines
Umwandlungsantrags automatisch, und zwar

® wenn die Unionsmarkenanmeldung zuriickgenommen wurde, so beginnt die Frist an
dem Tag, an dem die Erklarung der Zuricknahme der Anmeldung beim Amt
eingeht;

® wenn auf die Unionsmarke verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an
dem der Verzicht im Register der Unionsmarken eingetragen wird, d. h. an dem Tag,
an dem er gemalf Artikel 57 Absatz 2 UMV wirksam wird;

® wenn die internationale Registrierung mit Wirkung fur die EU eingeschrankt oder auf
sie verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem dies von der WIPO
gemall Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung
eingetragen wurde;

* wenn die Unionsmarke nicht verlangert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der
auf den letzten Tag der Frist folgt, innerhalb derer gemaf Artikel 53 Absatz 3 UMV
ein Verlangerungsantrag gestellt werden kann, das heit sechs Monate ab dem
Ablauf der Eintragung;

® wenn die internationale Registrierung mit Wirkung fir die EU nicht erneuert wurde,
so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag folgt, an dem gemaf
Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls die Erneuerung vorgenommen werden
kann;

e wenn die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit
Benennung der EU zurtickgewiesen wird, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem
diese Entscheidung rechtskraftig wird;

e wenn die Unionsmarke oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU
fur nichtig oder fur verfallen erklart wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem
die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts rechtskraftig wird.

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskraftig,

® wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der zweimonatigen
Beschwerdefrist gemal Artikel 68 UMV,

® nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern mit Ablauf der Frist fir die Klage
beim Gericht oder gegebenenfalls mit der endgiltigen Entscheidung des
Gerichtshofs.

Die Entscheidung eines Unionsmarkengerichts wird rechtskraftig:

® wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der Beschwerdefrist nach
nationalem Recht;

® ansonsten mit der rechtskraftig gewordenen Entscheidung des
Unionsmarkengerichts in letzter (zweiter oder dritter) Instanz.

Wird beispielsweise eine Unionsmarke durch eine Entscheidung des Amts aufgrund
eines absoluten Eintragungshindernisses zurlickgewiesen, die am 11/11/2011 mitgeteilt
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wird, so wird die Entscheidung am 11/01/2012 rechtskréaftig. Die Frist von drei Monaten
fur die Beantragung der Umwandlung endet am 11/04/2012.

5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 140 Absatz 1 UMV

Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben a und b DVUM

Der Umwandlungsantrag muss beim Amt eingereicht werden. Das Online-Formblatt
befindet sich auf der Website des Amts unter https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/
forms-and-filings.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings

Das Formblatt ,Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung mit
Benennung der EU“ befindet sich auf der Website des Amts unter https:/
euipo.europa.eu/ohimportal/de/international-application-forms. Dieses Formblatt kann
auch bei ,Opting-back® verwendet werden. Das Amt sendet die Umwandlungsdaten in
elektronischem Format an die  WIPO.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/
international-application-forms

Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfigung stellt, ermdglicht es ihm,
die relevanten Informationen Uber die umgewandelte Unionsmarke und die Daten Uber
den Antragsteller und Vertreter aus seiner Datenbank zu extrahieren und sie
zusammen mit dem Umwandlungsformblatt an die Bestimmungsamter zu tGbermitteln.

Artikel 140 Absatz 1 UMV

Artikel 22 UMDV

Antragsteller bzw. ihre Vertreter missen gemafly Artikel 22 UMDV folgende
Informationen zur Verfligung stellen:

® Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, das heil’t des Anmelders/

Inhabers der Unionsmarkenanmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der

internationalen Registrierung;

o die Anmeldenummer der Unionsmarkenanmeldung, die Eintragungsnummer der

Unionsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;

® die Angabe des Grundes, aufgrund dessen die Umwandlung beantragt wird:

o wird die Umwandlung nach der Zuricknahme der Anmeldung beantragt, so ist
das Datum der Zuricknahme anzugeben;

o wird die Umwandlung beantragt, weil die Eintragung nicht verlangert worden ist,
so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz abgelaufen ist;

o wird die Umwandlung beantragt, weil auf eine Unionsmarke verzichtet wurde, so
ist das Datum anzugeben, an dem der Verzicht in das Register eingetragen
wurde;

o wird die Umwandlung beantragt, weil ein Teilverzicht erklart wurde, so sind die
Waren/Dienstleistungen, die nicht langer von der Unionsmarke geschitzt
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werden, und das Datum, an dem der Teilverzicht in das Register eingetragen
wurde, anzugeben;

o wird die Umwandlung beantragt, weil eine Beschrankung vorgenommen wurde,
so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht mehr von der Unionsmarke
geschutzt werden, sowie das Datum der Beschrankung anzugeben;

o wird die Umwandlung beantragt, weil die Marke aufgrund einer Entscheidung
eines Unionsmarkengerichts ihre Wirkung verloren hat, so ist das Datum, an dem
die Entscheidung rechtskraftig geworden ist, anzugeben und eine Abschrift der
Entscheidung beizufuigen, die in der Sprache abgefasst sein darf, in der die
Entscheidung erlassen wurde;

o wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit
Benennung der EU vom Amt rechtskraftig abgelehnt wurde, so ist das Datum der
Entscheidung anzugeben;

o wird die Umwandlung beantragt, weil die Wirkung einer internationalen
Registrierung mit Benennung der EU durch das Amt oder durch ein
Unionsmarkengericht fur nichtig erklart wurde, so ist das Datum der
Entscheidung des Amts oder das Datum, an dem das Urteil des
Unionsmarkengerichts rechtskraftig wurde, anzugeben und eine Abschrift des
Urteils beizufigen;

o wird die Umwandlung beantragt, weil auf die Benennung der EU vor der WIPO
verzichtet oder die Benennung geloscht wurde, so ist das Datum der
Aufzeichnung durch WIPO anzugeben;

o wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit
Benennung der EU nicht erneuert wurde, und sofern die Frist fir die
Verlangerung verstrichen ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz
ausgelaufen ist;

e die Angabe der Mitgliedstaaten, fur die die Umwandlung beantragt wird; im Falle
einer internationalen Registrierung ist auch anzugeben, ob die Umwandlung in eine
nationale Markenanmeldung fur einen Mitgliedstaat oder die Umwandlung mit einer
Benennung des Mitgliedstaates nach dem Madrider Abkommen oder Protokoll
erfolgen sollen. Fur Belgien, die Niederlande und Luxemburg kann die Umwandlung
nur fir diese drei Staaten gemeinsam und nicht gesondert beantragt werden; das
vom Amt zur Verfugung gestellte Umwandlungsformblatt erlaubt die Benennung von
Belgien, den Niederlanden und Luxemburg nur gemeinsam. Wenn der Antragsteller
dennoch nur einen dieser drei Staaten angibt, so wird das Amt dies als Antrag auf
Umwandlung fur Belgien, die Niederlande und Luxemburg behandeln und den
Antrag an das Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum (BOIP) weiterleiten;

e wenn sich der Antrag nicht auf alle Waren oder Dienstleistungen bezieht, fir die die
Anmeldung eingereicht oder die Unionsmarke eingetragen wurde, die Angabe, dass
der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, fir die
die Marke angemeldet oder eingetragen war, wobei die Waren und Dienstleistungen
anzugeben sind, fur die die Umwandlung beantragt wird;

® die Angabe, dass die Umwandlung fur unterschiedliche Waren und Dienstleistungen
fur verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und
Dienstleistungen fir jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.
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Der Umwandlungsantrag kann aufRerdem die Bestellung eines Vertreters vor einem
nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kastchen im Anhang
zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen
Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dirfte jedoch fir die
nationalen Amter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag Ubermittelt
bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu
kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten
(siehe Punkt 6 weiter unten).

5.3 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

Wird der Umwandlungsantrag fur eine Unionsmarkenanmeldung gestellt, so muss er
entweder in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder der darin
angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag flr eine internationale Registrierung mit Benennung der
EU eingereicht, bevor eine Mitteilung Uber die Schutzgewahrung gemaf
Artikel 79 DVUM ergangen war, so muss der Antrag in der Sprache, in der die
internationale Anmeldung bei der WIPO eingereicht worden war, oder in der darin
angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

Betrifft der Antrag die Eintragung einer Unionsmarke, so kann er in jeder der funf
Sprachen des Amts eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag fur eine internationale Registrierung mit Benennung der
EU gestellt, nachdem eine Mitteilung Uber die Schutzgewahrung ergangen war, kann
der Antrag in jeder der finf Sprachen des Amts eingereicht werden, aufder im Fall einer
,Opting-back“-Umwandlung, bei der der Antrag in Englisch, Franzdsisch oder Spanisch
eingereicht werden muss.

Wird der Umwandlungsantrag jedoch unter Verwendung des vom Amt gemaR Artikel
65 DVUM bereitgestellten Formblatts eingereicht, so kann das Formblatt in jeder der
Amtssprachen der EU ausgeflllt werden, sofern fur die Textelemente eine der
Sprachen des Amts verwendet wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen bei einem Antrag auf Teilumwandlung. Im Falle einer
,LOpting-back“-Teilumwandlung muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
auf Englisch, Franzosisch oder Spanisch eingereicht werden.
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5.4 Gebuhr

Artikel 140 Absatze 1 und 3, Artikel 180 Absatz 3 und Anhang | A Nummer 23 UMV

Fir den Umwandlungsantrag ist eine Gebuhr von 200 EUR zu zahlen, und zwar auch
im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU.
Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebuhr entrichtet worden ist.
Somit ist die Umwandlungsgebuhr innerhalb der oben genannten Frist von drei
Monaten zu zahlen. Eine Zahlung nach dem Ende dieser Frist wird als rechtzeitig
erfolgt betrachtet, wenn die betroffene Person einen Nachweis Ubermittelt, dass die
Zahlung in einem Mitgliedstaat und innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten durch
Uberweisung auf ein Bankkonto erfolgt ist oder ein Uberweisungsauftrag erteilt wurde,
und gleichzeitig mit der Zahlung ein Aufschlag von zehn Prozent des falligen
Gesamtbetrags gezahlt wurde (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 3, Zahlung der Gebihren, Kosten und Preise).

6 Priufung durch das Amt

6.1 Verfahrensschritte, Zustandigkeit

Artikel 140 UMV

Artikel 23 UMDV

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

® geprift,
¢ verdffentlicht und
® an die Bestimmungsamter GUbermittelt.

6.2 Prifung

Die Prufung des Umwandlungsantrags durch das Amt bezieht sich auf folgende
Punkte:

Gebuhren

Frist

Sprache
Formerfordernisse
Grinde

Vertretung
Teilumwandlung

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1641

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e5448-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e7135-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e32-89-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e5448-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&form=DE#d1e1528-37-1

Abschnitt 2 Umwandlung

6.2.1 Geblhren

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

Das Amt prift, ob die Umwandlungsgebunhr fristgerecht entrichtet worden ist.

Wurde die Umwandlungsgebuhr nicht innerhalb der geltenden Frist gezahlt, so
unterrichtet das Amt den Antragsteller, dass der Umwandlungsantrag als nicht gestellt
gilt. Verspatet gezahlte Gebihren werden erstattet.

6.2.2 Frist

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

Gilt der Antrag auf Umwandlung als gestellt, weil die Umwandlungsgebihr innerhalb
der entsprechenden Frist entrichtet wurde (siehe Punkt 6.2.1 weiter oben), prift das
Amt, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

Wenn der Antrag nicht innerhalb der geltenden Frist gestellt worden ist, die Zahlung
jedoch rechtzeitig eingegangen ist, weist das Amt den Antrag als unzulassig zurtck.
Bereits gezahlte Geblhren werden nicht erstattet.

6.2.3 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

Das Amt priift, ob der Antrag in der korrekten Sprache gestellt worden ist.

Wird der Antrag in einer fur das Umwandlungsverfahren nicht zulassigen Sprache
(siehe Punkt 5.3 weiter oben) eingereicht, so sendet das Amt dem Antragsteller ein
Méangelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag
andern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt
als nicht gestellt. Gezahlte Geblhren werden nicht erstattet.

6.24 Formerfordernisse

Artikel 22 Buchstaben b, d und e UMDV

Das Amt prift, ob der Antrag die Formerfordernisse der Unionsmarkenverordnungen
einhalt (siehe Punkt 5 weiter oben).

Hat der Antragsteller nicht das Formblatt verwendet, das vom Amt zur Verfligung
gestellt wurde, und besteht der Mangel darin, dass die in Artikel 22 Buchstaben b, d
oder e UMDV genannten Angaben fehlen, so wird der Umwandlungsantragsteller
entweder aufgefordert, die erforderlichen Angaben nachzureichen, oder es wird, wenn
die Angaben dem Amt aus seiner Datenbank zur VerfiUgung stehen, angenommen,
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dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass das Amt von sich aus den
Bestimmungsamtern einen Ausdruck aus seiner Datenbank mit den entsprechenden
Angaben Ubermittelt.

6.2.5 Grinde

Artikel 139 Absatz 2 und Artikel 202 Absatz 8 UMV

Das Amt pruft:

® ob einer der Grunde fur die Umwandlung gemal weiter oben genanntem Punkt 2
vorliegt;

® ob einer der Grinde zum Ausschluss der Umwandlung gemall weiter oben
genanntem Punkt 4 vorliegt;

® im Falle einer ,Opting-back“-Umwandlung, ob es am Tage der internationalen
Registrierung bereits moglich gewesen ware, den betreffenden Mitgliedstaat in einer
internationalen Anmeldung zu benennen;

® im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und
Dienstleistungen tatsachlich in der Unionsmarke oder internationalen Registrierung
mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa darlber hinausgehen;
abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung
verloren hat (siehe Punkt 6.3 weiter unten);

e im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Unionsmarke oder
internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise gultig bleibt, ob die
umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren und
Dienstleistungen, fir die die Marke giltig bleibt, tUberschneiden (siehe Punkt 6.3
weiter unten).

Das Ziel dieser beiden letzten Prufungsschritte ist das Vermeiden der Umwandlung flr
mehr oder weiter gefasste Waren und Dienstleistungen als die zurlickgewiesenen oder
gel6éschten.

Wenn der Umwandlungsantrag andere verpflichtende Elemente und Angaben gemafn
den Punkten 4 und 5.2 weiter oben nicht enthalt, so sendet das Amt dem Antragsteller
ein Mangelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag
andern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt
als nicht gestellt. Gezahlte Geblhren werden nicht erstattet.

6.2.6 Vertretung

Artikel 119 Absatz 3 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 74 Absatze 1 bis 3 DVUM

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 5, BerufsmaRlige Vertretung). Der Umwandlungsantragsteller kann
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fur das Umwandlungsverfahren einen neuen oder einen zusatzlichen Vertreter
(Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter) bestellen.

Die Bevollmachtigung, namens des Antragstellers oder Inhabers zu handeln, erstreckt
sich nur auf Handlungen, die vor dem Amt vorgenommen werden. Ob ein Vertreter, der
fur Verfahren vor dem Amt bestellt worden ist, vor dem nationalen Amt fur die aus der
Umwandlung hervorgehende nationale Anmeldung Handlungen vornehmen darf und
ob er in diesem Falle eine weitere Vollmacht vorlegen muss, richtet sich nach dem
jeweiligen nationalen Recht.

6.2.7 Teilumwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV

Artikel 22 Buchstabe e UMDV

Wird die Umwandlung nur fur einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder fur
verschiedene Waren und Dienstleistungen fur verschiedene Mitgliedstaaten beantragt
(, Teilumwandlung®), so prift das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, fir die die
Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die
von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Fur diese Beurteilung gelten die gleichen
Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschrankung
einer Anmeldung oder einer Teilzurlickweisung in Widerspruchsverfahren.

Wird eine Anmeldung teilweise zuruckgewiesen oder eine Eintragung teilweise fur
nichtig oder fir verfallen erklart, so kann die Umwandlung nur fiir diejenigen Waren und
Dienstleistungen beantragt werden, fur die die Anmeldung zurtckgewiesen oder die
Eintragung fur nichtig oder fur verfallen erklart wurde, nicht jedoch fur diejenigen Waren
und Dienstleistungen, die in der Anmeldung oder Eintragung verbleiben.

Wenn eine Anmeldung beschrankt wurde, oder auf eine Eintragung teilweise verzichtet
wurde, so kann die Umwandlung nur fur die Waren oder Dienstleistungen beantragt
werden, die beschrankt wurden oder auf die teilweise verzichtet wurde, nicht jedoch fir
die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Anmeldung oder Eintragung gultig bleibt.
Siehe jedoch Punkt 4.3 weiter oben, wenn eine solche Beschréankung oder ein solcher
Teilverzicht nach einer Entscheidung erfolgt.

Der Antragsteller muss in den oben genannten Fallen die Waren und Dienstleistungen
angeben, fir die die Umwandlung beantragt wird. Die Angabe der Beschrankung in
negativer Form, etwa durch Formulierungen wie ,Getranke mit Ausnahme von...”, ist in
der gleichen Weise zulassig wie im Falle einer Einreichung oder Beschrankung der
Anmeldung einer Unionsmarke oder eines Teilverzichts auf eine eingetragene
Unionsmarke (siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 3, Klassifizierung).
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6.3 Veroffentlichung des Antrags und Eintragung in das
Register

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe p und Artikel 140 Absatz 2 UMV

Geht beim Amt ein Antrag auf Umwandlung ein, der als gestellt gilt, weil die
erforderliche Geblhr gezahlt worden ist, und betrifft der Antrag die Umwandlung einer
veroffentlichten  Anmeldung einer Unionsmarke oder einer eingetragenen
Unionsmarke, so tragt das Amt im Register fur Unionsmarken einen Hinweis auf den
Eingang des Umwandlungsantrags ein.

Artikel 140 Absatz 2 UMV

Nachdem der Umwandlungsantrag gepruft und fir ordnungsgemafl befunden worden
ist, tragt das Amt den Umwandlungsantrag ein und .verdffentlicht ihn im Blatt fir
Unionsmarken. Jedoch erfolgt keine Veroffentlichung, wenn der Umwandlungsantrag
zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem die Unionsmarkenanmeldung noch
nicht gemafn Artikel 44 UMV verdffentlicht war.

Artikel 140 Absatze 1 und 2 UMV

Artikel 23 UMDV

Die Veroffentlichung des Umwandlungsantrages erfolgt erst, nachdem das Amt seine
Prifung abgeschlossen hat und nur, wenn es den Antrag fur ordnungsgemaf befindet
und die erforderliche Gebuhr entrichtet wurde.

Artikel 23 UMDV

Die Veroffentlichung des Umwandlungsantrags muss die Angaben gemaf
Artikel 23 UMDV und, aufler im Falle der Umwandlung einer internationalen
Registrierung mit Benennung der EU, einen Hinweis auf die friihere Verodffentlichung im
Blatt fir Unionsmarken und das Datum des Umwandlungsantrags enthalten.

Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 202 Absatze 5, 6. 7 und 8 UMV

Artikel 23 UMDV

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, fir die eine Umwandlung beantragt
wird, wird nicht verdéffentlicht, wenn es sich um die Umwandlung einer internationalen
Registrierung mit Benennung der EU handelt.
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6.4 Ubermittlung an die Bestimmungsamter

Artikel 140 Absatze 3 und 5 und Artikel 141 Absatz 1 UMV

Sobald das Amt die Prifung des Umwandlungsantrags abgeschlossen und den Antrag
fur ordnungsgemal befunden hat, Ubermittelt es unverziglich den Antrag an die
Bestimmungsamter. Die Ubermittlung erfolgt unabhangig davon, ob eine erforderliche
Veroffentlichung bereits stattgefunden hat.

Das Amt Gbersendet eine Kopie des Umwandlungsantrags an die Bestimmungsamter
und stellt ihnen einen Auszug aus seiner Datenbank mit den Angaben gemaf
Artikel 111 Absatz 2 UMV Uber die umzuwandelnde Unionsmarke oder internationale
Registrierung bereit. Jede Zentralbehoérde flir den gewerblichen Rechtsschutz, an die
der Antrag auf Umwandlung dbermittelt wurde, kann vom Amt alle weiteren
Informationen zu dem Antrag erlangen, was es dem Amt ermdglichen wird, eine
Entscheidung (ber die nationale Marke aufgrund der Umwandlung zu treffen.

Artikel 140 Absatz 5 UMV

Gleichzeitig teilt das Amt dem Antragsteller das Datum der Ubermittlung an die
Bestimmungsamter mit.

Bei einer ,Opting-back‘-Umwandlung behandelt die WIPO den Antrag als nachtragliche
Benennung gemal Regel 24 Absatze 6 und 7 der Gemeinsamen Ausfihrungsordnung.

Ist ein nationales Amt Bestimmungsamt, so fuhrt. die Umwandlung zu einer nationalen
Anmeldung oder Eintragung.

Artikel 141 Absatz 3 UMV

Das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats kann vorsehen, dass der
Umwandlungsantrag einzelne oder alle der folgenden Erfordernisse erfillen muss:

® Entrichtung der nationalen Anmeldegebuhr;

e Einreichung einer Ubersetzung des Antrags und der ihm beigefiigten Unterlagen in
einer der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats; insbesondere bei Antragen
auf Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung vor deren Verdffentlichung wird
das nationale Markenamt in der Regel eine Ubersetzung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses verlangen;

® Angabe einer Zustellanschrift in dem betreffenden Mitgliedstaat;

® Einreichung einer Wiedergabe der Marke in der von dem Mitgliedstaat geforderten
Anzahl.

Nationale Bestimmungen Uber die Bestellung eines Inlandsvertreters bleiben
anwendbar. Wird von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, im Umwandlungsformblatt
einen Vertreter flr die Zwecke des Verfahrens vor einem bestimmten nationalen Amt
zu bestellen, so kann das nationale Amt unmittelbar mit diesem Vertreter

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1646

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e5448-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e5499-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4163-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e5448-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e5499-1-1

Abschnitt 2 Umwandlung

kommunizieren, sodass keine gesonderte Mitteilung Uber die Bestellung eines
Inlandsvertreters notwendig ist.

Artikel 141 Absatz 2 UMV

Das nationale Recht darf den Umwandlungsantrag nicht solchen Formerfordernissen
unterwerfen, die von den Erfordernissen der Unionsmarkenverordnungen abweichen
oder Uber sie hinausgehen.

7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 139 Absatz 3 UMV

Die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Markenanmeldung genief3t in
jedem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder gegebenenfalls das
Prioritatsdatum der Unionsmarkenanmeldung sowie den gemal Artikel 39 oder
40 UMV fur eine Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke wirksam in Anspruch
genommenen Zeitrang einer frGheren mit Wirkung fur diesen Mitgliedstaat
eingetragenen Marke. Fur weitergehende Information (ber Umwandlung einer
Unionsmarke in nationale Markenanmeldungen flr neue Mitgliedsstaaten siehe die
Richtlinien, Teil A, Abschnitt 9, Erweiterung.

Im Falle einer ,Opting-back“-Umwandlung erhalt die' gemall Regel 24 Absatz 6
Buchstabe e und Absatz 7 der Gemeinsamen Ausflhrungsordnung aus der
nachtraglichen Schutzerstreckung auf den Mitgliedstaat resultierende internationale
Anmeldung das urspringliche Datum der internationalen Registrierung, in der die EU
benannt war, d.h. entweder das tatsachliche Datum der internationalen Registrierung
(einschlieRlich eines etwaigen Prioritadtsdatums) oder das Datum der nachtraglichen
Schutzerstreckung auf die EU.

Es gibt jedoch kein harmonisiertes Verfahren dafir, wie nationale Amter mit der
Prifung der umgewandelten Unionsmarke verfahren. Wie in der Einleitung genannt, ist
das Umwandlungsverfahren ein zweistufiges System, wobei die zweite Stufe, das
Umwandlungsverfahren selbst, von den nationalen Amtern durchgefiihrt wird. Je nach
nationalem Gesetz wird die umgewandelte Marke entweder umgehend eingetragen
oder es wird das nationale Prufungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren
eingeleitet, wie bei jeder anderen nationalen Markenanmeldung.

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer frGheren Unionsmarke oder
einer friheren Unionsmarkenanmeldung entstanden sind, werden als existent
betrachtet, sobald ein gultiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden
solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als fur zum Zweck der Zulassigkeit nach
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Unterpunkt i DVUM ordnungsgemal identifiziert
betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen
Unionsmarke oder der Unionsmarkenanmeldung und die Lander angibt, flr die die
Umwandlung beantragt wurde.
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Verliert die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die ein
Widerspruch beruht, wahrend eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Griinden
basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen beschrankt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag
eingereicht, so kann das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fortdauern. Dies
liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung einer
Unionsmarkenanmeldung (oder einer Unionsmarke) die Grundlage fir ein
Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen kénnen, das urspriinglich auf der
Grundlage dieser Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung durchgefiihrt wurde
(15/07/2008, R 1313/2006-G, cardiva (fig.) / CARDIMA (fig.)) (siehe auch die
Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 4.2.2.2).
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