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1 Einleitung

Dieser Teil der Richtlinien enthalt die Bestimmungen, die allen Verfahren vor dem Amt
in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten, mit Ausnahme von
Beschwerdeverfahren, gemein sind.

Aus Grinden der Effizienz und um zu verhindern, dass die Beteiligten mit ungleichen
Vorgehensweisen konfrontiert werden, wird das Amt die Verfahrensvorschriften
koharent anwenden.

Die Verfahren vor dem Amt lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen, je nachdem,
ob es sich um einseitige Verfahren — Ex-parte- — oder um Inter-partes-Verfahren, in
denen sich mindestens zwei Beteiligte gegenlberstehen, handelt.

Die erste Kategorie umfasst insbesondere die Verfahren im Zusammenhang mit
Antragen auf Eintragung oder Verlangerung einer Unionsmarke (UM) oder eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM), Registereintragungen im Zusammenhang
mit Rechtsliibergangen, Lizenzen, Verfahren wegen Zwangsvollstreckungen oder
wegen Konkurs, Insolvenzverfahren, sowie Verfahren im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme von Prioritaten, des Zeitrangs und Umwandlungsantragen.

Zur zweiten Kategorie gehoren die Widerspruchs- und die Léschungsverfahren (Verfall
oder Erklarung der Nichtigkeit einer eingetragenen UM oder eines eingetragen GGM).

2 Art der Anmeldung und der Kommunikation mit dem
Amt
Artikel 30 UMV

Artikel 63 und Artikel 65 DVUM

Artikel 35 GGV
Artikel 65 und 68 GGDV

Beschluss Nr. EX-18-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. September 2018
betreffend die Offnungszeiten des Amtes fiir die Entgegennahme von durch
eigenhandige Ubergabe eingereichten Schriftsticken in Bezug auf eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)

Schriftsticke an das Amt konnen bei Verfahren betreffend Unionsmarken mit
elektronischen Mitteln, auf dem Postweg oder durch Kurierdienste und bei Verfahren
betreffend Gemeinschaftsgeschmacksmuster zusatzlich per persénlicher Abgabe beim
Amt Ubermittelt werden. Schriftstlicke, die vom Amt versandt werden, konnen mit
elektronischen Mitteln, auf dem Postweg, durch Kurierdienste oder per offentlicher
Bekanntmachung zugestellt werden.

Die Anmeldung einer Unionsmarke (UM) muss direkt beim Amt eingereicht werden.
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Die Anmeldung einer GGM kann direkt beim Amt oder Uber eine Zentralbehérde fur
den gewerblichen Rechtsschutz in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Amt fur
geistiges Eigentum eingereicht werden.

Die elektronische Ubermittlung wird zur Einreichung empfohlen, da das System den
Anmelder Anleitungen bietet, wodurch die Anzahl der potenziellen Mangel verringert
wird und das Prifungsverfahren beschleunigt wird. Fir UM, die Uber das
Anmeldungssystem des Amtes eingereicht werden, wird eine reduzierte Gebuhr
erhoben. Das Amt bietet auch die Moglichkeit eines beschleunigten Verfahrens, ,Fast
Track“-Verfahren genannt (weitere Einzelheiten sind auf der Website des Amts
verfugbar).

Werden andere Mittel fur die Anmeldung gewahlt, kann auf die vom Amt in allen
Amtssprachen der EU zur Verfigung gestellten verschiedenen Formblatter
zurtickgegriffen werden. Mit einer Ausnahme ist ihre Verwendung zwar nicht
obligatorisch, wird aber dringend empfohlen. Die Ausnahme bildet die Einreichung
einer internationalen Anmeldung oder einer nachtraglichen Benennung gemaR dem
Madrider Protokoll, die obligatorisch auf den Formblattern MM 2 oder MM 4 der
Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) oder auf den Versionen des Amtes
EM 2 oder EM 4 erfolgen muss.

3 Zustellung und Ubermittlung von Schriftstiicken

Die DVUM und die GGDV unterscheiden zwischen Schriftstiicken, die von den
Beteiligten an das Amt Ubermittelt werden, und Zustellungen von Schriftstiicken, die
vom Amt versandt werden.

Der Tag der Zustellung bzw. der Ubermittiung eines Schriftstiicks ist der Tag, an dem
das Schriftstiick beim Empfanger (einschlieRlich des Amtes) eingeht oder als
eingegangen gilt (30/01/2014, C_324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60, § 43).
Wann genau der Empfang als erfolgt gilt, hdngt von der Art der Zustellung bzw.
Ubermittlung ab.

Jede Zustellung an den Vertreter hat dieselbe Wirkung, als ware sie an die vertretene
Person gerichtet (Artikel 60 Absatz 3 DVUM und Artikel 53 GGDV). Ebenso hat jede
Mitteilung des Vertreters an das Amt dieselbe Wirkung, als ware sie von der
vertretenen Person an das Amt gerichtet worden (Artikel 66 DVUM und
Artikel 63 GGDV).

Sobald ein zugelassener Vertreter ordnungsgemald bestellt wurde, erfolgen alle
Zustellungen ausnahmslos an den Vertreter (12/07/2012, T-279/09, 100 % Capri,
EU:T:2012:367; T-326/11, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202). ,Ordnungsgemaf}
bestellt bedeutet, dass der Vertreter zur Vertretung befugt ist und ordnungsgeman
bestellt wurde, und dass kein allgemeines Hindernis vorliegt, das der Vertretung durch
diese Person entgegensteht, beispielsweise eine unzuldssige Vertretung beider
Beteiligter in einem Inter-partes-Verfahren. Es muss keine Vollmacht eingereicht
werden, um Zustellungen des Amtes empfangen zu kénnen.
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FUr nahere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5,
Berufsmafige Vertretung.

3.1 Schriftliche und andere Ubermittlungen an das Amt

Artikel 98 Absatz 3 UMV

Artikel 55 Absatze 2, 3 und 4 DVUM und Artikel 63 und 64 DVUM

Artikel 65 bis 67 GGD

Beschluss Nr. EX-20-9 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. November 2020
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Beschluss Nr. EX-20-10 des Exekutivdirektors vom 22. Dezember 2020 des Amtes in
Bezug auf technische Spezifikationen fir Anhange, die auf Datentragern eingereicht
werden

In Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe d GGDV und Artikel 51 GGDV wird fur alle Verfahren
in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Telefax ausdricklich als
Kommunikationsmittel genannt. GemaR ‘Artikel' 2 des Beschlusses Nr. 20-9 des
Exekutivdirektors des Amtes betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel kann
das Telefax aufgrund technischer Beschrankungen und Fehlfunktionen, die die
Zuverlassigkeit beeintrachtigen und das ununterbrochene Funktionieren von
Mitteilungen per Telefax verhindern (und die auRerhalb der Kontrolle des Amtes
liegen), allerdings nicht mehr als Kommunikationsmittel in Verfahren vor der Amt
angeboten werden und wird nicht langer verwendet.

3.1.1 Ubermittlung durch elektronische Mittel

Fur die elektronische Kommunikation mit dem Amt im Zusammenhang mit Verfahren
betreffend UM wund Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist folgendes Mittel
zugelassen: der Nutzerbereich (,User Area”), bei dem es sich um eine sichere
elektronische Plattform handelt, die vom Amt betreut wird und auf der die Nutzer
Anmeldungen und andere Schriftstlicke einreichen, Mitteilungen des Amtes und
Schriftsticke empfangen, solche Mitteilungen beantworten und andere Aktionen
durchfihren kénnen.

In Ausnahmefallen jedoch, wenn eine technische Stérung den Antragsteller daran
hindert, eine Anmeldung Uber den Nutzerbereich (,User Area“) einzureichen, gilt eine
Uber eine der verfUgbaren alternativen flankierenden elektronischen Maflinahmen
(siehe unten) eingereichte Anmeldung zur Eintragung einer UM oder eines GGM
als beim Amt eingegangen, vorausgesetzt der Anmelder Ubermittelt innerhalb von drei
Arbeitstagen nach der urspringlichen Einreichung erneut die Anmeldung zur
Eintragung einer UM oder eines GGM (mit identischem Inhalt) Gber den Nutzerbereich
(,User Area“), zusammen mit einer Eingangsbestatigung, aus der eindeutig die
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ursprungliche Einreichung der Anmeldung hervorgeht. Bei einer Nichteinhaltung dieser
Bedingungen gilt die ursprunglich Ubermittelte Anmeldung als nicht eingegangen.
Weiterfiihrende Informationen Uber die Einreichung eines Antrags auf Verldangerung
einer UM oder eines GGM Uber eine der verfiigbaren alternativen flankierenden
elektronischen Malnahmen sind den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 4,
Verlangerung, Punkt 7 zu entnehmen.

Um im Falle einer Fehlfunktion wéahrend der elektronischen Ubermittlung einer
Anmeldung, Mitteilung oder eines anderen Dokuments Uber ,E-Operation* oder ,E-
Filing“ in der User Area die erneute Einreichung zu erleichtern, wird das Amt zwei
alternative flankierende elektronische Mal3nahmen bereitstellen:

1. eine LOsung zum Hochladen im Abschnitt Mitteilungen der User Area; hierbei
handelt es sich um eine allgemeine Plattform zum Hochladen, tiber die Dokumente
als Anlage beigefiigt und an das Amt gesendet werden kénnen.

2. Eine File-Sharing-Lésung auRerhalb der User Area; das Amt wird dem Kontoinhaber
einen Zugang zu einem sicheren File-Sharing-Standort bereitstellen, an dem das/die
betreffende(n) Dokument(e) hochgeladen werden kann/kénnen.

Technische Einzelheiten zur Zuganglichkeit und ' Funktionalitdt dieser beiden
alternativen flankierenden Maflnahmen koénnen in den Nutzungsbedingungen der User
Area abgerufen werden.

Der Zeitpunkt des Eingangs von Anmeldungen oder Antragen, Mitteilungen oder
Schriftsticken, die elektronisch eingereicht werden, ist die Ortszeit in Alicante
(Spanien), zu der der Empfang bestatigt wurde.

Uber die User Area kdnnen verschiedene Vorgange (wie Einreichungen [E-Filing],
Malnahmen [E-Actions] und andere Vorgange [E-Operations]) elektronisch
vorgenommen werden. Diese sind nach Anmeldung in der User Area Uber das
Dashboard oder den Abschnitt ,Online-Dienste“ des Kontos zuganglich.

AuRerdem kénnen Nutzer im Nutzerbereich (,User Area®) bei bestimmten Inter-partes-
Verfahren, wenn beide Beteiligte im Nutzerbereich (,User Area“) angemeldete Nutzer
sind, gemeinsame Antrage einreichen, die von den beiden Beteiligten elektronisch
validiert (unterzeichnet) werden.

Wenn ein Kontoinhaber zur Einreichung einen der elektronischem Standardvorgange
im Nutzerbereich (,User Area“) verwendet, hat dieser elektronische Vorgang Vorrang
vor allen anderen Erklarungen oder Bemerkungen des Kontoinhabers, die auf andere
Weise am selben Tag eingereicht wurden, vorausgesetzt, dem Amt geht nicht am
selben Tag eine Zuricknahme des elektronischen Vorgangs zu (siehe
Unterabschnitt 3.1.6 flr Zuricknahmen am selben Tag).

Ist eine elektronische Ubermittlung unvollstandig oder unleserlich oder hat das Amt
ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Ubermittlung gemaR Artikel 63 Absatz 3
DVUM und Artikel 67 Absatz 3 GGDV und Artikel 66 Absatz 2 GGDV, teilt es dies dem
Absender mit und fordert ihn auf, das Schriftstiick nochmals zu Ubermitteln oder
innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist ein unterzeichnetes Original des
betreffenden Schriftstlicks per Post oder durch ein anderes verfugbares Mittel dem Amt
zu Ubermitteln. Ist die nochmalige Ubermittlung vollstéandig, so gilt als Eingangsdatum
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der Tag des Eingangs der ersten Ubermittlung; hiervon ausgenommen sind Félle, in
denen ein Anmeldetag fur eine Anmeldung festgelegt werden muss. Andernfalls wird
das Amt die Ubermittlung Uberhaupt nicht beriicksichtigen, oder es wird nur die
empfangenen und/oder lesbaren Teile berlicksichtigen (04/07/2012, R 2305/2010-4,
Houbigant / PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Fir nahere Einzelheiten beziiglich des Anmeldetags siehe Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 2, Formerfordernisse und Richtlinien zur Prifung von Antragen bezlglich
eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Nahere Informationen Gber den Nutzerbereich (,User Area“) und insbesondere Uber die
ordnungsgemafle Nutzung des Nutzerkontos entnehmen Sie bitte Absatz 4
Buchstabe b der Nutzungsbedingungen fir den Nutzerbereich in der Anlage zum
Beschluss Nr. EX-20-9 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. November 2020
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel.

3.1.2 Ubermittlung per Post oder durch Kurierdienst

Die auf dem Postweg oder durch Kurierdienst Ubermittelten Unterlagen sind an die
offizielle Adresse des Amtes zu richten.

Bei Ubermittlung per Post oder Kurierdienst von Schriftstiicken missen diese als
Originalschriftstiicke eingereicht werden und unterzeichnet sein. Ist ein dem Amt
Ubermitteltes Schriftstlick nicht unterzeichnet, so fordert das Amt den betreffenden
Beteiligten auf, diesen Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Wird das
Schriftstlick innerhalb dieser Frist nicht unterzeichnet, wird die betreffende Anmeldung
oder der betreffende Antrag flr unzulassig erklart bzw. wird das Schriftstiick nicht
bericksichtigt.

Der Tag des Eingangs ist der Tag, an dem die Mitteilung dem Amt zugegangen ist,
ungeachtet des Zeitpunkts der Aufgabe bei der Post oder beim Kurierdienst
(28/09/2016, T-400/15; CITRUS SATURDAY / CITRUS, EU:T:2016:569, § 25;
15/03/2011, T-50/09, Dada & Co / kids, EU:T:2011:90, § 67). Der Zeitpunkt des
Eingangs ist die Ortszeit in Alicante (Spanien).

Fiar ndhere Einzelheiten bezlglich Kopien (Ausfertigungen) von Schriftstiicken in Inter-
partes-Verfahren siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren, Abschnitt 4.2 Substanziierung, und die Richtlinien fir die
Prifung von Antragen auf Nichtigerklarung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters,
Abschnitt 4.1, Austausch von Schriftstlicken.

3.1.3 Anhange von Mitteilungen

Gemal Artikel 55 DVUM missen samtliche von der Partei im Rahmen von UM-
Verfahren eingereichten Dokumente oder sonstige Nachweise in einem Anhang zur
Einreichung enthalten sein. Sie sind entsprechend zu nummerieren und durch ein
Verzeichnis mit einer Kurzbeschreibung jedes einzelnen Nachweises einschlief3lich
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ggf. der Seitenanzahl zu erganzen. Ferner ist die entsprechende Seitenzahl der
Einreichung anzugeben, auf der auf den jeweiligen Nachweis Bezug genommen wird.

Wenn wahrend des Verfahrens i) die Nachweise nicht in Form nummerierter Anhange
gegliedert sind, ii) kein Verzeichnis Ubermittelt wird (wenn sich also der erforderliche
Inhalt des Verzeichnisses in keiner Weise identifizieren Iasst) oder iii) das Amt von sich
aus oder auf Ersuchen der anderen Partei es fur gerechtfertigt halt und insbesondere
der Auffassung ist, dass die Nichteinhaltung der entsprechenden Anforderungen die
Fahigkeit des Amtes oder der anderen Partei, die eingereichten Dokumente und
Nachweise zu uUberprifen und zu bewerten sowie deren Relevanz zu beurteilen,
erheblich beeintrachtigt, wird eine Mangelmitteilung Ubermittelt. Wenn der Inhalt der
Anhange im Wortlaut der Stellungnahmen enthalten ist wird keine Mangelmitteilung
Ubermittelt.

In Inter-partes-Verfahren missen

® Anlagen, die elektronisch Ubertragen werden, nicht in doppelter Ausfertigung
vorgelegt werden;

® Anlagen, die auf dem Postweg oder durch einen Kurierdienst vorgelegt werden und
aus Papierdokumenten (wie lose Nachweisblatter) bis einschliellich einer GréRe
von A3 bestehen, nicht in doppelter Ausfertigung vorgelegt werden;

® Anlagen, die auf dem Postweg oder durch einen Kurierdienst vorgelegt werden und
aus Papierdokumenten bestehen, die groRer als A3 sind, oder die nicht in
Papierform vorliegen (z. B. Datentrager oder physische Beweisstlicke wie
Produktmuster), in doppelter Ausfertigung vorgelegt werden, wobei eine
Ausfertigung dem anderen Beteiligten zu Ubermitteln ist.

Wird in Inter-partes-Verfahren betreffend UM eine erforderliche zweite Ausfertigung
nicht vorgelegt, werden die betreffenden Anhange nicht bericksichtigt. In Inter-partes-
Verfahren betreffend Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann die Nichtigkeitsabteilung
die Partei jedoch auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist eine zweite Ausfertigung
einzureichen.

Fur nahere Einzelheiten beziglich Beweisstlicken, die in Inter-partes-Verfahren zu
Ubermitteln sind, um den Nachweis der Benutzung zu erbringen, siehe Richtlinien
Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Abschnitt 5.3.2.1,
Beweismittel, Grundsaize.

Zusatzlich zu den Anforderungen gemaf Artikel 55 Absatz 2 DVUM empfiehlt das Amt,
folgende Hauptaspekte einer strukturierten Darstellung zu beachten, um die
Bearbeitung und Handhabung der Akten zu erleichtern:

1. Um einen Uberschaubaren Aktenumfang sicherzustellen, sollten die Beteiligten nur
solche Nachweise Ubermitteln, die fir den Fall und die betreffende Begriindung bzw.
das betreffende Argument relevant sind.

2. Werden die Unterlagen in mehreren Teilen versandt, wird empfohlen, auf jedem
einzelnen Teil gut sichtbar die Gesamtzahl der Teile anzugeben (einschliellich der
Gesamtseitenzahl und der Seitenanzahl der einzelnen Teile).

3. Von physischen Mustern wie Behaltern, Verpackungen usw. kann ein Foto gemacht
und uUbermittelt werden, anstatt das Beweisstliick selbst nebst einer zweiten
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Ausfertigung einzusenden (es sei denn, der elektronische Inhalt des Beweisstticks
ist relevant, z. B. bei Datentragern).

4. Auf dem Postweg an das Amt geschickte Originalschriftstiicke oder Beweisstlicke
sollten nicht geheftet, gebunden oder in Ordnern abgelegt sein.

5. Die zweite Ausfertigung fur den anderen Beteiligten sollte stets klar gekennzeichnet
sein; wird das Original jedoch mit elektronischen Mitteln an das Amt Gbermittelt,
muss keine zweite Ausfertigung eingesandt werden.

Datentrdager
Anhange von Mitteilungen kénnen auf Datentragern tberbracht werden.

Das Amt betrachtet kleine tragbare Speichergerate wie USB-Flash-Laufwerke, USB-
Sticks oder ahnliche Speichereinheiten als Datentrager. Externe Festplatten,
Speicherkarten, CD-ROM, DVD und andere optische Datenspeicher sowie
Magnetaufzeichnungstrager jeder Art sind ausgeschlossen.

Informationen Uber zulassige Dateiformate, Dateigrofien, Dateistrukturen, Dateinamen
und die Folgen der Nichteinhaltung dieser technischen Spezifikationen sind dem
Beschluss Nr. EX-20-10 des Exekutivdirektors des Amtes vom 22. Dezember 2020
betreffend technische Spezifikationen fur Anhange, die auf Datentragern eingereicht
werden, zu entnehmen.

Zulassig sind ausschlie3lich die in dem oben' genannten Beschluss aufgefiihrten
Dateiformate, namlich JPEG und JPG, MP3, MP4, PDF, TIFF und fur 3D-Modelle STL,
OBJ und X3D. Dateien, die in einem ausflihrbaren Dateiformat (EXE) eingereicht
werden, sind nicht zulassig. Dasselbe gilt fur Dateien in einem verschlisselten Format,
selbst wenn die resultierende ausgefiihrte oder unverschlisselte Datei in einem der
zulassigen Dateiformate vorliegt.

314 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 DVUM

Artikel 65 Absatz 1 GGDV

Anmeldungen und sonstige Mitteilungen an das Amt sind vom Absender zu
unterzeichnen.

Wird eine Anmeldung oder sonstige Mitteilung auf elektronischem Wege eingereicht,
gilt die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit einer Unterschrift.

Wenn eine Einreichung oder ein Begleitdokument zu unterzeichnen ist, muss die
Unterschrift mit dem Namen der unterzeichnenden natlrlichen Person versehen sein;
wird die Unterschrift im Namen einer juristischen Person (eines Unternehmens)
geleistet, muss darlber hinaus die Position der natirlichen Person innerhalb des
Unternehmens bzw. ihre Zeichnungsbefugnis (z. B. Geschaftsfuhrer, Prasident)
angegeben sein. Gegebenenfalls kann optional auch die Identifikationsnummer (ID-
Nummer) des Amtes angegeben werden. Fehlt eines dieser Identifizierungselemente
bei der Unterschrift, kann das Amt eine Mangelmitteilung Gbersenden, in der es die
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fehlenden Elemente anfordert. Ist ein Antrag tUberhaupt nicht unterzeichnet, fordert das
Amt den Beteiligten auf, den Mangel zu beheben.

Wird eine Mangelmitteilung Gbersendet, der Mangel jedoch nicht fristgemaf behoben,
wird die Anmeldung zurlickgewiesen bzw. die sonstige Mitteilung nicht berlcksichtigt.

Bei gemeinsam gestellten Antragen, die in Inter-partes-Verfahren im Rahmen eines
einzelnen Vorbringens auf elektronischem Wege eingereicht werden, ist der Name des
Absenders mit der Unterschrift gleichgestellt. Ferner muss eine Unterschrift der
anderen Partei vorgelegt werden, damit der Antrag zulassig ist.

3.1.5 Geheimhaltung

Artikel 114 Absatz 4 UVM

Artikel 72 Buchstabe ¢ GGDV

Ein Beteiligter kann die Geheimhaltung eines Schriftsticks oder eines Teils davon bei
dessen Einreichung oder spater beantragen, sofern kein Antrag auf Akteneinsicht
dieses Schriftstiick betreffend anhangig ist.

Der Beteiligte muss das besondere Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstiicks
geltend gemacht und ausreichend dargelegt haben. Fir nahere Einzelheiten zur
Geltendmachung der Vertraulichkeit und eines besonderen Interesses und zur Prifung
vertraulicher Informationen siehe Richtlinien, Teil 'E, Register, Abschnitt 5,
Akteneinsicht, Punkt 5.1.3. Alternativ kann der Beteiligte die Nachweise in einer Form
vorlegen, die eine Offenbarung der vom Beteiligten fir geheimhaltungsbedirftig
erachteten Teile des Schriftstiicks oder der Unterlage vermeidet, solange diejenigen
Teile des Schriftstiicks, die vorgelegt werden, die erforderlichen Angaben enthalten.
Werden zum Beispiel als Nachweis flir einen Rechtsiibergang oder eine Lizenz
Vertrage oder andere Unterlagen vorgelegt, so kdnnen bestimmte Passagen vor ihrer
Vorlage beim Amt geschwarzt oder bestimmte Seiten ausgelassen werden.

Grundsatzlich sind Dokumente personlicher Art wie z. B. Passe oder sonstige
Ausweispapiere, die insbesondere als Nachweise im Zusammenhang mit Antragen auf
Rechtsubertragung eingereicht werden, Belege zu ,Gesundheitsdaten®, die
insbesondere als Nachweise im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand oder als Nachweise im Zusammenhang mit Fristverlangerungsantragen
eingereicht werden, und Bankkontoauszuge, die z. B. Anmeldungen oder Antragen als
Nachweis der Entrichtung von Gebihren beigeflugt sein kdnnen, personenbezogene
Dokumente, die gegenuber Dritten vertraulich zu behandeln sind; dies hat
grundsatzlich auch Vorrang vor den Interessen von Dritten.

In Inter-partes-Verfahren kann es vorkommen, dass einer der Beteiligten beim Amt die
Geheimhaltung bestimmter Dokumente auch gegeniber dem anderen Beteiligten des
Verfahrens beantragt. Doch auch wenn das Amt die Mdglichkeit hat, Dokumente
gegenuber Dritten vertraulich zu behandeln (Akteneinsicht), kann es diese unter keinen
Umstanden gegeniber dem anderen Verfahrensbeteiligten in Inter-partes-Verfahren
vertraulich behandeln. Fir nahere Einzelheiten zur Geheimhaltung in Inter-partes-
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Verfahren siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren,
Punkt 4.4.4.

3.1.6 Zuruckziehen von Mitteilungen

Nach Eingang beim Amt werden Einreichungen wirksam, vorausgesetzt, beim Amt
geht am gleichen Tag keine Zurickziehung der Einreichung ein. Das bedeutet, dass
eine Einreichung nur dann fur nichtig erklart wird, wenn am gleichen Tag ein Schreiben
beim Amt eingeht, in dem sie zurickgezogen wird.

31.7 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Artikel 115 Absatz 3 UVM
Artikel 64 Absatz 2 DVUM
Artikel 76 GGDV

Beschluss Nr. EX-20-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Juni 2020 Uber die
Aufbewahrung der Akten

Beschluss Nr. EX-20-10 des Exekutivdirektors vom 22. Dezember 2020 des Amtes in
Bezug auf technische Spezifikationen flir Anhange, die auf Datentragern eingereicht
werden

Das Amt kann Stellungnahmen von Verfahrensbeteiligten erhalten, in denen auf
Dokumente oder Nachweise verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen Verfahrens
eingereicht wurden, z. B. Zitierung von Nachweisen, die bereits im Rahmen eines
anderen Widerspruchsverfahrens eingereicht wurden.

Solche Verweise sind zulassig, wenn der Beteiligte die Dokumente, auf die er sich
bezieht, eindeutig identifiziert. Sie missen folgende Angaben enthalten:

(1) die Nummer und die Art der Datei,

(2) den Titel des Dokuments,

(3) die Anzahl der Seiten des Dokuments,

(4) das Datum der Ubermittlung des Dokuments an das Amt.

z. B. ,die eidesstattliche Versicherung, die am TT.MM.JJJJ dem Amt im
Widerspruchsverfahren B XXX XXX zusammen mit Nachweisen 1 bis 8 Ubermittelt
wurde und die aus XX Seiten besteht".

Handelt es sich bei den erwahnten Originaldokumenten oder Nachweisen um
physische Nachweise (einschlieRlich Datentragern) oder Dokumente in Papierform, die
gréler als A3 sind, und liegen diese Nachweise in der elektronischen Akte des Amtes
nicht vor, hat der Beteiligte, der sich auf diese Unterlagen bezieht, gemaR Artikel 64
Absatz 2 DVUM per Post oder Kurier innerhalb der urspringlichen Frist eine zweite
Kopie zur Ubermitiung an den anderen Beteiligten einzureichen (siehe
Unterabschnitt 3.1.3). Reicht der Beteiligte keine Kopie ein, wird er aufgefordert, eine
zweite Kopie zur Ubermittlung an den anderen Beteiligten einzureichen. Wenn sich der
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Beteiligte auf alle oder einige der zuvor auf einem Datentrager eingereichten Anlagen
bezieht, hat er eine Kopie der betreffenden Anlagen mit dem gleichen Inhalt wie die
Originale einzureichen, dabei aber die aktuell geltenden Dateigrofien und
Formatbeschrankungen einzuhalten und einen zulassigen Datentragertyp (wie im
Beschluss Nr. EX-20-10 festgelegt) zu verwenden.

Allgemeine Verweise auf Dokumente oder Beweismittel, die im Rahmen von anderen
Verfahren eingereicht wurden, werden hingegen nicht akzeptiert. In diesem Fall kann
der Beteiligte, der nur allgemein auf andere Dokumente oder Nachweise verweist,
aufgefordert werden, innerhalb einer bestimmten Frist genauere Angaben zu machen.
Der Beteiligte wird dartber informiert, dass diese vom Amt gewahrte Frist nur genutzt
werden darf, um genaue Angaben zu den Dokumenten oder Nachweisen, auf die
Bezug genommen wird, einzureichen. Werden innerhalb dieser Frist keine genauen
Angaben eingereicht, wird der Verweis auf diese Dokumente oder Nachweise nicht
berlcksichtigt.

Die Beteiligten sollten wissen, dass in anderen Verfahren eingereichtes, nicht in
elektronischer Form aufbewahrtes Material gemal’ Artikel 115 Absatz 3 UMV vernichtet
worden sein kann. In diesem Fall wird der Beteiligte erneut aufgefordert, die
urspriinglichen Nachweise vorzulegen (im Original und in Kopie zur Ubermittlung an
den anderen Beteiligten). Falls die Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, auf
einem Datentrager gespeichert waren, der inzwischen vernichtet wurde, muss der
neue Datentrager denselben Inhalt wie der ursprungliche aufweisen. Dabei sind u. a.
die aktuell geltenden DateigroRen und Formatbeschrankungen einzuhalten und ist ein
zuldssiger Datentragertyp (wie im Beschluss Nr. EX-20-10 festgelegt) zu verwenden.

3.2 Zustellung durch das Amt

Artikel 94 Absatz 2 UMV und Artikel 98 UMV

Artikel 56 bis 62 DVUM
Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 47 bis 53 GGDV

Beschluss Nr. EX-18-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. September 2018 Uber
die 6ffentliche Zustellung

Beschluss Nr. EX-20-9 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. November 2020
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Schriftliche Mitteilungen des Amtes an den oder die Beteiligten eines Verfahrens sind
.zuzustellen®. Ein Schriftstick gilt als zugestellt, wenn es beim Empfanger
eingegangen ist bzw. als eingegangen gilt, unabhangig davon, ob der Empfanger
hieriber benachrichtigt worden ist. Folglich ist der Tag der Zustellung eines
Schriftsticks der Tag, an dem dieses Schriftstick dem Empfanger zuganglich
gemacht wurde oder dem Empfanger zugegangen ist, und nicht der Tag, an dem es
versandt wurde, oder der Tag, an dem die Person, an die es gerichtet ist, tatsachlich
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Kenntnis von der Ubermittlung erlangt hat. Wann genau jedoch der Empfang als erfolgt
gilt, hangt von der Art der Ubermittlung ab.

Das Amt kann die am besten geeignete Art der Zustellung frei wahlen; hiervon
ausgenommen ist die oOffentliche Zustellung. In der Praxis wird das Amt stets die
Zustellung durch elektronische Kommunikationsmittel wahlen, sofern diese
Zustellungsform verfligbar ist.

Wenn das ordnungsgemale Zustellungsverfahren befolgt wurde, wird das Schriftstick
als zugestellt betrachtet, sofern der Empfanger nicht nachweist, dass er das
Schriftstlick Uberhaupt nicht oder verspatet erhalten hat. Wenn dies nachgewiesen
wird, wird das Amt das/die Schriftstlick/e erneut zustellen. Dagegen wird, wenn das
ordnungsgemale Zustellungsverfahren nicht befolgt wird, das Schriftstiick dennoch als
zugestellt betrachtet, wenn das Amt nachweisen kann, dass der Empfanger das
Schriftstlick tatsachlich erhalten hat (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7,
§ 32).

Auf allen Mitteilungen oder Zustellungen des Amtes sind die Dienststelle oder
Abteilung des Amtes und der Name des zustandigen Bediensteten bzw. die Namen der
zustandigen Bediensteten anzugeben. Diese Schriftsticke missen von dem
Bediensteten bzw. den Bediensteten unterzeichnet oder andernfalls mit dem
vorgedruckten oder aufgestempelten Dienstsiegel des Amtes versehen sein.

3.2.1 Zustellung auf elektronischem Wege

Der Nutzerbereich (,User Area”) ist die einzige Plattform, Uber die das Amt Mitteilungen
durch elektronische Mittel zustellt, und Kontoinhaber kdnnen sich nicht gegen dieses
Mittel zum Erhalt elektronischer Mitteilungen vom Amt entscheiden, solange das User-
Area-Konto aktiv ist. Dies gilt gleichermalRen fur neue und bestehende Inhaber von
Nutzerkonten, einschliellich derjenigen, die sich zuvor gemafy der vorherigen
Regelungen gemaly ‘Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses Nr. EX-19-1 des
Exekutivdirektors dagegen entschieden hatten. Das Amt Ubermittelt somit sdmtliche
Zustellungen dber den Nutzerbereich (,User Area“), es sei denn, dies ist aus
technischen Griinden nicht méglich.

Der Tag, an dem das Schriftstiick im Posteingangsfach des Kontoinhabers abgelegt
wird, wird vom Amt erfasst und in der User Area angegeben. Das Schriftstick gilt am
funften Kalendertag nach dem Tag, an dem es im Posteingangsfach des
Kontoinhabers abgelegt wurde, als zugestellt, unabhangig davon, ob der Empfanger es
tatsachlich gedffnet und gelesen hat.

3.2.2 Zustellung per Post oder Kurierdienst

Das Verfahren fir die Zustellung per Post oder Kurierdienst hangt von der Art des
zugestellten Schriftstiicks ab.

Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Gang gesetzt wird, sowie Ladungen
und andere vom Exekutivdirektor des Amtes bestimmte Schriftsticke werden durch
Kurierdienst oder eingeschriebenen Brief, in beiden Fallen mit Ruckschein, zugestellt.
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Alle anderen Zustellungen kdnnen entweder per Kurierdienst, per Einschreiben — mit
oder ohne Riulckschein — oder auf dem gewohnlichen Postweg erfolgen. Hat der
Empfanger hingegen keine Anschrift im EWR oder keinen berufsmafigen Vertreter
bestellt, wird das Amt das Schriftstiick als gewohnlichen Brief versenden.

Die Zustellung gilt zehn Tage nach der Aufgabe des Schriftsticks als erfolgt. Diese
Annahme kann durch den Empfanger nur widerlegt werden, indem er nachweist, dass
er das Schriftstick nicht oder erst zu einem spateren Zeitpunkt erhalten hat. Indizien,
die einen vernunftigen Zweifel am ordnungsgemaflen Empfang aufkommen lassen,
genugen als Nachweis (25/10/2012, T-191/11, Miura, EU:T:2012:577, § 34).

Im Streitfall muss das Amt nachweisen kdénnen, dass die Zustellung ihren
Bestimmungort erreicht hat oder an welchem Tag sie dem Empfanger zugegangen ist.
Diesbeziiglich muss das Amt nachweisen, dass es vorab fiir die Bedingungen gesorgt
hatte, die erforderlich waren, damit das zuzustellende Schriftstiick in den
Einflussbereich des Empféngers gelangen konnte. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen erstens der Ubermittlung eines Schriftstiicks an den Empfanger, die fir eine
ordnungsgemalle Zustellung erforderlich ist, und zweitens der tatsachlichen Kenntnis
des Schriftstucks, die fur eine Anerkennung der Zustellung als ordnungsgemaf nicht
erforderlich ist. Das Vorliegen einer glltigen Zustellung an den Empfanger ist in keiner
Weise davon abhangig, dass die Zustellung tatsachlich derjenigen Person zur Kenntnis
gebracht wurde, die nach den internen Vorschriften der empfangenden juristischen
Person fir ihre Bearbeitung zustandig ist (22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845,
§ 31-32 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Eine Zustellung per Einschreiben gilt auch dann als erfolgt, wenn der Empfanger die
Annahme des Einschreibens verweigert.

3.2.3 Zustellung durch 6ffentliche Bekanntgabe

Ist die Anschrift des Empfangers unbekannt oder ging die amtliche Zustellung durch
die Post nach dem ‘ersten Versuch an das Amt zurick, so erfolgt die Zustellung
samtlicher Schriftstiicke durch dffentliche Zustellung.

Dies betrifft vor allem von der Post an das Amt zuriickgesandte Korrespondenz mit
dem Vermerk ,Nicht wohnhaft unter der angegebenen Adresse® und Korrespondenz,
die von ihrem Empfanger nicht abgeholt wurde.

Offentliche Zustellungen werden auf der Website des Amtes verdffentlicht. Das
Schriftstlick gilt einen Monat nach dem Tag, an dem es derart ins Internet gestellt
wurde, als zugestellt.
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4 Vom Amt gesetzte Fristen

Artikel 101 UMV

Artikel 67 bis Artikel 69 DVUM

Artikel 56 bis 58 GGDV

Vom Amt gesetzte Fristen lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

® Fristen, die in der UMV, DVUM, UMDV, GGV oder GGDV festgelegt und somit
bindend sind;

® Fristen, die vom Amt gesetzt werden und somit nicht bindend sind und unter
bestimmten Voraussetzungen verlangert werden kdnnen.

Fristen tragen wesentlich dazu bei, dass das Verfahren ordnungsgemafl® und
angemessen zlgig ablauft. Sie liegen im allgemeinen Interesse, und ihre strenge
Einhaltung soll die Klarheit und Sicherheit der Rechtsverhéltnisse gewahrleisten.

Zur Abfederung der starren Anwendung des Grundsatzes der strengen Einhaltung von
Fristen sieht die Verordnung drei Mdglichkeiten vor und unterscheidet dabei zwischen
noch laufenden und bereits abgelaufenen Fristen.

Lauft die Frist noch, kann der Beteiligte gemal Artikel 68 DVUM und Artikel 57
Absatz 1 GGDV eine Fristverlangerung beantragen.

In GGM-Verfahren kann nach Ablauf der Frist der Beteiligte, dessen Frist abgelaufen
ist, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (gemaR Artikel 67 GGV) beantragen,
was mit der Einhaltung formeller und sachlicher Voraussetzungen verbunden ist (z. B.
dem Nachweis der gebotenen Sorgfalt).

In UM-Verfahren stehen nach Ablauf der Frist dem Beteiligten, der die Frist versaumt
hat, zwei Wege offen: Er kann entweder gemal Artikel 105 UMV eine
Weiterbehandlung beantragen, woflr lediglich bestimmte Formanforderungen zu
erfillen sind, oder er kann gemafl Artikel 104 UMV die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand beantragen, woflir formelle und inhaltliche Anforderungen zu erfillen
sind (wie Beachtung aller nach den gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt).

Nahere Informationen hierzu finden sich weiter unten in den Abschnitten 4.4 und 4.5.

4.1 Lange der vom Amt gesetzten Fristen

Was UM-Verfahren betrifft, dirfen die vom Amt festgelegten Fristen (mit Ausnahme der
in der UMV, DVUM oder der UMDV ausdrtcklich vorgesehenen Fristen) nicht weniger
als einen Monat und nicht mehr als sechs Monate betragen.

Was GGM-Verfahren betrifft, dirfen mit Ausnahme der in der GGV und der GGDV
ausdricklich vorgesehenen Fristen die vom Amt festgelegten Fristen, wenn der
Beteiligte seinen Wohnsitz, seinen Hauptgeschaftssitz oder eine Niederlassung in der
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EU hat, nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als sechs Monate betragen.
Wenn der betroffene Beteiligte seinen Wohnsitz oder Hauptgeschaftssitz nicht in der
EU hat und auch dort keine Niederlassung hat, diirfen die Fristen nicht weniger als
zwei und nicht mehr als sechs Monate betragen.

In der Praxis werden generell zwei Monate gewahrt.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5,
BerufsmalRige Vertretung.

4.2 Ablauf von Fristen

Hat das Amt in einer Mitteilung eine Frist gesetzt, ist das ,mafRgebliche Ereignis“ das
Datum, an dem das Schriftstiick zugestellt wird oder als zugestellt gilt, je nachdem,
welche Vorschriften fir das Zustellungsmittel gelten. Eine durch elektronische Mittel
zugestellte Mitteilung gilt am funften Kalendertag nach dem Tag, an dem das
Schriftstick im Posteingangsfach des Kontoinhabers ‘abgelegt wurde (siehe Punkt
3.2.1 weiter oben) als zugestellt, und eine Mitteilung per Post oder durch Kurierdienst
gilt am zehnten Tag nach Aufgabe (siehe Punkt 3.2.2 weiter oben) als zugestellt.

Wird eine Frist in Monaten angegeben, so endet die Frist in dem mafgeblichen
folgenden Monat an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das
»-mafgebliche Ereignis” eingetreten ist.

Es ist unerheblich, ob das ,maligebliche Ereignis“ an einem Werktag, einem Feiertag
oder einem Sonntag eingetreten ist; dies ist nur flr den Ablauf der Frist erheblich.

Hat der betreffende folgende Monat keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so 1auft
die betreffende Frist am letzten Tag dieses Monats ab. Eine zweimonatige Frist, die in
einer Mitteilung vom 31. Juli gesetzt wird, lauft demnach am 30. September ab.

Dasselbe gilt fur Fristen, die in Wochen oder Jahren ausgedrickt werden.

Dabei gilt, dass jede Frist am letzten Tag um 24 Uhr (Ortszeit in Alicante, Spanien)
ablauft.

Wird eine Frist versaumt, gibt es keine Vorschrift, nach der das Amt verpflichtet ist,
einen Beteiligten von den ihm nach den Artikeln 104 und 105 UMV offenstehenden
Verfahren in Kenntnis zu setzen; des Weiteren obliegt es dem Amt erst recht nicht,
diesem Beteiligten die Ergreifung eines bestimmten Rechtbehelfs zu empfehlen. Daher
verstolt das Amt nicht gegen den Grundsatz der ordnungsgemafien Verwaltung, wenn
es einen Beteiligten nicht Uber die Maoglichkeiten unterrichtet, einer verspateten
Einreichung abzuhelfen (04/05/2018, T-34/17, SKYLEADER (fig.), EU:T:2018:256,
§ 43).

Lauft eine Frist an einem Tag ab, an dem das Amt zur Entgegennahme von
Schriftsticken nicht gedffnet ist oder an dem gewohnliche Postsendungen am Sitz des
Amtes nicht zugestellt werden, (Samstage, Sonn- und Feiertage) so verlangert sich die
Frist bis zum nachsten Werktag. Zu diesem Zweck werden vor Beginn eines jeden
Kalenderjahres die SchlieRungstage des Amtes durch den Exekutivdirektor des Amtes
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festgelegt. Diese Verlangerung erfolgt automatisch, gilt aber nur am Ende dieser Frist
(12/05/2011, R 924/2010-1, whisper power (fig.) / WHISPER).

Lauft die Frist an einem Tag ab, an dem die Postzustellung in Spanien oder die
Verbindung des Amtes zu zugelassenen elektronischen Kommunikationsmitteln
allgemein unterbrochen ist, verlangert sich die Frist bis zum ersten Werktag nach dem
Ende dieser Unterbrechung. Diese Fristen werden durch den Exekutivdirektor des
Amtes festgelegt; die Fristverlangerung gilt fir alle Verfahrensbeteiligten.

Bei aulerordentlichen Ereignissen (Streik, Naturkatastrophe usw.), die eine Stdrung
der Arbeitsablaufe des Amtes oder eine starke Beeintrachtigung seiner Kommunikation
mit der Auf3enwelt zur Folge haben, kdnnen Fristen um einen vom Exekutivdirektor des
Amtes festzulegenden Zeitraum verlangert werden.

4.3 Fristverlangerung

Wenn in einem Ex-parte-Verfahren vor dem Amt ein Antrag auf Fristverlangerung vor
Ablauf einer Frist gestellt wird, sollte eine auf die ‘Gegebenheiten des Einzelfalls
abgestimmte Verldangerung gewahrt werden; allerdings darf dieser Zeitraum sechs
Monate nicht Gberschreiten.

Zu den Vorschriften fiir die Fristverlangerung in Inter-partes-Verfahren (wenn also wie
in einem Widerspruchsverfahren, Verfahren auf Erklarung der Nichtigkeit und/oder
Verfahren auf Erklarung des Verfalls mindestens zwei Beteiligte betroffen sind) siehe
Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, und die
Richtlinien zur Prifung von Antrédgen auf Nichtigerklarung eines Geschmacksmusters.

In der Regel wird der fristgerecht eingegangene erste Verlangerungsantrag als
angemessen erachtet und wird die Verlangerung flr einen Zeitraum gewahrt, welcher
der urspriinglichen Laufzeit entspricht (oder, falls beantragt, kirzer ist). Jeder weitere
Antrag auf Verlangerung derselben Frist wird jedoch zurlickgewiesen, es sei denn, der
beantragende Beteiligte erlautert und belegt ordnungsgemaf die ,aulergewohnlichen
Umstande®, die a) ihn daran gehindert haben, die verlangte Handlung im Verlauf der
beiden bisherigen Zeitrdume (d. h. der urspringlichen Frist plus der ersten
Verlangerung) vorzunehmen, und b) den Antragsteller nach wie vor an der Vornahme
dieser Handlung hindern, so dass noch mehr Zeit benétigt wird.

Beispiele annehmbarer Begrundungen:

e Es werden Nachweise von den Vertriebskanalen in mehreren Mitgliedstaaten / allen
Lizenznehmern / unseren Lieferanten zusammengetragen. Bisher haben wir von
einigen von ihnen Unterlagen erhalten, doch konnten wir aufgrund der
kommerziellen Struktur der Gesellschaft (siehe beigefiigtes Dokument) mit den
Ubrigen erst vor kurzem Kontakt aufnehmen®.

® _Um belegen zu kénnen, dass die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft
erlangt hat, haben wir zu Beginn des Zeitraums (am ...) mit Marktumfragen
begonnen. Die Feldforschung konnte jedoch erst vor kurzem abgeschlossen werden
(wie aus den beigefugten Unterlagen hervorgeht), so dass wir eine zweite
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Verlangerung bendtigen, um die Antworten auszuwerten und unsere beim Amt
einzureichenden Unterlagen vorzubereiten®.

e Ableben® gilt ebenfalls als ,auBergewohnlicher Umstand®. Ebenso eine ernsthafte
Erkrankung, sofern kein angemessener Ersatz verfiigbar war.

® _AuRergewdhnliche Umstande® umfassen schlieRlich auch Félle ,héherer Gewalt®.
,Hohere Gewalt* ist definiert als eine natlrliche und unvermeidbare Katastrophe, die
den erwarteten Gang der Ereignisse unterbricht. Dazu gehéren Naturkatastrophen,
Kriege und Terrorismus sowie unvermeidbare Ereignisse, deren Kontrolle sich den
Beteiligten entzieht.

Wenn ein Antrag auf Verlangerung einer verlangerbaren Frist vor Ablauf dieser Frist
gestellt wird und diesem Antrag nicht stattgegeben wird, wird dem betreffenden
Beteiligten mindestens ein Tag eingerdumt, um die Frist einzuhalten, auch wenn der
Antrag auf Verlangerung am letzten Tag der Frist eingeht.

4.4 Weiterbehandlung

Artikel 105 UMV

Eine Weiterfiihrung des Verfahrens ist bei GGM-Verfahren nicht vorgesehen.
Die Ausdricke ,weitere Behandlung® und ,Weiterbehandlung“ sind gleichwertig.

Artikel 105 UMV sieht die Madoglichkeit der Weiterbehandlung vor, wenn Fristen
versaumt wurden, schlie3t aber mehrere in bestimmten Artikeln der UMV festgelegte
Fristen aus.

Folgende Fristen sind ausgeschlossen:

® die in Artikel 104 UMV (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) und Artikel 105
selbst (Weiterbehandlung) festgelegten Fristen, um eine doppelte Vergunstigung fir
das Versaumnis derselben Frist zu vermeiden;

® die in Artikel 139 UMV festgelegten Fristen, d. h. die Dreimonatsfrist, innerhalb derer
eine Umwandlung beantragt und die Umwandlungsgebuhr entrichtet werden muss;

® der Widerspruchszeitraum und die Frist fur die Entrichtung der Widerspruchsgebihr
gemal Artikel 46 UMV;

® die Fristen nach Artikel 32 UMV (Entrichtung der Anmeldegebuhr), Artikel 34
Absatz 1 (Prioritatsrecht), Artikel 38 Absatz 1 (Recht auf Ausstellungsprioritat),
Artikel 41 Absatz 2 (Frist fur die Beseitigung von Mangeln bei der Anmeldung),
Artikel 53 Absatz 3 (Verlangerungsfrist), Artikel 68 (Beschwerdeverfahren) und
Artikel 72 Absatz 5 UMV (Klageeinlegung beim Gerichtshof) sowie die in der UMDV
festgelegten Fristen fir die Inanspruchnahme eines Zeitrangs gemaf
Artikel 39 UMV nach erfolgter Einreichung der Anmeldung.

Jedoch ist keine der in Widerspruchsverfahren zu setzenden Fristen (mit Ausnahme
der oben genannten Fristen fir die Einreichung eines Widerspruchs und die Zahlung
der entsprechenden Geblhr) ausgeschlossen. Folglich ist eine Weiterbehandlung
moglich, wenn die folgenden Fristen versdumt werden:
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die Frist gemaR Artikel 146 Absatz 7 UMV fir die Ubersetzung der
Widerspruchsschrift;

die Frist geman Artikel 5 Absatz 5 DVUM fir die Beseitigung von Mangeln, die die
Zulassigkeit des Widerspruchs berihren;

die Fristen flr den Widersprechenden zur Begriindung seines Widerspruchs geman
Artikel 7 DVUM;

die Frist gemaR Artikel 8 Absatz 2 DVUM fir den Anmelder zur Beantwortung;

die Frist gemalR Artikel 8 Absatz 4 DVUM fir den Widersprechenden zur
Beantwortung;

die Fristen fir einen weiteren Austausch von Argumenten, sofern vom Amt
zugelassen (07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert / Pierre Robert (fig.));

die Frist gemal Artikel 10 Absatz 1 DVUM fir den Anmelder, wenn er vom
Widersprechenden den Nachweis der Benutzung seiner alteren Marke verlangen
mochte;

die Frist geman Artikel 10 Absatz 2 DVUM fiir den Widersprechenden, wenn er den
Nachweis der Benutzung seiner alteren Marke erbringen soll;

die Frist gemaB Artikel 10 Absatz 6 DVUM fiir die Ubersetzung des
Benutzungsnachweises.

Daruber hinaus schliefl3t Artikel 105 UMV keine der Fristen aus, die in Verfahren auf
Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gelten.

Der Beteiligte, der eine Weiterbehandlung wiinscht, hat innerhalb von zwei Monaten
nach dem Ablauf der urspringlichen Frist den Antrag zu stellen, fir den eine im
Anhang | der UMV festgelegte Gebuhr zu entrichten ist, und hat bis zum Eingang des

Antrags auf Weiterbehandlung die versaumte Handlung nachzuholen. Anders als bei
der Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind keine sachlichen
Erfordernisse zu erfillen, d. h.'das Versaumnis der Frist muss nicht begriindet werden.

Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der urspriinglichen
Frist einzureichen.

Die zweimonatige ‘Frist fir die Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung ist
eine objektive Frist und nicht verlangerbar. Anders als bei der Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand ist es daher unerheblich, wann der Grund fur die
Nichteinhaltung der urspringlichen Frist beseitigt wurde oder wann der Beteiligte
auf das Versaumnis der urspriinglichen Frist aufmerksam wurde.

Der Antrag gilt erst dann als eingegangen, wenn die entsprechende Gebulhr
(400 EUR) entrichtet wurde.

Sobald einem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben wurde, gilt die Frist als
eingehalten, und die Mdglichkeit der Weiterbehandlung ist erschopft. Infolgedessen
sind nachfolgende Antrage auf Weiterbehandlung im Zusammenhang mit
derselben Frist per definitionem unzuldssig, selbst wenn sie innerhalb der
verbleibenden Zeit der zweimonatigen Frist fir die Einreichung solcher Antrage
gestellt werden. Wird hingegen der urspringliche Antrag auf Weiterbehandlung
zuriickgewiesen, wird ein nachfolgender Antrag auf Weiterbehandlung akzeptiert,
wenn er innerhalb der verbleibenden Zeit der zweimonatigen Frist fur die
Einreichung solcher Antrage gestellt wird (und auch die Ubrigen Erfordernisse erfullt
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sind, d. h. wenn die Gebuhr entrichtet und die versaumte Handlung nachgeholt
wird).

® Die versaumte Handlung muss gemeinsam mit dem Antrag nachgeholt werden.
Die versaumte Handlung muss gemeinsam mit dem Antrag nachgeholt werden. Das
Amt akzeptiert es auch, wenn die versdumte Handlung vor der Einreichung des
Antrags nachgeholt wird, sofern der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf der urspriinglichen Frist gestellt wird.

Wird jedoch die versaumte Handlung erst nach der Einreichung des Antrags
nachgeholt, wird der Antrag auf Weiterbehandlung als unzulassig zuriickgewiesen.
Dies gilt auch dann, wenn die versdumte Handlung nach dem Antrag, aber noch
innerhalb der verbleibenden Zeit der fir die Einreichung eines solchen Antrags
geltenden zweimonatigen Frist nachgeholt wird.
® Die versaumte Handlung muss nachgeholt werden.

Der Beteiligte, der eine Weiterbehandlung beantragt, muss die Verfahrenshandlung,
deren Frist versaumt wurde, nachholen (indem er z. B. Beweismittel zur Stutzung
des Widerspruchs vorlegt, einen Antrag auf Benutzungsnachweis stellt oder eine
Stellungnahme zum Widerspruch einreicht). Wird ‘die versaumte Handlung nicht
nachgeholt, wird der Antrag als unzuldssig zurlickgewiesen. Ein Antrag auf
Verlangerung kann die Nachholung der versaumten Handlung nicht ersetzen.

Im Zuge der Prifung der Zulassigkeit des ‘Antrags wird nicht geprift, ob die
Einreichung den fir die versaumte Handlung geltenden sachlichen rechtlichen
Erfordernissen entspricht. Somit kann auch dann, wenn ein Antrag auf
Weiterbehandlung flr zulassig befunden und die entsprechende Gebuhr entrichtet
wurde, festgestellt werden, dass die zur ,Nachholung der versdumten Handlung®
vorgenommene Einreichung nicht den sachlichen rechtlichen Erfordernissen der
betreffenden Handlung entspricht. Daher sollten die Beteiligten ihre Einreichungen
zur Nachholung der versaumten Handlung mit gréter Sorgfalt vorbereiten, sodass
der Antrag auf Weiterbehandlung seinen Zweck erfullen kann.

Beispiele:

o Wurde die Frist fur die Substanziierung des Widerspruchs versaumt und legt
der Beteiligte gemeinsam mit dem Antrag auf Weiterbehandlung Unterlagen zur
Substanziierung . des Widerspruchs vor, gilt die versdumte Handlung als
»hachgeholt* und dem Antrag auf Weiterbehandlung wird stattgegeben. Jedoch
kann unter Umstanden spater im Zuge der Sachpriufung festgestellt werden,
dass diese Beweismittel flr die Substanziierung des Widerspruchs nicht
ausreichen.

o Wurde in einem Widerspruchsverfahren die Frist fur die Vorlage des
Benutzungsnhachweises versaumt und legt der Beteiligte gemeinsam mit dem
Antrag auf Weiterbehandlung Unterlagen zum Nachweis der ernsthaften
Benutzung vor, gilt die versdumte Handlung als ,nachgeholt” und dem Antrag auf
Weiterbehandlung wird stattgegeben. Jedoch kann unter Umstanden spater im
Zuge der Sachpriifung festgestellt werden, dass diese Beweismittel fir den
Nachweis der ernsthaften Benutzung nicht ausreichen.
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o Wurde in einem Widerspruchsverfahren die Frist fir die Beantragung des
Benutzungsnachweises versaumt und legt der Beteiligte gemeinsam mit dem
Antrag auf Weiterbehandlung einen ordnungsgemafy formulierten Antrag auf
Benutzungsnachweis vor (d. h. der Antrag wird gemafl den in Artikel 10
Absatz 1 DVUM festgelegten Formerfordernissen als eindeutiger, unbedingter
Antrag in einem gesonderten Schriftstlick eingereicht), wobei jedoch die altere
Marke dem Benutzungserfordernis noch nicht unterliegt (und somit das
sachliche Erfordernis nach Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV nicht erfullt ist), gilt
die versaumte Handlung als ,nachgeholt” und dem Antrag auf Weiterbehandlung
wird stattgegeben, wahrend jedoch der Antrag auf Benutzungsnachweis
zurlckgewiesen wird.

Jedoch mussen die Formerfordernisse der versdumten Handlung erfullt sein,
damit die versdumte Handlung als ordnungsgemafl eingereicht und somit als
»hachgeholt* betrachtet wird.

Beispiel:

o Wurde in einem Widerspruchsverfahren die Frist fir die Beantragung des
Benutzungshachweises versdumt und verlangt der Beteiligte den
Benutzungsnachweis unter einer gesonderten Uberschrift innerhalb des Antrags
auf Weiterbehandlung (d. h. nicht in einem gesonderten Dokument geman
Artikel 10 Absatz 1 DVUM), wird der Antrag auf Benutzungsnachweis nicht als
eingereicht und somit die versdumte Handlung nicht als ,nachgeholt* betrachtet.
Der Antrag auf Weiterbehandlung wird als unzulassig zurtickgewiesen.

® Ergebnis des Antrags

Akzeptiert das Amt den Antrag auf Weiterfihrung der Verfahren, werden die Folgen

einer Nichteinhaltung der Frist als nicht eingetreten erachtet. Wurde zwischen dem

Ablauf dieser Frist und 'dem Antrag auf Weiterfhrung des Verfahrens eine

Entscheidung geféllt, ‘wird die Abteilung, die flr die Entscheidung uber die

versaumte Handlung zustandig ist, die Entscheidung uUberprifen und eine andere

Entscheidung fallen, sofern die Erflllung der versaumten Handlung ausreicht.

Gelangt das Amt nach Uberpriifung der Entscheidung zu dem Schluss, dass die

urspringliche Entscheidung nicht gedndert werden muss, wird es diese

Entscheidung schriftlich bestatigen.

Weist das Amt den Antrag auf Weiterbehandlung zurtick, wird die Gebuhr erstattet
bzw., wenn sie noch nicht vom Girokonto des Beteiligten abgebucht wurde, nicht
erhoben (Artikel 105 Absatz 5 UMV). Wie oben erlautert, kann jedoch der Beteiligte
einen neuen Antrag einreichen, wenn von der zweimonatigen Frist fiir einen solchen
Antrag noch ausreichend Zeit verbleibt.

4.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Jeder an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte kann in seine Rechte
wiedereingesetzt werden, wenn er, obwohl er die nach den gegebenen Umstanden
gebotene Sorgfalt hat walten lassen, gegenliber dem Amt eine Frist nicht hat einhalten
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kénnen, vorausgesetzt, dass die Fristliberschreitung aufgrund der Bestimmungen der
Verordnungen unmittelbar den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur Folge
hat.

fur weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 8,
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
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1 Angemessene Begriindung

Artikel 94 bis 97 und Artikel 109 UMV
Artikel 62 bis 65 and Artikel 70 GGV

Artikel 38 GGDV

Die Entscheidungen des Amtes werden schriftlich abgefasst und enthalten die Griinde,
auf die sie sich stutzen. Daflr gibt es zwei Grunde: Zum einen soll den Beteiligten der
Grund fur die Einleitung der MaRnahme erlautert werden, damit sie in die Lage versetzt
werden, ihre Rechte zu schitzen, und zum anderen soll den Gerichten der
Europaischen Union ermdglicht werden, ihre Befugnis zur Uberprifung der
Rechtmaligkeit der Entscheidung wahrzunehmen (12/07/2012, T-389/11, Guddy,
EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37, und die
darin zitierte Rechtsprechung; 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing,
EU:T:2013:334, § 67).

Das Amt verstoRt jedoch nicht notwendigerweise gegen seine Verpflichtung zur
Begriindung, wenn es nicht auf alle von den Beteiligten vorgetragenen Argumente
eingeht (11/06/2014, T-486/12, Metabol, EU:T:2014:508, § 19; 28/01/2014, T-600/11,
Carrera panamericana, EU:T:2014:33, § 21; 15/07/2014, T-576/12, Protekt,
EU:T:2014.667, § 78; 18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers,
EU:T:2015:868, § 15).

Es genugt, dass darin die Tatsachen und rechtlichen Erwagungen wiedergegeben sind,
die im Rahmen der Entscheidung von grundlegender Bedeutung sind (18/01/2013,
T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 41-42; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 17; 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57-58; 16/05/2012,
T-580/10, Kindertraum, EU:T:2012:240, § 28; oder 10/10/2012, T-569/10, Bimbo
Doughnuts, EU:T:2012:535, § 42-46, 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts,
EU:C:2014:305).

Das Amt kann seine Begrindung auf allgemein bekannte Tatsachen stiitzen.
Offenkundige Tatsachen sind Tatsachen, die der grofien Wahrscheinlichkeit nach
allgemein bekannt sind oder Uber allgemein zugangliche Quellen in Erfahrung gebracht
werden kénnen oder die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit
gangigen Konsumartikeln ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den
Verbrauchern dieser Waren bekannt sind.

Das Amt ist nicht in der Verpflichtung, die Richtigkeit dieser offenkundigen Tatsachen
nachzuweisen, und ist daher nicht verpflichtet, Beispiele fiir solche praktischen
Erfahrungen zu nennen. Es obliegt dem Beteiligten, entkraftende Nachweise
vorzulegen (20/03/2013, T-277/12, Caffe Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013,
T-208/12, Rote Schnirsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, T-427/11,
Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 20,
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25; 07/12/2012, T-42/09, Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, T-231/11,
Stoffmuster, EU:T:2012:445, § 51).

Wenn ein Beteiligter vortragt, dass die Umstande des Verfahrens mit einer friiheren
Entscheidung des Amtes vergleichbar sind und das Amt von der in dieser
Entscheidung vertretenen Auffassung abweicht, muss darauf eingegangen werden und
sind gegebenenfalls besondere Erlauterungen erforderlich (siehe die Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf, Unterabschnitt 3,
Weitere allgemeine Grundsatze des EU-Rechts zum Grundsatz der ordnungsgemalen
Verwaltung).

2 Anspruch auf rechtliches Gehor

Artikel 94 bis 97 und Artikel 109 UMV

Artikel 62 GGV

Nach dem allgemeinen, dem EU-Recht entsprechenden Grundsatz des Schutzes der
Rechte der Verteidigung muss der Adressat einer amtlichen Entscheidung, die seine
Interessen deutlich beeinflusst, Gelegenheit erhalten, seinen Standpunkt gebihrend
darzulegen. In Einklang mit diesem Grundsatz kann das Amt seine Entscheidung
lediglich auf sachliche oder rechtliche Aspekte begrinden, zu denen die Parteien die
Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt haben. Daher ist das Amt verpflichtet, bei der
Sammlung von Grunden als Basis fur seine Entscheidung darauf zu achten, dass diese
Grunde den Parteien zugestellt werden, damit die Parteien dazu Stellungen nehmen
kénnen (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:20104:937, § 50-51 und die darin zitierte
Rechtsprechung).

Der Anspruch auf rechtliches Gehér umfasst alle Sach- und Rechtsfragen sowie die
Beweise, die die Grundlage fur die Entscheidung bilden.

Das Amt wird rechtliche Gesichtspunkte berlcksichtigen, unabhangig davon, ob sie
von den Parteien vorgebracht worden sind oder nicht. In Prafungsverfahren vor dem
Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um
Widerspruchs-,  Ldschungs- oder Verfahren zur  Nichtigerklarung eines
Geschmacksmusters handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und
die Antrage der Beteiligten beschrankt. Diese Beschrankung hindert das Amt jedoch
nicht daran, auch offenkundige Tatsachen zu berlcksichtigen.

Zwar muss das Amt eine Entscheidung zu jedem Antrag treffen (10/06/2008, T-85/07,
Gabel, EU:T:2008:186, § 20), es ist jedoch nicht verpflichtet, die Wirdigung jedes
einzelnen ihm vorgelegten Beweismittel oder jedes einzelnen vorgebrachten
Arguments ausdrlcklich zu begriinden, wenn es der Auffassung ist, dass diese
bedeutungslos oder fiur den Ausgang des Rechtsstreits unerheblich sind (15/06/2000,
C-237/98 P, Dorsch Consult gegen Rat und Kommission, EU:C:2000:321, § 51).

Der Anspruch auf rechtliches Gehdr gilt nicht fir den endglltig angenommenen
Standpunkt. Deshalb ist das Amt nicht verpflichtet, vor dem Erlass einer Entscheidung
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die Beteiligten Uber sein Rechtsgutachten zu informieren und ihnen die Méglichkeit zur
Einreichung ihrer Stellungnahme zu diesem Standpunkt oder selbst zum Einreichen
zusatzlicher Beweise einzuraumen (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621,
§ 37; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 am Ende; 08/03/2012,
T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, T-277/12, Caffé Kimbo,
EU:T:2013:146, § 45 & 46).

Ebenso berlicksichtigt werden Umstande, die sich im Verfahrensverlauf andern.
Erlischt beispielsweise wahrend eines Widerspruchsverfahrens das altere Recht, auf
das der Widerspruch gestutzt wurde (z. B. wenn es nicht verlangert oder fir nichtig
erklart wird), wird dies stets Beriicksichtigung finden und die Beteiligten entsprechend
unterrichtet werden.

3 Weitere allgemeine Grundsatze des EU-Rechts

Das Amt hat die allgemeinen Grundséatze des EU-Rechts wie Gleichbehandlung und
ordnungsgemalle Verwaltung zu wahren (24/01/2012, T-260/08, Visual Map,
EU:T:2012:23; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73).

Aus Griinden der Rechtssicherheit und der ordnungsgemafen Verwaltung muss eine
strenge und vollstdndige Priafung ‘aller Anmeldungen erfolgen, um eine
ungerechtfertigte Eintragung von  Marken und Geschmacksmustern zu verhindern.
Diese Prifung muss in jedem einzelnen Fall durchgefihrt werden (23/01/2014,
T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51).

Die Rechtsmaligkeit der Entscheidungen des Amtes ist ausschlie3lich auf Grundlage
der Rechtsvorschriften der  Europaischen Union in der Auslegung durch die
gemeinschaftlichen Gerichte zu beurteilen. Demnach ist das Amt weder an seine
bestehende Entscheidungspraxis noch an eine in einem Mitgliedstaat oder einem
Dritttand _ergangene Entscheidung, nach der das Dbetreffende Zeichen/
Geschmacksmuster als nationale(s) Marke/Geschmacksmuster eintragungsfahig ist,
gebunden (23/01/2014, T-513/12, Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Dies ist
sogar dann der Fall, wenn eine Entscheidung in einem Land ergangen ist, das zu dem
Sprachraum gehort, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (16/05/2013,
T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 7).

Vor dem Hintergrund der Grundsatze der Gleichbehandlung und der
ordnungsgemalen Verwaltung wird das Amt jedoch die bereits in vergleichbaren
Fallen getroffenen Entscheidungen bericksichtigen und muss sorgfaltig prifen, ob im
gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A
JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61 und 66; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-75).

Daruber hinaus ist der Grundsatz der Gleichbehandlung und der ordnungsgemalfien
Verwaltung in einer Weise anzuwenden, die im Einklang mit dem Grundsatz der
Rechtmaligkeit steht, dem zufolge sich eine Partei zur Begrindung ihrer Klage nicht
auf eine unrechtmafige Handlung in einem anderen Verfahren berufen darf
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(23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, T-156/12, Oval,
EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 38;
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).

4 Beweisaufnahme

Artikel 96 bis 97 UMV
Artikel 49 bis 55 DVUM
Artikel 64 bis 65 GGV
Artikel 42 bis 46 GGDV

Beschluss Nr. EX-99-1 des Prasidenten des Amtes vom 12/01/1999, geandert durch
den Beschluss Nr. EX-03-2 des Prasidenten des Amtes vom 20/01/2003

In allen Verfahren vor dem Amt konnen Beweise erhoben werden. Die Arten der
Beweismittel werden in Artikel 97 UMV, Artikel 51 DVUM sowie Artikel 65 GGV und
Artikel 43 GGDV aufgefuhrt, wobei diese Auflistung nicht erschépfend ist.

Die Arten von Beweismitteln sind folgende:

Anhorung der Beteiligten

Einholung von Auskuinften

Vorlegung von Dokumenten und Beweisstucken

Vernehmung von Zeugen

Begutachtung durch Sachverstandige

schriftliche Erklarungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder
nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine
ahnliche Wirkung haben

® Augenschein.

Einige dieser Mittel, wie die Einholung von Auskiinften, schriftliche Erklarungen und vor
allem die Vorlegung von Dokumenten und Beweisstlicken, werden haufiger ergriffen.
Andere Mittel, wie die ' Anhérung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen oder
die Einnahme des Augenscheins werden nur in Ausnahmefallen ergriffen.

Allein das Amt entscheidet Uber die Zweckmaligkeit der zu ergreifenden Mittel. Diese
Mittel werden nur dann angewandt, wenn sie als fur die Prufung des Vorgangs
erforderlich erachtet werden.

Wenn das Amt einen Antrag auf Durchfuhrung einer Beweisaufnahme ablehnt, kann
dies nur zusammen mit einer Beschwerde gegen die Endentscheidung angefochten
werden.

Das vom Amt angewandte Verfahren hangt von der Art des vorgesehenen
Beweismittels ab.
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4.1 Schriftliche Beweisaufnahme

Im Rahmen der Beweisaufnahme beschrankt sich das Amt in den meisten Fallen auf
schriftiche Beweismittel. Diese verursachen die geringsten Kosten und sind am
einfachsten und flexibelsten anzuwenden.

Das Amt bevorzugt in diesem Zusammenhang die Vorlegung von Dokumenten und
Beweismitteln. Jedoch sind als schriftliche Beweismittel nicht nur die Einholung von
Ausklnften oder schriftliche Erklarungen moglich, die unter Eid oder an Eides statt
abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie
abgegeben werden, eine ahnliche Wirkung haben, sondern auch die Begutachtung
durch Sachverstandige, die sich auf ein schriftliches Gutachten beschranken kann.

Die Verordnungen schreiben weder irgendeine Formlichkeit noch ein besonderes
Verfahren vor. Folglich sind die allgemeinen Verfahrensvorschriften des Amtes
anzuwenden.

In Unionsmarkenverfahren missen samtliche von einem Beteiligten vorgelegten
Dokumente oder andere Beweisstlicke in einem Anhang zur Einreichung enthalten und
nummeriert sein sowie zudem ein Inhaltsverzeichnis und eine kurze Beschreibung
jedes Beweisstlicks, gegebenenfalls unter Angabe der Seitenzahlen und der
Seitenzahl der Einreichung, auf der dieses erwahnt wird, umfassen. Bei Verfahren mit
zwei oder mehr Beteiligten mussen samtliche Belegdokumente, einschlieflich
Anhangen oder anderer Beweismittel, sofern sie nicht elektronisch Ubermittelt werden,
in zwei Ausfertigungen vorgelegt werden (flr weitere Informationen siehe Richtlinien
Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen). Die
schriftlichen Beweismittel werden umgehend dem anderen Beteiligten mitgeteilt; das
Amt raumt dem anderen Beteiligten eine Frist zur Stellungnahme von in der Regel zwei
Monaten ein.

Wahrend des Verfahrens wird eine Mangelerhebung Ubermittelt, i) wenn die
Beweismittel nicht in' nummerierten Anhangen strukturiert sind; ii) wenn kein
Inhaltsverzeichnis Ubermittelt wird (d. h., wenn der erforderliche Inhalt des
Inhaltsverzeichnisses in keiner Form erkennbar ist); oder iii) wenn das Amt dies von
Amts wegen oder auf Anfrage des anderen Beteiligten flr gerechtfertigt halt,
insbesondere wenn es davon ausgeht, dass das Amt oder ein anderer Beteiligter durch
die Nichteinhaltung der entsprechenden Formvorgaben ernsthaft daran gehindert
werden, die eingereichten Dokumente oder Beweismittel zu Uberprufen, zu bewerten
und ihre Relevanz zu beurteilen. Ist der Inhalt der Anhange im Text der Stellungnahme
enthalten, wird kein Mangel festgestellit.

Ein solcher Mangel kann durch Strukturierung der Beweismittel in nummerierten
Anhangen oder gegebenenfalls durch Ubermittlung eines Inhaltsverzeichnisses, in dem
der Inhalt dieser Anhange aufgefiihrt ist, behoben werden.

Wird der Mangel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben bzw. kann das
Amt immer noch nicht eindeutig feststellen, auf welchen Grund oder welches Argument
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sich ein Dokument oder ein Beweisstlick bezieht, bleibt dieses Dokument oder dieses
Beweisstlick unberucksichtigt.

Das Amt stitzt seine Entscheidung nur auf Griinde, zu denen sich beide Seiten auf3ern
konnten, und nennt die Beweisstlicke, die es aufgrund des Nichterfillens der
Anforderungen von Artikel 55 DVUM, unberucksichtigt I&sst.

Fir GGM-Verfahren gibt es in Bezug auf das Format des Dokuments oder der
Beweisstlicke keine solchen speziellen Bestimmungen. Daher werden Dokumente
oder Beweisstucke, die von einem Beteiligten vorgelegt werden, den anderen
Beteiligten umgehend Ubermittelt, und das Amt kann den anderen Beteiligten eine Frist
von grundsatzlich zwei Monaten setzen, um darauf zu antworten.

Fir weitere Informationen zur mundlichen Verhandlung siehe Punkt 5 weiter unten.

4.2 Anhorung und Augenscheinseinnahme

Es handelt sich hierbei um eine Beweisaufnahme mittels miindlicher Verfahren wie der
Anhoérung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen oder der Durchflihrung einer
Augenscheinseinnahme.

Das Amt entscheidet sich nur in Ausnahmefallen flr ein solches Mittel, insbesondere
aufgrund ihrer verfahrensmafigen Schwerfalligkeit, die zu einer Verlangerung des
Verfahrens fuhren kann, sowie aus Kostengrinden. Die Kosten mussen in einem
Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten am Ende von der unterliegenden Partei
getragen werden, in bestimmten Fallen von beiden Parteien.

Das Amt ist weder gemal Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b UMV noch gemaf
Artikel 51 DVUM verpflichtet, Zeugen zu mindlichen Verhandlungen zu laden, wenn
ein solches Verfahren von Beteiligten beantragt wurde. Mindliche Verhandlungen sind
insbesondere normalerweise dann nicht erforderlich, wenn die Beteiligten ihre
rechtlichen und sachlichen Argumente schriftlich vorlegen konnten.

Wurde eine miuindliche Verhandlung beantragt, ist es Sache des Antragstellers zu
erlautern, warum mundliche Zeugenaussagen eher geeignet sind, den Wahrheitsgehalt
der vorgebrachten Tatsachen zu belegen, bzw. warum es nicht méglich war, diese
Aussagen ' in schriftlicher oder in einer anderen Form vorzulegen (18/01/2018,
T-178/17, HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15 bis 24).

Fordert das Amt einen Beteiligten auf, sich mindlich zu auf3ern, so missen die
anderen Beteiligten, die in diesem Fall zur Teilnahme berechtigt sind, dartber
informiert werden.

Ebenso muss das Amt die Beteiligten Gber die Vernehmung eines Sachverstandigen
oder Zeugen benachrichtigen. Sie sind berechtigt, anwesend zu sein und Fragen an
den Zeugen oder Sachverstandigen zu richten.
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4.3 Besondere Beweismittel

4.3.1 Beauftragung von Sachverstandigen durch das Amt

Eine Begutachtung durch Sachverstandige wird nur als aulierstes Mittel angewandt, da
sie mit erheblichen Kosten und Verfahrensverzégerungen verbunden ist.

Die Entscheidung uber die Begutachtung durch einen Sachverstédndigen sowie die
Bestellung eines Sachverstandigen und die Form der Begutachtung liegt beim Amt.
Das Amt flhrt jedoch keine Liste von Sachverstandigen, da es Sachverstandige nur in
Ausnahmefallen zur Beweisaufnahme einsetzt.

Der Auftrag an einen Sachverstandigen muss folgende Angaben enthalten:

die genaue Beschreibung des Auftrags

die Frist fur die Einreichung des Gutachtens

die Namen der am Verfahren Beteiligten

genaue Angaben zu den vom Amt zu erstattenden Kosten.

Das Sachverstandigengutachten muss in der Verfahrenssprache eingereicht oder eine
Ubersetzung in dieser Sprache beigefiigt werden. Die Beteiligten erhalten eine
Abschrift des schriftlichen Gutachtens und, sofern erforderlich, der Ubersetzung. Halt
das Amt das Gutachten fur ausreichend und akzeptieren die Beteiligten diese Form
des Gutachtens, so wird es grundsatzlich nur in seiner schriftichen Fassung
verwendet.

Ein mdndliches Gutachten oder die Vernehmung des Sachverstandigen bleibt dem
Ermessen des Amtes Uberlassen.

Die Beteiligten kbénnen den Sachverstandigen wegen Unféahigkeit oder aufgrund eines
Interessenkonflikts ablehnen, wenn der Sachverstandige bereits an dem Streitfall
beteiligt war oder ihm Parteilichkeit vorgeworfen wird. Die Ablehnung kann nicht mit der
Staatsangehdrigkeit des bestellten Sachverstandigen begriindet werden. Lehnen die
Beteiligten den Sachverstandigen ab, so entscheidet das Amt Giber die Ablehnung. Ein
Sachverstandiger kann aus denselben Griunden abgelehnt werden, die zur Ablehnung
eines Prufers oder eines Mitglieds einer Beschwerdekammer gemaf Artikel 169 UMV
und Artikel 44 Absatz 4 GGDV berechtigen.

4.3.2 Eidesstattliche Versicherungen

Schriftliche Erklarungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder
nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine dhnliche
Wirkung haben, sind gleichermalien als Beweismittel zugelassen, wenn sie von einem
Beteiligten vorgelegt werden.

Um als Erklarung unter Eid oder an Eides Statt betrachtet werden zu kénnen, muss
von den Beteiligten wahrgenommen werden, dass die Abgabe einer falschen Erklarung
nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die Erklarung abgefasst wurde, als
strafbare Handlung gilt. Wenn dies nicht der Fall ist, gilt das Dokument nur als weiteres
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Schriftstick oder schriftliche  Erklarung (28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 32 sowie darin zitierte Rechtsprechung).

Die Beweiskraft einer eidesstattlichen Erklarung ist relativ (28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 33). Bei der Bewertung der Beweiskraft eines
entsprechenden Dokuments bertcksichtigt das Amt in erster Linie die Glaubwurdigkeit
der darin enthaltenen Erklarung. Anschliefend bertcksichtigt es insbesondere die
Person, die das Dokument erstellt hat, die Umstande seiner Entstehung sowie den
Adressaten, an den es gerichtet ist, und ob das Dokument fundiert und verlasslich
erscheint (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 und darin zitierte
Rechtsprechung; 18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868,
§ 26). Eidesstattliche Erklarungen, die detaillierte und konkrete Informationen und/oder
durch andere enthaltende Nachweise unterstitzt werden, haben eine starkere
Beweiskraft als sehr allgemein gehaltene und abstrakt formulierte Aussagen.

Allein die Tatsache, dass eidesstattliche Erklarungen von Dritten auf Grundlage eines
von dem Beteiligten (oder den Beteiligten) erarbeiteten Entwurfs erstellt werden, hat an
sich keinen Einfluss auf die Zuverlassigkeit und Glaubwiurdigkeit und stellt nicht die
Beweiskraft infrage, da die Wahrhaftigkeit der Inhalte durch die Unterzeichnenden
bescheinigt wird (16/09/2013, T-200/10, Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73).

4.3.3 Augenschein

Nur unter sehr auliergewdhnlichen Umstanden wird das Amt die Einnahme des
Augenscheins vornehmen. Wenn es eine Entscheidung Uber die Einnahme des
Augenscheins erlasst, wird es hierfur eine vorlaufige Entscheidung treffen und darin die
Art der beabsichtigten MalRnahme zur Beweisaufnahme (im vorliegenden Fall die
Einnahme des Augenscheins), die zu beweisenden rechtserheblichen Tatsachen sowie
das Datum, die Zeit und den Ort der MalRnahme angeben.

Bei der Festlegung des Termins der Einnahme des Augenscheins muss dem
betreffenden Beteiligten ausreichend Zeit zur Vorbereitung eingeraumt werden. Wenn
die Uberpriifung aus jeglichen Griinden nicht stattfinden kann, wird das Verfahren auf
Grundlage der in der Akte enthaltenen Nachweise fortgesetzt.

5 Miindliche Verhandlung

Artikel 96 bis 97 UMV
Artikel 49 bis 55 DVUM
Artikel 64 bis 65 GGV

Artikel 42 bis 46 und Artikel 82 GGDV

Gemal Artikel 96 UMV und Artikel 64 GGV kann das Amt eine mundliche Verhandlung
anordnen.
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Eventuelle inoffizielle Kontakte wie Telefonate stellen keine mundliche Verhandlung im
Sinne von Artikel 96 UMV und Artikel 64 GGV dar.

Das Amt ordnet eine mundliche Verhandlung, entweder auf eigenen Anlass oder auf
Antrag einer der Verfahrensparteien, nur dann an, wenn es diese fir wirklich
unerlasslich erachtet. Dies liegt im Ermessen des Amtes (20/02/2013, T-378/11,
Medinet, EU:T:2013:83, § 72 und darin zitierte Rechtsprechung; 16/07/2014, T-66/13,
Flasche, EU:T:2014:681, § 88). In den meisten Fallen wird die Moglichkeit zur
schriftlichen AuRerung der Beteiligten ausreichen.

5.1 Ladungen zur miindlichen Verhandlung

Hat das Amt entschieden, eine mindliche Verhandlung anzuordnen und die Beteiligten
vorzuladen, so darf die Vorladungsfrist nicht weniger als einen Monat betragen, es sei
denn, die Beteiligten verstandigen sich auf eine kirzere Frist.

Da Ziel jeder mundlichen Verhandlung ist, alle noch bestehenden Fragen zu klaren,
bevor eine endgiiltige Entscheidung getroffen wird, sollte das Amt in seiner Vorladung
die Beteiligten auf die Punkte aufmerksam machen, die seiner Ansicht nach einer
Erorterung bedirfen, um eine Entscheidung treffen zu kénnen.

Wenn das Amt die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandigen fiir
erforderlich halt, muss es stets eine vorlaufige Entscheidung erlassen, in der die Art
der beabsichtigten Mallnahme zur Beweisaufnahme, die rechtserheblichen Tatsachen
sowie das Datum, die Uhrzeit und der Ort der Vernehmung genau angegeben werden.
Die Ladungsfrist betragt mindestens einen Monat, sofern die Beteiligten nicht mit einer
kurzeren Frist einverstanden sind. Die Vorladung muss eine Zusammenfassung dieser
Entscheidung, die Namen der Verfahrensbeteiligten und genaue Angaben zu den
Kosten, die sich die Zeugen oder Sachverstandigen gegebenenfalls vom Amt erstatten
lassen kénnen, enthalten.

Das Amt kann auch die Moglichkeit anbieten, an der mundlichen Verhandlung per
Videokonferenz oder durch andere technische Mittel teilzunehmen.

Sofern erforderlich, kann das Amt zur Erleichterung des Verfahrens die Beteiligten
dazu auffordern, vor. der mindlichen Verhandlung schriftiche Stellungnahmen
vorzubringen oder Beweise zu erbringen. Bei der Festsetzung der Frist fir die
Einreichung solcher Stellungnahmen muss das Amt berucksichtigen, dass diese
innerhalb einer angemessenen Frist beim Amt eingehen missen, damit sie den
Ubrigen Beteiligten tibersandt werden kdnnen.

Die Beteiligten kdonnen zur Unterstitzung ihrer Argumentation auch von sich aus
Beweise erbringen. Hatten diese Beweise jedoch zu einem friiheren Zeitpunkt des
Verfahrens erbracht werden missen, entscheidet allein das Amt Uber deren
Zulassigkeit, gegebenenfalls unter Wahrung des Grundsatzes des kontradiktorischen
Verfahrens.
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5.2 Verfahrenssprache der mundlichen Verhandlung

Mindliche Verhandlungen werden in der Verfahrenssprache durchgefiihrt, sofern die
Beteiligten nicht mit der Verwendung einer anderen EU-Amtssprache einverstanden
sind.

Das Amt kann in mundlichen Verhandlungen eine andere EU-Amtssprache verwenden
und einem Beteiligten auf schriftlichen Antrag gestatten, eine andere EU-Amtssprache
zu verwenden, sofern eine simultane Verdolmetschung der Einlassung in die
Verfahrenssprache bereitgestellt werden kann. Die Kosten fir die simultane
Verdolmetschung tragt der Beteiligte, der dies verlangt, oder gegebenenfalls das Amt.

5.3 Ablauf der miindlichen Verhandlung

Die mundliche Verhandlung vor den Prufern, vor der Widerspruchsabteilung und vor
der Abteilung, die mit der Verwaltung des Registers beauftragt ist, ist nicht 6ffentlich.

Die mindlichen Verhandlungen vor der Ldschungs-/Nichtigkeitsabteilung und den
Beschwerdekammern, einschlief3lich der Verkiindung der Entscheidung, sind 6ffentlich,
sofern die Abteilung, vor der das Verfahren gefiihrt wird, nicht anderweitig entscheidet,
wie in den Féallen, in denen die Zulassung der Offentlichkeit schwerwiegende und
ungerechtfertigte Nachteile zur  Folge haben kdnnte, insbesondere fir einen
Verfahrensbeteiligten.

Erscheint ein ordnungsgemaly geladener Beteiligter nicht vor dem Amt, so kann das
Verfahren ohne ihn fortgesetzt werden.

Fordert das Amt einen Beteiligten auf, sich mindlich zu aufern, so missen die
anderen Beteiligten, die in diesem Fall zur Teilnahme berechtigt sind, dartber
informiert werden.

Ebenso muss das Amt die Beteiligten Gber die Vernehmung eines Sachverstandigen
oder Zeugen benachrichtigen. Sie sind berechtigt, anwesend zu sein und Fragen an
den Zeugen oder Sachversténdigen zu richten.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wird das Amt den Beteiligten die Moglichkeit
geben, ihre Schlusspladoyers zu halten.

5.4 Niederschrift der miindlichen Beweisaufnahme und der
mundlichen Verhandlung

Artikel 53 DVUM

Artikel 46 GGDV

Die Niederschrift der mindlichen Beweisaufnahme und der miindlichen Verhandlung
beschrankt sich auf deren wesentliche Aspekte. Insbesondere enthalt sie nicht
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wortgetreu die abgegebenen Erklarungen und ist auch nicht zur Genehmigung
vorzulegen. Eventuelle Erkldrungen von Sachverstdandigen oder Zeugen werden
jedoch auf Band aufgenommen, so dass der genaue Wortlaut der Erklarungen spater
nachvollzogen werden kann.

Wurde die mundliche Verhandlung oder die Beweisaufnahme vor dem Amt
aufgezeichnet, ersetzt die Aufnahme die Niederschrift.

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

5.5 Kosten der Beweisaufnahme in miindlichen Verhandlungen

Das Amt kann die Durchfihrung einer Beweisaufnahme von der Hinterlegung eines
Vorschusses durch den Antragsteller abhangig machen. Das Amt legt den
Vorschussbetrag anhand einer Kostenschatzung fest.

Zeugen und Sachverstandige, die vom Amt geladen oder vernommen werden, haben
Anspruch auf Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten, einschlieRlich eines
Vorschusses. Sie haben ebenfalls Anspruch auf eine Entschadigung fur
Verdienstausfall bzw. auf Vergutung ihrer Tatigkeit.

Die Erstattungsbetrage und Kostenvorschisse werden vom Exekutivdirektor des
Amtes festgelegt und im Amtsblatt des Amtes verdffentlicht.' Flr Einzelheiten siehe
Beschluss Nr. EX-99-1 des Prasidenten des Amtes vom 12/01/1999, geandert durch
Beschluss Nr. EX-03-2 des Prasidenten des Amtes vom 20/01/2003.

Entscheidet das Amt, ein Mittel der Beweisaufnahme anzuwenden, das die
Vernehmung von Zeugen oder Sachverstandigen erfordert, tragt das Amt die Kosten
dafiir. Wurde die Vernehmung hingegen von einem der Beteiligten beantragt, so muss
dieser die Kosten Ubernehmen, vorbehaltlich der Entscheidung dber die
Kostenverteilung in Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten.

6 Entscheidungen

6.1 Inhalt

Artikel 94 UMV

Artikel 62 GGV

Artikel 38 bis 41 GGDV

Entscheidungen des Amtes sind derart mit Grinden zu versehen, so dass ihre
Rechtmafigkeit im Wege der Beschwerde oder vor den Gerichten, die flr die
Einlegung von Rechtsmitteln zustandig sind, beurteilt werden kann.
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Die Entscheidung geht auf die von den Beteiligten vorgebrachten relevanten Punkte
ein. Insbesondere muss, wenn sich flr einige der Waren und Dienstleistungen der
betreffenden Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke unterschiedliche
Ergebnisse zeigen, aus der Entscheidung klar hervorgehen, welche der Waren und
Dienstleistungen zurtickgewiesen und welche nicht zurlickgewiesen werden.

Am Ende der Entscheidung muissen die Namen der Person oder der Personen
aufgeflihrt werden, die die Entscheidung erlassen haben.

Am Ende der Entscheidung muss eine Rechtsmittelbelehrung abgegeben werden.

Deren Fehlen wirkt sich weder auf die Rechtmaligkeit der Entscheidung noch auf die
Frist fir die Einlegung einer Beschwerde aus.

6.2 Kostenverteilung

Artikel 105 Absatz 5, Artikel 109 und Anhang | Teil A Nummer 33 UMV

Artikel 33 DVUM

Artikel 70 GGV
Artikel 37 und 79 GGDV

Artikel 24 des Anhangs der GGGebV

Die ,Kosten“ umfassen die den Verfahrensbeteiligten entstandenen Kosten, vor allem
i) Vertretungskosten und Kosten der Teilnahme an mindlichen Verhandlungen
(,Vertretungskosten“ sind die Kosten fir berufsmaflige Vertreter im Sinne von
Artikel 120 UMV und von Artikel 78 GGV, nicht fur Mitarbeiter, auch nicht fir Mitarbeiter
eines anderen Unternehmens mit wirtschaftlichen Verbindungen); ii) die vom
Widersprechenden oder einem Dritten gezahlte Widerspruchs-, Léschungs- oder
Nichtigkeitsgebuhr.

.Kostenverteilung“ bedeutet, dass das Amt darlber entscheidet, ob und in welchem
Umfang die Beteiligten einander diese Betrdge erstatten missen. Die
,Kostenverteilung“ bezieht sich nicht auf die Beziehungen zum Amt (entrichtete
Gebluhren, interne Kosten des Amtes).

In Verfahren mit nur einem Beteiligten ergeht keine Kostenentscheidung, und es findet
keine Kostenverteilung statt. An das Amt gezahlte Gebihren werden nicht erstattet
(Ausnahmen: Artikel 33 DVUM und Artikel 37 GGDV, Rickzahlung der
Beschwerdegeblihr in bestimmten Fallen, sowie Artikel 105 Absatz 5 UMV,
Ruckzahlung der Gebuhr fur die Weiterbehandlung, wenn dem Antrag nicht
entsprochen wird).

Entscheidungen Uber die Kosten oder Uber die Kostenfestsetzung sind auf
Widerspruchs-,  Léschungs- und  Verfahren  zur  Nichtigerklarung  eines
Geschmacksmusters beschrankt (einschlieBlich der nachfolgenden
Beschwerdeverfahren oder der Verfahren vor dem Gericht und dem Gerichtshof).
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Ergeht somit eine Entscheidung in einem Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten,
entscheidet das Amt auch uber die Kostenverteilung.

Die Entscheidung enthalt die Festsetzung der von der unterlegenen Partei/den
unterlegenden Parteien zu erstattenden Kosten. Die unterlegene Partei muss die von
der anderen Partei ausgelegten Gebuhren und Kosten Ubernehmen, die fir die
Durchfiihrung des Verfahrens notwendig waren. Zu diesem Zweck ist kein Nachweis
dariber erforderlich, dass diese Kosten tatsachlich entstanden sind.

Soweit jedoch die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen und
soweit es die Billigkeit erfordert, kann das Amt eine andere Kostenverteilung
beschlielRen.

Nach einer Rucknahme der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, Unionsmarke
oder des angefochtenen Geschmacksmusters oder einem Verzicht hierauf oder nach
einer Ricknahme des Widerspruchs, eines Antrags auf Léschung oder eines Antrags
auf Nichtigerklarung entscheidet das Amt nicht in der Sache, sondern beschlie3t Gber
die Kosten. Die Partei, die das Verfahren beendet, tragt die der anderen Partei
entstandenen Geblhren und Kosten. Wird das Verfahren aus anderen Grunden
eingestellt, setzt das Amt die Kosten nach freiem Ermessen fest. Dieser Teil der
Entscheidung ist ein Titel, der in allen Mitgliedstaaten der EU im Wege vereinfachter
Verfahren vollstreckt werden kann, sobald die Entscheidung endgultig wird.

In keinem Fall wird die Kostenentscheidung auf hypothetische Annahmen oder
Prognosen zu der Frage gestutzt, wer das Verfahren gewonnen hatte, wenn eine
Entscheidung in der Sache notwendig geworden ware.

Innerhalb  einer Frist von einem ' Monat nach der Zustellung des
Kostenfestsetzungsbeschlusses kann die betroffene Partei einen Antrag auf
Uberpriifung stellen. Dieser Antrag ist zu begriinden, und es muss die dafiir anfallende
Geblhr entrichtet werden.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren, Punkt 6.5, und die Richtlinien fur die Prifung von Antrédgen auf
Nichtigerklarung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

6.3 Offentliche Zugénglichkeit von Entscheidungen

Artikel 113 UMV

Beschluss Nr. EX-21-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 30. Marz 2021 Uber das
Register der Unionsmarken, das Register der Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die
Datenbank der Verfahren vor dem Amt und die Datenbank der Rechtsprechung.

Zur Forderung der Angleichung der Verfahren fuhrt das Amt eine
Rechtsprechungsdatenbank und macht die in der UMV, der GGV und den gemaf}
diesen erlassenen Rechtsakten festgelegten Entscheidungen des Amtes sowie Urteile
der nationalen Gerichte und der Gerichte der EU in Fragen des geistigen Eigentums
offentlich zugénglich.
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Aus Griinden der Transparenz und im Interesse der Offentlichkeit macht das Amt seine
Entscheidungen nach Bekanntgabe o&ffentlich zugénglich, unabhangig davon, ob die
Entscheidungen rechtskraftig geworden sind oder nicht. Dazu gehdrt auch, dass
Entscheidungen nach Prifung einer Unionsmarkenanmeldung mit ihrer Mitteilung
offentlich zuganglich gemacht werden; die Unionsmarkenanmeldung kann jedoch nach
Ablehnung oder Ricknahme der Unionsmarkenanmeldung unveréffentlicht bleiben
(siehe die Richtlinien, Teil B, Prufung, Abschnitt 1, Verfahren, Absatz 4,
Veréffentlichung). Dies gilt auch fir Entscheidungen, die zu einem spateren Zeitpunkt
aufgehoben werden oder aus einem anderen Grund nicht rechtskraftig werden.

Die Entscheidungen des Amtes werden in der Datenbank gespeichert. Antrage auf
Léschung von Entscheidungen aus der Datenbank werden abgelehnt.

Vor der Bekanntmachung eines GGM gemal} Artikel 49 oder Artikel 50 Absatz 4 GGV
unterliegt die offentliche Verfiigbarkeit von Entscheidungen des Amtes jedoch den
Beschrankungen des Artikels 50 Absatze 2 und 3 GGV und des Artikels 14
Absatz 3 GGDV. Dies gilt auch fur Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, die
vor der Eintragung abgelehnt wurden, sowie eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde. In
beiden Fallen unterliegt die Offenlegung der Inhalte den Beschrankungen, die in den
oben genannten Artikeln festgelegt sind.

Die Veroffentlichung solcher Entscheidungen in der Datenbank ist nicht mit ihrer
Eintragung in das Register zu verwechseln. Das Ergebnis der Entscheidungen wird in
den Registern der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster erst dann
erfasst, wenn sie rechtskraftig sind.

Die Urteile und Beschlisse werden 'in ihrer Originalsprache zur Verfigung gestellt.
Sofern  verfigbar, werden  amtliche = Ubersetzungen veréffentlicht.  Die
Rechtsprechungsdatenbank ' kann inoffizielle Ubersetzungen enthalten, sofern
angegeben, oder automatische maschinelle Ubersetzungsmaglichkeiten bieten, die
jedoch lediglich Informationszwecken dienen.

Die Rechtsprechungsdatenbank ist iber das Tool eSearch-Rechtsprechung kostenlos
auf der Website des Amtes zuganglich.
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1 Einfuhrung

Artikel 178 bis 181 und Anhang | UMV

Artikel 6 GGDV

Artikel 6 GGGebV

Die spezifischen Vorschriften fur die im Zusammenhang mit Unionsmarken (UM) zu
entrichtenden Geblhren und Entgelte sind in den Artikeln 178 bis 181 und im
Anhang | UMV niedergelegt. Die vollstandige Gebuhrenliste kann auf der Internetseite
des EUIPO eingesehen werden.

Desgleichen gilt flir Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) neben den
Bestimmungen der Verordnung Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV)
und der Durchfihrungsverordnung zur Verordnung Uber das Gemeinschafts-
geschmacksmuster (GGDV) eine spezifische Verordnung fir die an das EUIPO zu
entrichtenden Geblhren, der  Geblhrenverordnung zu Gemeinschafts-
geschmacksmustern (GGGebV). Diese Verordnung wurde 2007 im Zuge des Beitritts
der Europaischen Union zur Genfer Akte des Haager Abkommens Uber die
internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle geandert.

Der Exekutivdirektor des Amtes ist aullerdem ermachtigt, die Preise fir etwaige
Leistungen des Amtes festzusetzen und auch andere als ausdricklich in der UMV und
der GGGebV vorgesehene Zahlungsarten zu gestatten.

Die Begriffe Geblihren, Kosten und Preise unterscheiden sich wie folgt:

® Gebiihren fur die Verfahren zur Einreichung und Bearbeitung von Marken und
Geschmacksmustern 'sind von Nutzern an das Amt zu entrichten. Die
entsprechenden  Gebuhrenbetrage und  Zahlungsarten sind in  den
Gebuhrenverordnungen festgelegt. Flr die meisten der Verfahren vor dem Amt sind
Geblhren zu entrichten, wie die Anmeldegebihr fir eine Unionsmarke oder ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Verlangerungsgebihren usw. Einige
Geblihren wurden auf Null gesenkt (z. B. die Eintragungsgebihren fir
Unionsmarken und die Gebuhren fur Rechtsubertragungen bei Unionsmarken).
Die Hohe der Gebihren ist so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus
grundsatzlich den Ausgleich des Haushaltsplans des Amtes gewahrleisten (siehe
Artikel 172 Absatz 2 und Erwagungsgrund 39 UMV). Um véllige Selbstandigkeit und
Unabhangigkeit des Amtes zu gewahrleisten, stammen die Einnahmen des Amtes
in erster Linie aus Geblhren, die von den Nutzern des Systems zu zahlen sind
(Erwagungsgrund 37 UMV).

Anspriiche des Amts auf Zahlung von Geblhren erldschen nach vier Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Geblhr fallig geworden ist (Artikel 108 UMV).

e Kosten sind Kosten der Parteien in mehrseitigen Verfahren vor dem Amt (/Inter-
partes-Verfahren), insbesondere fur die berufsmafige Vertretung (fir Marken siehe
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Artikel 109 UMV und Artikel 18 und Artikel 27 UMDV; flir Geschmacksmuster siehe
Artikel 70 bis 71 GGV und Artikel 79 GGDV). Entscheidungen in Inter-partes-
Verfahren konnen gegebenenfalls eine Entscheidung Uber die Geblihren und
Kosten der berufsmaBigen Vertretung umfassen und muissen die Kosten festsetzen.
Entscheidungen zur Kostenfestsetzung kdnnen gemaf Artikel 110 UMV vollstreckt
werden, sobald sie rechtskraftig geworden sind.

e Entgelte werden vom Exekutivdirektor des Amtes flr andere als die in Anhang | zur
UMV vom Amt erbrachten Dienstleistungen (Artikel 178 UMV) festgelegt. Die
Betrage der Preise werden vom Exekutivdirektor festgelegt, im Amtsblatt des Amtes
veroffentlicht und kénnen auf der Internetseite unter den Beschlissen des
Exekutivdirektors eingesehen werden. Beispiele sind die Preise fir die Mediation in
Brussel oder fur bestimmte vom Amt herausgegebene Veroffentlichungen.

Die Zahlung einer Gebulhr und die Angabe der Art der Geblihr und des Verfahrens, auf
das sie sich bezieht, entbindet nicht von der Verpflichtung, die Ubrigen formellen
Voraussetzungen des betreffenden Verfahrensakts zu erflllen, es sei denn, dies ist in
der UMV, der GGV und den Sekundarrechtsakten (z. B. fur Verlangerungen)
ausdriicklich festgelegt. So sind beispielsweise die Bezahlung der Beschwerdegebihr
und die Angabe der Nummer der angefochtenen Entscheidung zur Einreichung einer
gultigen Beschwerdeschrift nicht ausreichend (31/05/2005, T-373/03, Parmitalia,
EU:T:2005:191, § 58; 09/09/2010, T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

2 Zahlungsmittel

Artikel 179 Absatz 1 UMV

Artikel 5 GGGebV

Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 Uber die
Zahlungsarten fir Geblhren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfligigen
Betrags einer Geblhr und eines Entgeltes

Alle Gebiihren und Preise sind in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen
Wahrungen sind ungultig, begriinden keine Rechte und werden erstattet.

Zulassige Zahlungsmittel sind in der Regel Bankiberweisungen, Belastungen von beim
Amt geflihrten laufenden Konten sowie (nur fir bestimmte Online-Dienste) Debit- oder
Kreditkarten. Barzahlungen in der Dienststelle des Amtes und Schecks sind nicht mehr
moglich (03/09/2008, R 524/2008-1, Teamstar / TeamStar).

Das Amt kann keine Rechnungen ausstellen. Das Amt stellt jedoch auf Antrag des
Benutzers eine Quittung aus.
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21 Zahlung mittels Bankiiberweisung

Zahlungen an das Amt kénnen mittels Uberweisung getéatigt werden. Eine Gebiihr gilt
als nicht entrichtet, wenn der Uberweisungsauftrag nach Ablauf der Frist erteilt wird.
Wird die Gebuhr vor Ablauf der Frist angewiesen, geht aber erst nach Ablauf der Frist
ein, kann das Amt unter bestimmten Bedingungen davon ausgehen, dass die Gebuhr
fristgerecht entrichtet wurde (siehe Abschnitt 4.1 unten).

211 Bankkonten

Die Zahlung mittels Bankuberweisung kann nur auf eines der Bankkonten des Amtes
getatigt werden. Genauere Angaben zu diesen Konten finden Sie auf der Website des
Amtes unter ,Geblhren und Zahlungsmodalitaten® (https://euipo.europa.eu/
ohimportal/de/fees-and-payments).

Uberweisungsgebiihren: Es muss sichergestellt werden, dass der gesamte Betrag
ohne Abzige beim Amt eingeht.

2.1.2 Fir die Zahlung erforderliche Angaben

Artikel 179 Absatze 2 und 3 UMV

Artikel 6 GGGebV

Bei jeder Zahlung ist der Name des Einzahlers anzugeben und sind die Angaben zu
machen, die das Amt zur unmittelbaren Identifizierung des Zwecks der Zahlung
bendtigt.

1. Name

In Bezug auf den Namen des Einzahlers muss der vollstdndige Name des
Absenders in'das Absenderfeld der Banklberweisung eingetragen werden.

2. Zweck

Im Hinblick auf ‘den Zweck der Zahlung missen im Feld fir den
Verwendungszweck der Bankiberweisung die Angaben angegeben werden, die zur
unmittelbaren Identifizierung des Zwecks der Zahlung erforderlich sind.

Darlber hinaus wird empfohlen, die Kontaktdaten entweder im Absenderfeld oder im
Beschreibungsfeld anzugeben. So ist es dem Amt mdglich, sich bei Bedarf mit dem
Einzahler in Verbindung zu setzen.

Das Amt stellt den Nutzern einen einzigen Zahlungscode zur Verfligung. Wahlt ein
Beteiligter beim Ausfiullen eines Online-Formulars zur elektronischen Einreichung im
Nutzerbereich (,User Area“) ,Bankiberweisung“ als Zahlungsart, wird in der
Empfangsbestatigung ein spezfischer achtstelliger Zahlungscode angegeben. Die
ersten beiden Ziffern stehen fir das laufende Jahr, die nachsten funf Ziffern sind eine

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil A Allgemeine Regeln Seite 57

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/fees-and-payments
https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/fees-and-payments
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e7073-1-1

Abschnitt 3 Zahlung der Gebihren, Kosten und Preise

Kombination aus Zahlen und Buchstaben und die letzte Ziffer ist eine Kontrollnummer
(z. B. 2139EDH2).

Es wird dringend empfohlen, den Zahlungscode im Feld fiir den
Verwendungszweck der Bankiiberweisung einzutragen, vorzugsweise am
Anfang. Dieses Feld sollte auch die Art der Gebuhr enthalten, z. B. die Art des
Verfahrens in abgekirzter Form (siehe Beispiele unten), sowie das Anmelde- oder
Aktenzeichen. Nach diesen zwei wichtigen Aspekten konnen weitere Angaben
aufgenommen werden, wie der Name des Beteiligten oder Vertreters (wenn es sich
dabei nicht um den Einzahler handelt) und seine vom Amt zugewiesene ID-Nummer.

Durch ordnungsgemale Angabe des Namens und des Verwendungszwecks in der
Bankuberweisung wird sichergestellt, dass das Amt die Zahlung korrekt zuordnet und
die Anmeldungen oder Verfahrenshandlungen zeitnah bearbeitet. Da diese Felder
Zeichenbegrenzungen aufweisen, wird empfohlen, nach Mdglichkeit Abklirzungen zu
verwenden und eine Ubermafige Verwendung von Leerzeichen oder Nullen zu Beginn
von Zahlen zu vermeiden.

Fir die gangigsten zahlungsbezogenen Vorgange vor dem Amt werden folgende
Abklrzungen (oder eine Kombination davon) vorgeschlagen. Sie kénnen zusammen
mit dem Zahlungscode zur Identifizierung der Zahlung verwendet werden:

Beschreibung Abkiirzung
Anmeldegebuhr fir UM oder GGM EUTM, RCD
Gebuhr fur internationale Anmeldung 1A
Verlangerungsgebuhr REN
Widerspruchsgebihr OPP
Léschungsgebuihr CANC
Beschwerde R
Eintragung REC
Umwandlung CONV
Akteneinsicht IOF
Laufendes Konto CA
ID-Nummer des Inhabers OWN ID
ID-Nummer des Vertreters REP ID

Beispiel 1: Wenn bei der Zahlung fir eine Unionsmarkenanmeldung, fir die ein
Zahlungscode angegeben wurde (2132EDH2), deren Anmeldenummer auf der
Eingangsbestatigung (184583674) ist und die von einem Vertreter mit ID beim Amt (ID
1024891) eingereicht wird, lautet der bevorzugte Verwendungszweck ,2132EDH2
EUTM 184583674 REP 1D1024891°.
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Beispiel 2: Wenn ein Vertreter (ID 1024891) eine Zahlung zum Auffillen eines
laufenden Kontos beim Amt (Konto Nr. 6361) leistet, gibt es keinen individuellen
Zahlungscode. Daher lautet der bevorzugte Verwendungszweck in diesem Fall
,CA6361 REP ID 1024891“.

Fehlerhafte oder unzureichende Angaben, welche die Identifizierung der Akte, der
die Zahlung zuzuordnen ist, erschweren, kdnnen zu erheblichen Verzdgerungen bei
der Bearbeitung der Antrage oder Verfahrenshandlungen flihren.

Kann das Amt den Zweck der Zahlung anhand der bereitgestellten Angaben nicht
identifizieren, setzt sich das Amt mit dem Einzahler in Verbindung (sofern dieser seine
Kontaktdaten angegeben hat) und setzt eine Frist fur die Ubermittiung der fehlenden
Angaben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist gilt die Zahlung als nicht erfolgt, und der
Betrag wird erstattet (sofern der Absender die dazu erforderlichen Bankdaten
angegeben hat).

Im Falle von widerspriichlichen Angaben im Feld fir den Verwendungszweck, die
auf mehr als eine Akte oder mehr als ein Verfahren verweisen, setzt sich das Amt mit
dem Absender in Verbindung (sofern dieser seine Kontaktdaten angegeben hat) und
setzt ihm eine Frist zur Klarstellung, welchen Akten die Zahlung zuzuordnen ist. Erfolgt
keine Klarstellung, wird die Zahlung grundsatzlich als Zahlung fir die Akte angesehen,
die im Verwendungszweck an erster Stelle angegeben wurde. Beispiel: Im Feld fir
den Verwendungszweck fur eine Zahlung in Hoéhe von 850 EUR fir eine
Unionsmarkenanmeldung sind zwei Zahlungscodes (z. B. ,2132EDH2, 2141KHG1,
EUTM*) angegeben, die sich® auf unterschiedliche’ Unionsmarkenanmeldungen
beziehen. Antwortet der Beteiligte nicht auf das Schreiben des Amtes, wird die Zahlung
der zuerst identifizierten Unionsmarkenanmeldung zugeordnet, im Beispiel die
Anmeldung mit dem Zahlungscode ,2132EDH2".

2.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte

Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 Uber die
Zahlungsarten flir Geblhren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfligigen
Betrags einer Gebuhr und eines Entgeltes

Anhang | Abschnitt A UMV

Artikel 5 Absatz 2 GGGebV

Die meisten Online-Dienste konnen per Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden,
vorausgesetzt, die Zahlung erfolgt fir einen Uber den Nutzerbereich (User Area)
angeforderten Dienst. Jedoch ist eine Zahlung per Debit- oder Kreditkarte noch nicht
fur alle Gebuhren des EUIPO moglich. Das entsprechende Online-Tool (z. B. E-Filing)
gibt an, ob eine GeblUhr mit Kredit- oder Debitkarte entrichtet werden kann. So kénnen
Debit- oder Kreditkarten insbesondere nicht zur Bezahlung der in Artikel 178
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Absatz 1 UMV und Artikel 3 GGGebV genannten Preise oder zur Aufflllung eines
laufenden Kontos verwendet werden.

Durch Debit- oder Kreditkartenzahlungen kann das EUIPO seine automatischen
internen Systeme am besten nutzen, sodass die Bearbeitung der Akte schneller
beginnen kann.

Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte sind sofortige Zahlungen (siehe Abschnitt 4.2
unten) und daher fur die Leistung aufgeschobener Zahlungen (Zahlungen, die binnen
eines Monats nach dem Anmeldedatum getatigt werden mussen) nicht zulassig.

Bei Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte sind einige wesentliche Angaben
erforderlich. Die bereitgestellten Informationen werden vom EUIPO nicht in einer
permanenten Datenbank gespeichert. Sie werden nur bis zur Ubermittiung an die Bank
aufbewahrt. Alle Aufzeichnungen des Formulars enthalten nur die Debit- oder
Kreditkartenart sowie die letzten vier Ziffern der Debit- oder Kreditkartennummer. Die
vollstandige Debit- oder Kreditkartennummer kann gefahrlos Uber einen sicheren
Server eingegeben werden, der alle eingegebenen Daten verschlisselt.

2.3 Zahlung uber ein laufendes Konto beim EUIPO

Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 Uber die
Zahlungsarten flr Gebulhren und Entgelte und zur Bestimmung des geringflgigen
Betrags einer Gebuhr und eines Entgeltes

Es ist zu empfehlen, ein laufendes Konto beim EUIPO zu eréffnen, da fristgebundene
Verfahrensantrage, wie Widerspriiche oder Beschwerden, als fristgerecht getatigt
gelten, selbst wenn die betreffende Dokumentation, fir welche die Zahlung erbracht
wird (z. B. eine Widerspruchsschrift), am letzten Tag der vorgeschriebenen Frist
Ubermittelt wird, vorausgesetzt, das laufende Konto ist ausreichend gedeckt (siehe
Abschnitt 4.3 unten) (07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14). Das Datum,
an demdas laufende Konto effektiv belastet wird, ist in der Regel spater, die Zahlung
gilt aber als an dem Tag erfolgt, an dem der Verfahrensantrag beim Amt eingeht oder
gemaln Artikel 8 des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom
21/07/2021 betreffend Zahlungsarten fir Geblhren und Entgelte sowie die
Bestimmung des geringfligigen Betrags einer Gebuhr oder eines Entgelts an dem flr
den Verfahrensbeteiligten glinstigsten Tag.

Falls die Person (d. h. der Verfahrensbeteiligte oder dessen Vertreter), die die
Anmeldung oder den Verfahrensantrag eingereicht hat, Inhaber eines laufenden
Kontos beim Amt ist, belastet das Amt automatisch das laufende Konto, es sei denn,
es werden im einzelnen Fall anderslautende Anweisungen erteilt. Damit das Konto
ordnungsgemal identifiziert werden kann, empfiehlt das Amt, die amtliche ID-Nummer
des Inhabers des laufenden Kontos beim Amt eindeutig anzugeben.

Das System laufender Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Dies
bedeutet, dass bei Identifizierung eines solchen Kontos das Amt je nach Fortschritt der
betreffenden Verfahren und sofern das Konto eine ausreichende Deckung aufweist
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samtliche Gebuhren und Preise innerhalb der Fristen der genannten Verfahren vom
Konto abbuchen kann; ohne weitere Anweisungen wird jeder Abbuchung ein
Zahlungstag zugewiesen. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist dann gegeben, wenn
der Inhaber eines laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitteilt, dass er zur Zahlung
einer bestimmten Gebuhr oder eines bestimmten Preises das laufende Konto nicht
nutzen moéchte. In diesem Fall kann der Inhaber des Kontos die Zahlungsmethode
jedoch jederzeit vor Ablauf der Zahlungsfrist wieder auf Zahlung Uber das laufende
Konto andern.

Eine fehlende Anweisung oder eine nicht korrekte Angabe des Geblhrenbetrags hat
keine negativen Auswirkungen, da das laufende Konto automatisch flir das
entsprechende Verfahren belastet wird, fur welches die Zahlung fallig ist.

Falls ein laufendes Konto keine ausreichende Deckung aufweist, wird der Inhaber vom
Amt informiert und es wird ihm die Mdglichkeit eingeraumt, das Konto aufzufiillen, um
so die Zahlung der jeweiligen Gebuhren und der Verwaltungsgebuhren zu ermdglichen,
wobei sich letztere auf 20 % des Gesamtbetrags der verspatet gezahlten Gebuhr
belaufen. Dabei betragt die Verwaltungsgebihr héchstens 500 Euro, mindestens aber
100 Euro.

Falls der Inhaber das Konto aufflllt, gilt die Zahlung der Gebihr als zu dem Datum
geleistet, an dem das entsprechende Dokument, auf welches sich die Zahlung bezieht
(z. B. eine Widerspruchsschrift), beim Amt eingegangen ist. Zur Auffillung eines
laufenden Kontos ist die Angabe der Kontonummer des laufenden Kontos ausreichend.

Wird durch das Auffillen des Kontos nur ein Teil des falligen Betrags gedeckt, so
erfolgt die Belastung ohne Ausnahmen in der nachstehend genannten Reihenfolge:

1. Die Verwaltungsgebihren werden zuerst belastet.

2. Sind mehrere Geblhren oder Entgelte fallig, so erfolgt die Belastung ausgehend
vom Falligkeitsdatum der Geblhren in chronologischer Reihenfolge, wobei jeweils
Voraussetzung ist, dass die gesamte Gebuhr belastet werden kann.

Wird das laufende Konto nicht aufgeflllt, um alle Verwaltungsgebihren und die
jeweiligen Gebuhren fristgemal zu decken, so gilt die Zahlung als nicht erfolgt und es
erloschen alle mit der rechtzeitigen Zahlung verbundenen Rechte.

Das EUIPO gewahrt den Kontoinhabern auf seiner Internetseite Uber eine sichere
Internetverbindung Zugang zu den aktuellen Kontoinformationen des laufenden
Kontos. Der Kontoinhaber kann die Kontobewegungen und die ausstehenden
Belastungen online Uber die User Area der Website des Amtes abrufen, speichern oder
ausdrucken.

Zur Zahlung einer Gebuhr mittels Belastung eines laufenden Kontos eines Dritten ist
eine ausdrickliche schriftliche Ermachtigung erforderlich. Die Ermachtigung muss vom
Inhaber des laufenden Kontos erteilt werden, und es muss aus ihr hervorgehen, dass
das Konto mit einer bestimmten Gebuhr belastet werden darf. Diese Ermachtigung
muss beim Amt vor Falligkeit der Zahlung eingehen. Die Zahlung gilt als an dem Tag
getatigt, an dem das Amt diese Erméchtigung erhalt.
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Ist der Inhaber weder ein Verfahrensbeteiligter noch dessen Vertreter, Uberprift das
Amt, ob eine entsprechende Ermachtigung vorliegt. Sofern die Erméachtigung nicht
vorliegt, informiert das Amt den betroffenen Verfahrensbeteiligten. Erfolgt die Vorlage
der Ermachtigung des Inhabers nicht rechtzeitig, d. h. vor Falligkeit der Zahlung, wird
der Antrag des Verfahrensbeteiligten auf Abbuchung der Gebihr vom Amt nicht
berucksichtigt.

Zur Eréffnung eines laufenden Kontos beim Amt ist ein entsprechender Antrag
entweder per E-Mail an fee.information@euipo.europa.eu zu tbermitteln oder es ist in
der User Area ein elektronischer Antrag auf Tatigwerden (e-Action) zu
stellen.mailto:fee.information@euipo.europa.eu

Der Mindestbetrag zur Eréffnung eines laufenden Kontos betragt 1 000 EUR.

Nach Eréffnung eines Kontos behalt sich das Amt das Recht vor, das laufende Konto
durch schriftliche Mitteilung an seinen Inhaber aufzulésen, insbesondere wenn bei der
Nutzung des laufenden Kontos die Bedingungen des Beschlusses EX-21-5 des
Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 betreffend Zahlungsarten fir Geblhren
und Entgelte sowie die Bestimmung des geringfligigen Betrags einer Gebuhr oder
eines Entgelts nicht beachtet wurden oder wenn eine missbrauchliche Verwendung des
Kontos festgestellt wurde. Eine missbrauchliche Verwendung liegt beispielsweise dann
vor, wenn auf dem Konto systematisch ~keine Mittel vorhanden sind,
Bevollmachtigungen Dritter oder mehrere Konten wiederholt missbrauchlich verwendet
werden, die Verwaltungsgebihren nicht entrichtet werden oder wenn die Handlungen
des Kontoinhabers fliir das Amt'zu einem exzessiven Verwaltungsaufwand geflihrt
haben. Fir weitere Einzelheiten zur SchlieBung eines Kontos wird auf Artikel 13 des
Beschlusses EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 betreffend
Zahlungsarten fur GebUhren und Entgelte sowie die Bestimmung des geringfligigen
Betrags einer Gebiihr oder eines Entgelts verwiesen.

3 Falligkeit der Zahlung

Artikel 178 Absatz 2 UMV

Artikel 4 GGGebV

Die Gebuhren mussen spatestens am letzten Tag der Falligkeitsfrist entrichtet werden.

Wird flr eine Zahlung eine Frist gesetzt, muss die Zahlung innerhalb dieser Frist
erfolgen.

Gebulhren und Preise, fir die in den Verordnungen kein Falligkeitsdatum vorgesehen
ist, werden zum Datum des Eingangs des Antrags fiir eine Leistung fallig, auf welche
sich die Gebuhr oder der Preis bezieht, z. B. ein Antrag auf Anderung einer Eintragung.
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4 Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt

Artikel 180 Absatze 1 und 3 UMV

Artikel 7 GGGebV

Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 Uber die
Zahlungsarten fur Gebihren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfligigen
Betrags einer Gebiihr und eines Entgeltes

Das Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt, hangt von der Zahlungsweise ab.

4.1 Zahlung mittels Bankiiberweisung

Erfolgt die Zahlung mittels Uberweisung oder Zahlung auf ein Bankkonto des Amtes,
gilt als Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist, das Datum, an dem der Betrag auf dem
Bankkonto des Amtes gutgeschrieben wird.

411 Verspatete Zahlung mit oder ohne Zuschlag

Geht eine Zahlung erst nach Ablauf der Frist beim Amt ein, so kann die Frist dennoch
als gewahrt betrachtet werden, wenn gegeniiber dem Amt nachgewiesen wird, dass
der Einzahler a) innerhalb der Frist ordnungsgemal bei einer Bank einen
Uberweisungsauftrag getéatigt hat und b) einen Zuschlag in Héhe von 10 % des falligen
Gesamtbetrags (jedoch nicht mehr als 200 EUR) entrichtet hat. Beide
Voraussetzungen mussen gemaR dem Urteil vom 12/05/2011, T-488/09, Redtube,
EU:T:2011:211, § 38 und der Entscheidung vom 10/10/2006, R 203/2005-1, BLUE
CROSS MEDICARE /BLUE CROSS erfilllt sein.

Dies gilt nicht fur die verspatete Zahlung des Zuschlags. Erfolgt die Zahlung des
Zuschlags verspatet, wird die gesamte Zahlung als verspatet geleistet betrachtet, und
dieser Mangel kann nicht durch Zahlung eines ,Zuschlags auf den Zuschlag® beseitigt
werden (07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE (fig.), § 12-15).

Der Zuschlag entfallt jedoch, wenn die betreffende Person nachweisen kann, dass die
Zahlung mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde.

In dem Fall, dass die Zahlung nach Ablauf der Zahlungsfrist getatigt worden ist, kann
das Amt den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist
nachzuweisen, dass eine der vorgenannten Voraussetzungen erfillt worden ist.

Fiar weitere Informationen zu den Folgen einer verspateten Zahlung in bestimmten
Verfahren siehe die diesbezliglichen Teile der Richtlinien. Richtlinien, Teil B, Priifung,
Abschnitt 2, Formerfordernisse, beschaftigt sich z. B. mit den Folgen einer verspateten
Zahlung der Anmeldegeblihr, wahrend in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch,
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Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, die Konsequenzen einer verspateten Zahlung der
Widerspruchsgebihr behandelt werden.

4.1.2 Zahlungsnachweis und Zahlungstag

Artikel 180 Absatz 4 UMV

Artikel 24 UMDV

Artikel 63 GGV

Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Artikel 7 Absatz 4 GGGebV

Es kann jeder beliebige Zahlungsnachweis vorgelegt werden, wie:

e ein Uberweisungsauftrag (z. B. SWIFT-Auftrag) mit Stempel und dem
Eingangsdatum der betroffenen Bank;

® ¢in Online-Zahlungsauftrag, der Uber das Internet Ubermittelt wurde, oder ein
Ausdruck einer elektronischen Uberweisung, vorausgesetzt, es sind darin das
Uberweisungsdatum, die beauftragte Bank und ein Vermerk wie etwa ,Auftrag
ausgefuhrt* aufgeflhrt.

Daruber hinaus kénnen die folgenden Nachweise vorgelegt werden:

e Eingangsbestatigung der Zahlungsanweisungen bei der Bank;

e Schreiben der Bank, bei der die Zahlung getatigt wurde, in denen der Tag der
Auftragserteilung oder der Tatigung der Zahlung bescheinigt wird und das Verfahren
angegeben ist, flr welches die Zahlung getatigt wurde;

e schriftliche Erklarungen der Partei oder deren Vertreter, die unter Eid oder an Eides
statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie
abgegeben werden, eine ahnliche Wirkung haben.

Diese zusatzlichen Belege werden nur dann als ausreichend anerkannt, wenn sie
zusammen mit dem ursprunglichen Nachweis vorgelegt werden.

Diese Aufzahlung ist nicht erschopfend.
Ist der Nachweis nicht eindeutig erbracht, fordert das Amt weitere Nachweise an.

Werden keine Nachweise vorgelegt, gilt das Verfahren, auf welches sich die Zahlung
bezieht, als nicht beantragt.

Bei unzureichendem Nachweis oder sofern der Einzahler der Aufforderung des Amtes,
fehlende Informationen nachzureichen, nicht nachkommt, gilt die Zahlungsfrist als nicht
eingehalten.

Das Amt kann aufRerdem die Person innerhalb derselben Frist auffordern, einen
Zuschlag zu entrichten. Bei Nichtentrichtung des Zuschlags gilt die Zahlungsfrist als
nicht eingehalten.
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Wurden die Gebihren oder Preise ganz oder teilweise entrichtet, so werden sie
zurlckerstattet, da die Zahlung gegenstandslos geworden ist.

Die Dokumente kénnen in jeder beliebigen Amtssprache der EU eingereicht werden.
Ist die Sprache der Dokumente nicht die Verfahrenssprache, kann das Amt eine
Ubersetzung in einer der Sprachen des Amtes verlangen.

4.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte

Artikel 16 und 17 des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom
21/07/2021 betreffend Zahlungsarten fur Gebuhren und Entgelte sowie die
Bestimmung des geringflgigen Betrags einer Gebihr oder eines Entgelts

Die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte gilt als an dem Tag geleistet, an dem die
diesbezlgliche Anmeldung oder der diesbezlgliche Antrag Uber die User Area
erfolgreich abgeschlossen wurde und der Betrag infolge der Zahlung mit Kredit- oder
Debitkarte tatsachlich auf dem Konto des Amtes eingeht und nicht zu einem spateren
Zeitpunkt wieder abgehoben wird. Schlagt die Transaktion bei dem Versuch des
Amtes, die Kredit- oder Debitkarte zu belasten, aus irgendeinem Grund fehl, gilt die
Zahlung als nicht geleistet. Dies ftrifft in. allen Fallen zu, in denen die Transaktion
fehlschlagt.

4.3 Zahlung uber ein laufendes Konto

Artikel 8 des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom
21/07/2021 betreffend Zahlungsarten fir Gebihren und Entgelte sowie die
Bestimmung des geringfligigen Betrags einer Gebuihr oder eines Entgelts

Erfolgt die Zahlung Uber ein beim Amt gefiihrtes laufendes Konto, so ist durch den
Beschluss Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 betreffend
Zahlungsarten fur Geblhren und Entgelte sowie die Bestimmung des geringfiigigen
Betrags einer Gebuhr oder eines Entgelts bestimmt, dass als Tag des Eingangs der
Zahlung der fur den Verfahrensbeteiligten glinstigste Tag gilt. So wird beispielsweise
die Anmeldegeblhr fur eine Unionsmarke am Tag des Eingangs der Anmeldung
abgebucht. Der Kontoinhaber kann jedoch das Amt anweisen, das Konto am Ende der
einmonatigen Frist, die zur Zahlung festgesetzt ist, zu belasten. Entsprechend werden
auch bei der Verlangerung die Geblhren fir die Verlangerung (einschlieBlich der
Klassengeblhren) am Tag des Eingangs des Antrags abgebucht, es sei denn, der
Kontoinhaber wiinscht ein anderes Vorgehen.

Zieht eine Partei einen Antrag auf Verfahrenshandlung noch am Tag der Antragstellung
oder vor Ablauf der Zahlungsfrist zurtick, wird die Gebuhr ggf. nicht vom laufenden
Konto abgebucht. Siehe Punkte 5.1 und 5.6 weiter unten Uber die besonderen
Bedingungen fir die Erstattung der Anmelde- und Verldngerungsgebihren bei
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Entrichtung der Geblhr Uber ein laufendes Konto, sowie die Richtlinien, Teil A,
Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Punkt 3.1.6, Zurtickziehen von Mitteilungen).

5 Gebuhrenerstattung

Artikel 108, Artikel 179 Absatz 3 und Artikel 181 UMV

Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 GGGebV

Artikel 30 Absatz 2 GGDV

Die Erstattung von Gebluhren ist in den Verordnungen ausdriicklich vorgesehen. Die
Erstattung erfolgt mittels Bankiberweisung oder Gber laufende Konten beim Amt, auch
wenn die Geblhren per Debit- oder Kreditkarte entrichtet wurden.

Wird eine Erklarung, fir die eine Geblhr zu entrichten ist, vor oder an dem Tag
zurickgenommen, an dem die Zahlung hatte geleistet werden missen, wird die
Gebuhr grundsatzlich erstattet.

Ist eine Geblihr zu erstatten, erfolgt die Erstattung direkt an den Verfahrensbeteiligten
oder an den zum Zeitpunkt der Erstattung aktenkundigen Vertreter (falls ein solcher
benannt worden ist). Erstattungen ‘werden nicht an den urspringlichen
Zahlungsempfanger geleistet, wenn dieser nicht mehr aktenkundig ist.

5.1 Erstattung der Anmeldegebiihren

Artikel 32 und Artikel 49 Absatz 1 UMV

Artikel 10, 13 und 22 GGDV

Im Falle einer Zuricknahme einer UM-Anmeldung werden die Gebuhren nicht erstattet,
es sei denn, das Amt erhalt eine diesbezlgliche Erklarung:

e sofern die Zahlung per Bankiiberweisung vor oder spatestens am gleichen Tag
erfolgt ist, an dem der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des Amtes verbucht wird;

e sofern die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte erfolgt ist, am selben Tag der
Anmeldung, welche die Anweisungen/Daten der Debit- oder Kreditkarte enthalt;

e sofern die Zahlung Uber ein laufendes Konto getétigt wird und der Kontoinhaber
ausdrucklich die Abbuchung der Anmeldegebihr am Ende der daflir vorgesehenen
1-monatigen Zahlungsfrist angewiesen hat, oder, sofern spater die Anweisung zur
unmittelbaren Belastung des laufenden Kontos innerhalb dieses Monats schriftlich
erteilt wurde, vor oder spatestens zum Datum, an dem die Zahlung abzubuchen ist.

Muss die Grundgebihr der Anmeldung erstattet werden, werden auch alle etwaigen
zusatzlichen Klassengeblhren zurtickerstattet.

In allen oben genannten Fallen wird der UM-Anmeldung kein Anmeldetag zuerkannt.
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Zusatzliche Klassengebihren allein werden vom Amt nur erstattet, wenn diese Uber die
vom Anmelder in der Unionsmarkenanmeldung angegebenen Klassen hinaus
entrichtet wurden und sofern die Zahlung vom Amt nicht gefordert worden war oder
wenn das Amt nach Prifung der Klassifizierung zu dem Schluss kommt, dass
zusatzliche Klassen aufgeflhrt wurden, die zur Erfassung der im urspriinglichen Antrag
aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen nicht erforderlich waren.

Geht bei Geschmacksmustern eine Zurlicknahme ein, bevor ein Anmeldetag
zuerkannt wurde, werden die etwaig entrichteten Gebuhren erstattet. Wurde das
Geschmacksmuster hingegen eingetragen, werden die Gebuhren unter keinen
Umstanden erstattet.

5.2 Erstattung der Widerspruchsgebiihr

Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 1 DVUM

Gilt der Widerspruch als nicht erhoben (da die Widerspruchsschrift nach Ablauf der
Frist von drei Monaten vorgelegt wurde) oder wurde die Widerspruchgebihr nicht in
voller H6he oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet oder verweigert das Amt
den Schutz der Marke gemaR Artikel 45 Absatz 3 UMV von Amts wegen, muss das
Amt die Geblhr erstatten (siehe. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren, Punkt 6.4, Gebuhrenerstattung).

5.3 Erstattung von Gebuhren bei Antrag auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit

Artikel 15 Absatz 1 DVUM

Gilt ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit als nicht eingereicht, da
die Gebuhr nicht in der vom Amt festgesetzten Frist entrichtet wurde, muss das Amt
die Geblhr samt Zuschlag erstatten (siehe Richtlinien, Teil D, Léschung, Abschnitt 1,
Léschungsverfahren, Punkt 2.3, Zahlung).

5.4 Erstattung von Gebuhren fir internationale
Registrierungen

Beschluss Nr. ADM-11-98 des Prasidenten des Amtes zur Regularisierung bestimmter
Gebuhrenerstattungen

Fir Informationen zu den verschiedenen Situationen, in denen eine Erstattung bei
Verfahren im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen und Registrierungen
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zum Tragen kommen kann, in denen das EUIPO das Ursprungsamt und/oder das
Bestimmungsamt ist, siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

5.5 Erstattung der Beschwerdegeblihr

Artikel 33 DVUM

Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 37 GGDV

Die Bestimmungen bezlglich der Erstattung der Beschwerdegebihr sind in Artikel 33
DVUM und Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 37 GGDV enthalten.

5.6 Erstattung der Verlangerungsgebuhr

Artikel 53 Absatz 8 UMV

Artikel 22 Absatz7 GGDV

Gebluhren, die vor Beginn der ersten Verlangerungsfrist von sechs Monaten entrichtet
wurden, werden nicht berlcksichtigt und werden erstattet.

Wurden die Verlangerungsgebuhren zwar entrichtet, die Eintragung jedoch nicht
verlangert (d. h. sofern die Gebuhr erst nach Ablauf der zuséatzlichen Frist entrichtet
wurde oder die entrichtete GebUhr niedriger als die Grundgebihr und die
Zuschlagsgebuhr fur die verspatete Zahlung der Verlangerungsgebihr bzw. fir die
verspatete Einreichung des Verlangerungsantrags ist oder sofern andere Mangel nicht
beseitigt wurden), so werden diese Gebilhren erstattet.

Hat der Inhaber die Verlangerung einer Unionsmarke beantragt und anschlieRend den
Verlangerungsantrag vollstandig  oder teilweise (in Bezug auf einige Klassen)
zurickgenommen, wird die Verlangerungsgebuhr nur erstattet, wenn

e im Fall einer Zahlung durch Uberweisung die Zuriicknahme des Antrags eingeht,
bevor der Betrag tatsachlich auf dem Konto des Amtes gutgeschrieben wird, oder
spatestens am Tag der Gutschrift eingeht;

® im Fall einer Zahlung per Debit- oder Kreditkarte die Zuriicknahme vor oder am
selben Tag eingeht wie die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte;

®* im Fall einer Zahlung Uber ein laufendes Konto und sofern der Kontoinhaber
ausdrucklich angegeben hat, die Geblhr solle am Ende der daflir vorgesehenen
sechsmonatigen Zahlungsfrist abgebucht werden, und die Zuriicknahme vor Ablauf
der sechsmonatigen Verlangerungsfrist beim Amt eingegangen ist oder spater eine
schriftliche Anweisung, das laufende Konto sofort zu belasten, vor oder an dem Tag
erteilt wurde, an dem die Zahlung abzubuchen ist.

Fur weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil E, Reqister, Abschnitt 4,
Verlangerung.
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5.7 Erstattung geringfugiger Betrage

Artikel 181 UMV

Artikel 9 Absatz 1 GGGebV

Artikel 18 des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom
21/07/2021 betreffend Zahlungsarten fur Gebuhren und Entgelte sowie die
Bestimmung des geringfligigen Betrags einer Gebuhr oder eines Entgelts

Eine Geblhr wird erst als entrichtet betrachtet, wenn sie in voller Hohe bezahlt wurde.
Ist dies nicht der Fall, wird der bereits entrichtete Betrag nach Ablauf der fir die
Zahlung gesetzten Frist erstattet, da die Gebuhr in diesem Fall gegenstandslos wurde.

Sofern es moglich ist, kann das Amt die Person jedoch auffordern, innerhalb der
gesetzten Frist die Zahlung zu erganzen.

Wird ein héherer Betrag, als die Gebihr oder der Preis betragt, entrichtet, wird der
Uberschussige Betrag nicht erstattet, wenn er geringflgig ist und die betreffende Partei
keinen ausdricklichen Antrag auf Erstattung gestellt hat. Gemal Beschluss Nr.
EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 betreffend Zahlungsarten
fur Gebuhren und Entgelte sowie die Bestimmung des geringfligigen Betrags einer
Gebuhr oder eines Entgelts werden Betrage von bis zu 15 EUR als geringfigige
Betrage betrachtet.

6 GebuhrenermaRigung fiir elektronisch eingereichte
Unionsmarkenanmeldungen

Anhang | Abschnitt ANummer 2 UMV

Beschluss Nr. EX-20-9 des Exekutivdirektors des Amtes vom 3. November 2020
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Gemall Anhang | Abschnitt A Nummer 2 UMV kann fir die Grundgebihr fir die
Anmeldung einer Marke eine ErmaRigung gewahrt werden, wenn die Anmeldung
elektronisch eingereicht wurde. Die geltenden Regeln und Verfahren fur eine solche
elektronische Anmeldung sind dem Beschluss Nr. EX-20-9 des Exekutivdirektors des
Amtes vom 3. November 2020 betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel in
Verbindung mit den Nutzungsbedingungen fur den Nutzerbereich (User Area) gemaf
diesem Beschluss zu entnehmen.

Damit eine Anmeldung fur eine Unionsmarke als eine elektronisch eingereichte
Anmeldung im Sinne von Anhang | Abschnitt A Nummer 2 UMV angesehen wird, muss
der Anmelder alle Waren und/oder Dienstleistungen, die von der Anmeldung abgedeckt
sind, direkt in das Online-Tool des Amtes eingeben. Der Anmelder darf die Waren und/
oder Dienstleistungen also nicht in einem angehangten Dokument auflisten oder sie
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auf andere Weise ubermitteln. Werden die Waren und Dienstleistungen in einem
Dokument angehangt oder auf andere Weise an das Amt Ubermittelt, gilt die
Anmeldung als nicht elektronisch eingereicht und es kann fir sie keine entsprechende
Geblhrenermaligung gewahrt werden.

7 Kostenentscheidungen

Artikel 109 UMV

Artikel 1 Buchstabe k, Artikel 18 und Artikel 27 UMDV

71 Kostenfestsetzung

Die Entscheidung, in der die HOhe der Kosten festgesetzt wird, umfasst den
Pauschalbetrag gemal Artikel 27 UMDV flr Vertretungskosten und Gebuhren (siehe
oben), die der obsiegenden Partei entstanden sind, unabhangig davon, ob sie
tatsachlich angefallen sind. Die Kostenfestsetzung kann in spezifischen Verfahren
gemal Artikel 109 Absatz 7 UMV Uberpruft werden.

7.2 Volistreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung

Artikel 110 UMV

Das Amt ist flr Vollstreckungsverfahren nicht zusténdig. Diese muissen von den
zustandigen nationalen Behorden durchgeflihrt werden.

7.21 Bedingungen

Die obsiegende Partei kann- eine Entscheidung zur Kostenfestsetzung vollstrecken,
sofern

® die Entscheidung eine Entscheidung, die Kosten zu ihren Gunsten festsetzt, enthalt;

® die Entscheidung rechtskraftig geworden ist;

e die nationale zustandige Behorde die Vollstreckungsklausel fir die Entscheidung
erteilt hat.

7.2.2 Nationale Behorde

Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine einzige nationale Behorde, die flur die Prifung der
Echtheit der Entscheidung des Amtes Uber die Kostenfestsetzung und fir die Erteilung
der entsprechenden Vollstreckungsklausel zusténdig ist. Der Mitgliedstaat teilt die
Kontaktdaten dieser Behorde dem Amt, dem Gerichtshof und der Kommission mit
(Artikel 110 Absatz 2 UMV).
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Das Amt verdffentlicht diese Benennungen im Amtsblatt des EUIPO.

7.2.3 Verfahren

1. Die betroffene Partei muss bei der zustandigen nationalen Behérde beantragen,

dass die Vollstreckungsklausel fir die Entscheidung erteilt wird. Derzeit hangen die
Bedingungen flr die Sprachen der Antrage, die Ubersetzungen der relevanten Teile
der Entscheidung, die Geblhren und den Vertretungsbedarf von der
Verfahrenspraxis der einzelnen Mitgliedstaaten ab und sind nicht harmonisiert,
sondern werden von Fall zu Fall gepruft.
Die zustandige Behdrde erteilt die Vollstreckungsklausel fur die Entscheidung nach
einer Priufung, die sich lediglich auf die Echtheit der Entscheidung erstreckt. In
Bezug auf falsche Kosten- oder Kostenfestsetzungsentscheidungen siehe Punkt 7.3
weiter unten.

2. Sind die Formvorschriften erfillt, kann die betroffene Partei die Zwangsvollstreckung
betreiben. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den geltenden Vorschriften des
Zivilprozessrechts des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet
(Artikel 110 Absatz 2 UMV). Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine
Entscheidung des Gerichtshofes der Europaischen Union ausgesetzt werden. Fir
die Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Vollstreckungsmallnahmen sind die
Rechtsprechungsorgane des betreffenden Mitgliedsstaates zustandig (Artikel 110
Absatz 4 UMV).

7.3 Kostenverteilung

Bei Inter-partes-Verfahren treffen die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung
oder die Beschwerdekammer gegebenenfalls eine Entscheidung Uber die
Kostenverteilung. Diese  Kosten <~umfassen insbesondere die etwaigen
Vertretungskosten und die entsprechenden Gebuhren. Weitere Informationen
bezlglich der Kostenverteilung in Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien,
Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Abschnitt 6.5, Entscheidung
uber die Kostenverteilung enthalten. Im Hinblick auf L&schungsverfahren, siehe
Richtlinien, Teil D, Léschung, Abschnitt 1, Ldschungsverfahren, Abschnitt 4.3.4,
Entscheidung Uber die Kostenverteilung. Enthdlt eine Kostenentscheidung
offensichtliche Fehler, kénnen die Parteien — je nach den Umstanden — eine
Berichtigung (Artikel 102 Absatz 1 UMV) oder einen Widerruf (Artikel 103 UMV) fordern
(siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 6, Widerruf von
Entscheidungen, Ldschung von Registereintragungen und Berichtigung von Fehlern).
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1 Einfuhrung

Artikel 146 UMV

Artikel 25 und 26 UMDV

Artikel 24 UMDV

Artikel 98 GGV

Artikel 80, 81 und 83 GGDV

Die funf Sprachen des Amtes sind Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch und
Spanisch. Gleichwohl kann die Anmeldung einer Unionsmarke oder eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM) in jeder Amtssprache der Europaischen
Union eingereicht werden. In der UMV und der GGV sind die Regeln flir die Festlegung
und Verwendung der Verfahrenssprache festgelegt. Diese Regeln kénnen nicht nur von
Verfahren zu Verfahren variieren, sondern unterscheiden sich insbesondere in
Abhangigkeit davon, ob es sich um ein Verfahren mit einem Beteiligten (Ex-parte-
Verfahren) oder ein Verfahren mit zwei oder mehreren Beteiligten (Inter-partes-
Verfahren) handelt.

In diesem Kapitel werden nur die allgemeinen, fir alle Verfahren gemeinsam geltenden
Bestimmungen behandelt. Die im Zusammenhang mit einem bestimmten Verfahren
geltenden Ausnahmen werden unter dem jeweiligen Abschnitt der Richtlinien
beschrieben.

Wird ein Antrag unter Verwendung eines vom Amt bereitgestellten Formblatts gemafR
Artikel 65 DVUM bzw. Artikel 68 GGDV eingereicht, so kann das Formblatt nach Artikel
146 Absatz 6 UMV und Artikel 80 Buchstabe ¢ GGDV in jeder der Amtssprachen der
Européischen Union verwendet werden, sofern die Textbestandteile des Formblatts in
einer der Sprachen des Amtes ausgefullt werden.

2 Von der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung
(ausgenommen Widerspruchsverfahren)

Artikel 146 UMV

Artikel 98 GGV

Unionsmarken- und GGM-Anmeldungen kénnen in jeder der Amtssprachen der EU
eingereicht werden (erste Sprache). Die in der Anmeldung verwendete Sprache dient
als Verfahrenssprache.

Es muss eine zweite Sprache angegeben werden, bei der es sich um eine der flnf
Sprachen des Amtes handeln muss.
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Die zweite Sprache dient als Verfahrenssprache in etwaigen Widerspruchs- und
Léschungsverfahren sowie in Verfahren zur Nichtigerklarung von Geschmacksmustern.
Die zweite Sprache muss eine andere als die als erste Sprache gewahlte Sprache
sein. Die als erste und zweite Sprache gewahlten Sprachen kdnnen nach der
Einreichung der Anmeldung nicht mehr geadndert werden.

Ist die vom Anmelder als erste Sprache gewahlte Sprache eine der funf Sprachen des
Amtes, wird sie vom Amt als Korrespondenzsprache verwendet.

Diese Sprachenregelung gilt fur das gesamte Anmelde- und Prifungsverfahren bis zur
Eintragung, mit Ausnahme von Widersprichen und Nebenantragen (siehe die
folgenden Absatze).

Weiterfuhrende Informationen Uber die Sprachenregelung, die fur die Prufung von
Unionsmarken erforderlichen Ubersetzungen sowie die Méglichkeit einer Anderung der
Korrespondenzsprache sind den Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2,
Formerfordernisse, Abschnitt 6 zu entnehmen.

3 Widerspruch und Loschung

Artikel 146 Absatze 5, 7 und 8 UMV

Artikel 3 DVUM

Ein Widerspruch oder ein Antrag auf Léschung (Antrag auf Erklarung des Verfalls oder
der Nichtigkeit) kann abgefasst werden

® nach Wahl des Widersprechenden bzw. des Antragstellers der Nichtigkeitserklarung
in der ersten oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung, wenn die erste
Sprache eine der finf Sprachen des Amtes ist;

® in der zweiten Sprache, wenn die erste Sprache keine der Sprachen des Amtes ist.

Diese Sprache wird dann die Verfahrenssprache fir das Widerspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren, sofern sich die Beteiligten nicht auf eine andere
Verfahrenssprache (aus den Amtssprachen der EU) einigen.

Der Widerspruch oder /Antrag auf Loschung kann auch in jeder der anderen Sprachen
des Amtes eingereicht werden, sofern der Widersprechende innerhalb eines Monats
nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Antragsteller innerhalb eines Monats nach
Einreichen des Antrags auf Léschung eine Ubersetzung in eine der Sprachen, die als
Verfahrenssprachen zur Verflgung stehen, nachreicht.

Weiterfihrende Informationen Uber die Sprachenregelung und die Vorgaben fir die
Ubersetzung von Beweisdokumenten in Widerspruchsverfahren siehe die Richtlinien,
Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Abschnitte 2.3 und 4.3; die
einschlagigen Informationen fir Ldschungsverfahren sind den Richtlinien, Teil D
Léschung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitte 2.4 und 3.3 zu entnehmen.
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4 Nichtigkeit von Geschmacksmustern

Artikel 98 Abséatze 4 und 5 GGV

Artikel 29 und Artikel 30 Absatz 1 GGDV

Ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit kann wie folgt eingereicht werden:

® in der ersten Sprache des GGM, sofern die erste Sprache eine der flinf Sprachen
des Amtes ist;

® in der zweiten Sprache, sofern die erste Sprache keine der finf Sprachen des
Amtes ist.

Diese Sprache wird die Verfahrenssprache des Nichtigkeitsverfahrens.

Die am Verfahren auf Erklarung der Nichtigkeit Beteiligten kdnnen eine andere
Verfahrenssprache vereinbaren, sofern es sich dabei um eine Amtssprache der
Europaischen Union handelt. Die Mitteilung Uber die Vereinbarung muss dem Amt
innerhalb von zwei Monaten, nachdem nach Abschluss der Zulassigkeitsprifung eine
offizielle Mitteilung nach Artikel 31 Absatz 1 GGDV ergangen ist, zugehen.

Wurde der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit nicht in der betreffenden Sprache
eingereicht, muss der Antragsteller innerhalb eines Monats, nachdem das Amt dber die
Vereinbarung informiert wurde, von sich aus eine Ubersetzung des Antrags in diese
Sprache einreichen. Sind diese rechtlichen Anforderungen nicht erflllt, wird die
Verfahrenssprache nicht geandert.

Wird der Antrag nicht in_der Verfahrenssprache eingereicht, sendet die
Nichtigkeitsabteilung dem Antragsteller eine Mitteilung, in der dieser aufgefordert wird,
innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung eine Ubersetzung einzureichen.
Kommt der Antragsteller der Aufforderung nicht nach, wird der Antrag als unzulassig
zurickgewiesen.

Bezlglich der - Sprachenregelung flir die in Nichtigkeitsverfahren eingereichten
Beweismittel siehe die Richtlinien fur die Prifung von Antrédgen auf Nichtigerklarung
eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, Punkt 3.9.2.
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5 Sonstige Antrage

5.1 Vor der Eintragung (ausgenommen
Widerspruchsverfahren)

Artikel 146 Absatz 6 UMV

Artikel 65 DVUM

Artikel 24 UMDV

Artikel 68, Artikel 80 Buchstaben a und c sowie Artikel 81 GGDV

Sofern nichts anderes bestimmt ist, konnen innerhalb des Zeitraums von der
Anmeldung bis zur Eintragung alle Ersuchen, Antrage oder Erklarungen, die sich nicht
auf die Prifung der Anmeldung im eigentlichen Sinne beziehen, sondern ein
Nebenverfahren (z. B. Einschrankung des Verzeichnisses der Waren oder
Dienstleistungen, Eintragung von Rechtsilibergang oder Lizenz, Umwandlungsantrag,
Teilung einer Unionsmarke oder eines GGM) einleiten sollen, in der ersten oder
zweiten Sprache der betreffenden UM- bzw. GGM-Anmeldung eingereicht werden,
nach Wahl des Anmelders oder des betreffenden Dritten. Diese Sprache wird dann zur
Verfahrenssprache fir dieses Nebenverfahren. Dies gilt unabhangig davon, ob die
erste Sprache eine der Sprachen des Amtes ist.

Sind beispielsweise in der UM-Anmeldung Bulgarisch als erste und Deutsch als zweite
Sprache angegeben, kann ein Antrag auf Rechtsubergang der UM-Anmeldung auf
Bulgarisch oder Deutsch eingereicht werden.

Beweismittel (sofern erforderlich) kdnnen in jeder der Amtssprachen der EU vorgelegt
werden. Handelt es sich dabei jedoch nicht um die Verfahrenssprache, kann das Amt
eine Ubersetzung in die Verfahrenssprache oder in eine der Sprachen des Amtes
verlangen (nur GGM-Verfahren).

Fir weitere Informationen (ber die Sprachenregelung und Ubersetzungen im
Zusammenhang mit dem Register siehe die entsprechenden Abschnitten der
Richtlinien, Teil E, Register.
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5.2 Nach der Eintragung (ausgenommen Léschung und
Nichtigkeit von Geschmacksmustern)

Artikel 146 Absatz 6 UMV

Artikel 65 DVUM

Artikel 24 UMDV

Artikel 68 und Artikel 80 Buchstaben b und ¢ sowie Artikel 81 GGDV

Alle Ersuchen, Antrage oder Erklarungen, die nach der Eintragung der Unionsmarke
oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingereicht werden, missen in einer der
funf Sprachen des Amtes abgefasst werden.

Des Weiteren mussen nach der Eintragung eingereichte Antrédge bezlglich einer/eines
bestimmten eingetragenen UM oder GGM nicht zwangslaufig in derselben Sprache
abgefasst werden. Beispielsweise kann der Inhaber einer Unionsmarkte nach der
Eintragung einen Antrag auf Eintragung einer Lizenz in englischer Sprache und einige
Wochen spater einen Verlangerungsantrag in italienischer Sprache und/oder einen
Antrag auf Rechtslibergang in franzdsischer Sprache einreichen. Die einzige
Anforderung lautet, dass die Antrage in einer der funf Sprachen des Amtes abgefasst
sein massen.

Beweismittel (sofern erforderlich) kdnnen in jeder der Amtssprachen der EU vorgelegt
werden. Handelt es sich dabei jedoch nicht um die Verfahrenssprache, kann das Amt
eine Ubersetzung in die Verfahrenssprache oder in eine der Sprachen des Amtes
verlangen (nur GGM-Verfahren).

Fir weitere Informationen (iber die Sprachenregelung und Ubersetzungen im
Zusammenhang mit dem Register siehe die entsprechenden Abschnitten der
Richtlinien, Teil E, Register.

6 Unveranderlichkeit der Sprachenregelung

Die Verordnungen gestatten gewisse Wahimdglichkeiten zwischen den im
Verfahrensverlauf zur Verfigung stehenden Sprachen (siehe oben) und ermdglichen
innerhalb festgelegter Zeitrdume die Wahl einer anderen Sprache als
Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Ldschungsverfahren und in Bezug auf die
Nichtigkeit von Geschmacksmustern. Abgesehen von diesen Ausnahmen ist die
Sprachenregelung jedoch unveranderlich. Insbesondere kénnen die erste und zweite
Sprache im Verlauf des Verfahrens nicht geandert werden.
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7 Ubersetzungen und ihre Beglaubigung

Artikel 146 Absatz 10 UMV

Artikel 24 bis 26 UMDV

Artikel 83 GGDV

Ist eine Ubersetzung eines Schriftstiicks einzureichen, gilt allgemein, dass diese
innerhalb der fir die Einreichung des Originalschriftstiicks gesetzten Frist beim Amt
eingehen muss. Dies gilt, sofern die Verordnungen nicht ausdrucklich eine Ausnahme
von dieser Regel vorsehen.

Die Ubersetzung muss Angaben zu dem Schriftstiick enthalten, auf das sie sich
bezieht, und muss dem Aufbau und dem Inhalt des Originalschriftstiicks folgen. Der
Beteiligte kann angeben, dass nur Teile des Dokuments relevant sind und die
Ubersetzung auf diese Teile beschrénken. Jedoch liegt es nicht im Ermessen des
Beteiligten, jegliche Teile als irrelevant anzusehen, die von den Verordnungen verlangt
werden (z. B. beim Nachweis des Bestehens einer alteren Markeneintragung in
Widerspruchsverfahren).

Sofern keine gegenteiligen Hinweise oder Nachweise vorliegen, geht das Amt davon
aus, dass die Ubersetzung dem entsprechenden Originaltext entspricht. Falls Zweifel
bestehen, kann das Amt die Einreichung einer Beglaubigung der Ubersetzung
innerhalb einer bestimmten Frist verlangen. Wird die geforderte Beglaubigung nicht
eingereicht, gilt das Dokument, fir das die Ubersetzung eingereicht werden musste,
als nicht beim Amt eingegangen.

8 Nichtbefolgung der Sprachregelung

Wird die Sprachenregelung nicht befolgt, stellt das Amt, sofern in den Verordnungen
nichts anderes bestimmt ist, eine Beanstandung aus. Wird die Beanstandung nicht
behoben, so wird die Anmeldung oder der Antrag abgelegt.

Nahere Information zu in bestimmten Verfahren geltende Sprachregelungen werden
unter dem jeweiligen Abschnitt der Richtlinien beschrieben.
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1 Einleitung — Verfahrensbeteiligte und Grundsatz der
Vertretung

Artikel 3, 5, 119 und 120 UMV

Artikel 7 Buchstabe b UMDV

Artikel 14, 52, 77 und 78 GGV

Artikel 62 GGDV

Inhaber von Unionsmarken (UM) und im Allgemeinen Beteiligte an Verfahren vor dem
Amt kénnen alle natirlichen oder juristischen Personen, einschlieRlich Kérperschaften
des Offentlichen Rechts sein. Die einzigen Ausnahmen sind bestimmte
Einschrankungen des Eigentums an Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken (siehe die
Richtlinien, Teil B, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15 und 16 zu
Unionskollektiv- bzw. Unionsgewahrleistungsmarken).

Grundsatzlich liegt das Recht an einem eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger. Eine
juristische  Person  kann jedoch  auch /' Inhaber eines eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters und am Verfahren vor dem Amt beteiligt sein.

Gesellschaften und andere juristische Einheiten gelten als juristische Personen, wenn
sie nach dem flir sie maflgebenden Recht im eigenen Namen Trager von Rechten und
Pflichten jeder Art sein, Vertrage schlieRen oder andere Rechtshandlungen vornehmen
und vor Gericht stehen kénnen:

Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsachlichen und nicht nur zum Schein
bestehenden  gewerblichen ~ oder - Handelsniederlassung im  Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR), der die Europaische Union (EU) sowie Island, Liechtenstein
und Norwegen umfasst, missen in keinem Verfahren, weder in Marken- noch in
Geschmacksmusterangelegenheiten, vor dem Amt vertreten sein (siehe
Abschnitt 5.1.1 unten).

Nattrliche Personen, die keinen Wohnsitz im EWR haben, oder juristische Personen,
die weder Sitz noch eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben, mussen durch einen Vertreter
mit Sitz im EWR vertreten sein, es sei denn, es besteht kein Vertretungszwang (siehe
Abschnitt 5.1 unten in Bezug auf etwaige Ausnahmen von der allgemeinen Regel).
Siehe Abschnitt 5.2.1 unten zu den Konsequenzen der Nichtbestellung eines Vertreters
in Fallen, in denen eine Vertretung vorgeschrieben ist, nachdem die Unionsmarken-
oder die GGM-Anmeldung eingereicht wurde.

Vertreter im Sinne der Artikel 119 und 120 UMV missen einen Geschaftssitz oder
Arbeitsplatz im EWR haben.

Was die Verfahren betreffend Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) betrifft, so ist
gemal Artikel 77 und 78 GGV die EU das maRgebliche Territorium fur die Feststellung
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der Verpflichtung zur Vertretung und des Ortes, an dem im Sinne von Artikel 78 GGV
Vertreter ihren Sitz haben missen. Nach dem Urteil in der Rechtssache Paul Rosenich
(13/07/2017, T-527/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487) halt das Amt jedoch den
EWR flir das maRgebliche Territorium, weshalb die friheren Erwagungen bezlglich
des EWR in Markenangelegenheiten auch fir Geschmacksmuster gelten.

Im Prinzip brauchen Vertreter keine Vollmacht beim Amt einzureichen, es sei denn, das
Amt fordert sie ausdricklich an oder die andere Partei in Inter-partes-Verfahren bittet
ausdrtcklich darum.

Wourde ein Vertreter bestellt, kommuniziert das Amt ausschliel3lich mit diesem Vertreter.

Der erste Teil dieses Abschnitts (Unterabschnitte 2 und 3) befasst sich mit der
Identifizierung aller Beteiligten des Verfahrens vor dem Amt.

Im zweiten Teil dieses Abschnitts (Unterabschnitt 4) werden die verschiedenen Arten
von Vertretern beschrieben.

Der dritte Teil dieses Abschnitts (Unterabschnitte 5 bis 9) befasst sich mit der
Bestellung von Vertretern bzw. dem Versdumnis der Bestellung von Vertretern sowie
der Bevollmachtigung von Vertretern.

Der letzte Teil dieses Abschnitts (Unterabschnitte 10 und 11) befasst sich mit
Anderungen und Berichtigungen von Namen und Anschriften von Beteiligten in den
Phasen vor der Eintragung. Weitere Informationen tber Anderungen bei Eintragungen
entnehmen Sie bitte den Richtlinien, Teil E, Abschnitt 1, Anderungen in Eintragungen,
und den Geschmacksmusterrichtlinien, Prifung von Antrdgen bezliglich eingetragener
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Unterabschnitt 11.

2 Beteiligte an Verfahren vor dem Amt

Artikel 112 Absatz 1 UVM

Artikel 7 des Beschlusses Nr. EX-21-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 30. Marz
2021 Uber ' das Register der Unionsmarken, das  Register der
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Datenbank der Verfahren vor dem Amt und die
Datenbank zur Rechtsprechung.

Dieser Abschnitt der Richtlinien befasst sich mit den allgemeinen Bestimmungen Uber
die Verfahrensbeteiligten. Informationen Uber die Berechtigungen der Beteiligten in den
verschiedenen Verfahren vor dem Amt finden sich in den Vorschriften in den
entsprechenden Abschnitten dieser Richtlinien. Flr weitere Informationen tber z. B.

® Personen, die Anspruch auf eigene Unionskollektivmarken und
Unionsgewahrleistungsmarken haben, siehe die Richtlinien, Teil B, Abschnitt 4,
Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15, Unionskollektivmarken,
Unterabschnitt 2 und die Richtlinien, Teil B, Kapitel 16,
Unionsgewahrleistungsmarken, Unterabschnitt 4,

e spezifische Aspekte der Widerspruchsberechtigten, siehe die Richtlinien, Teil C,
Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Unterabschnitt 2.4.2.6,
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® bestimmte Aspekte der zur Einreichung eines Ldschungsantrags berechtigten
Personen, siehe die Richtlinien, Teil D, Abschnitt 1, Verfahren, Unterabschnitt 2.1,

e spezifische Aspekte der Personen, die berechtigt sind, internationale Anmeldungen
auf der Grundlage einer Unionsmarke einzureichen (EUIPO als Ursprungsamt),
siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken, Unterabschnitt 2.1.3.1,

e spezifische Aspekte der Personen, die berechtigt sind, einen Antrag auf
Nichtigerklarung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters einzureichen, siehe die
Richtlinien, Prifung von Antrégen auf Nichtigerklarung eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters, Unterabschnitt 3.5.

Alle Personen, die sich als Beteiligte an Verfahren vor dem Amt identifizieren, werden
in die Datenbank des Amtes aufgenommen und erhalten eine ldentifikationsnummer
(ID-Nummer). Die ID-Nummer kann im Tool eSearch plus des Amtes angezeigt
werden. Dieses Tool steht auf der Website des Amtes zur Verfligung.

Das Amt empfiehlt den Beteiligten, zwecks Vermeidung von Fehlern flr den Import
vorhandener Angaben immer ihre ID-Nummer zu verwenden und nicht die Anschrift
und/oder andere Kontaktdaten auf jedem Formular oder in jeder Mitteilung an das Amt
manuell einzugeben. Die ID-Nummer kann jedoch den Namen des Beteiligten nicht
ersetzen, wenn er in einem bestimmten Formular oder einer Mitteilung anzugeben ist.

3 Identifizierung der Verfahrensbeteiligten

Artikel 3 UMV
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV

Beschluss Nr. EX-21-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 30. Marz 2021 Uber das
Register der Unionsmarken, das Register der Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die
Datenbank der Verfahren vor dem Amt und die Datenbank der Rechtsprechung.

Anmelder von UM und GGM werden gemalR den in Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe b UMDY bzw. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV festgelegten Kriterien
ermittelt. Diese Kriterien gelten sinngemé&n fir alle Beteiligten an Verfahren vor dem
Amt (z. B. Widersprechende, Antragsteller auf Erkldrung des Verfalls oder der
Nichtigkeit, Antragsteller auf Eintragung eines Rechtsibergangs).

Zur ldentifizierung eines Beteiligten sind folgende Angaben erforderlich:

® Name;

® Anschrift;

® im Falle einer natlrlichen Person der Staat des Wohnsitzes oder im Falle einer
juristischen Person der Staat des Sitzes oder der Niederlassung.

Bei der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters missen natrliche
Personen auch ihre Staatsangehdrigkeit angeben.

Wenn das Amt dem Verfahrensbeteiligten bereits eine ID-Nummer zugeteilt hat, ist es
ausreichend, die ID-Nummer und den Namen des Beteiligten anzugeben.
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Gibt es mehrere Beteiligte an dem Verfahren, so sind fur jeden Beteiligten dieselben
Identifizierungsanforderungen zu erfullen.

Alle in den folgenden Unterabschnitten genannten Daten, d. h. 3.1 Name, 3.2 Anschrift
und 3,3 Sonstige Kontaktdaten, werden auf unbestimmte Zeit in der Datenbank
gespeichert (geman Artikel 112 Absatz 5 UMV und Artikel 7 Absatz 2 sowie Artikel 10
Absatze 2 und 3 des Beschlusses Nr. EX-21-4). Der betreffende Beteiligte kann jedoch
18 Monate nach Ablauf der Unionsmarke, des Gemeinschaftsgeschmacksmusters
oder der internationalen Marke, in der die EU benannt ist, oder nach Abschluss des
betreffenden Inter-partes-Verfahrens die Léschung personenbezogener Daten aus der
Datenbank beantragen.

Wenn der Name und die offizielle Anschrift eines Beteiligten oder seines
berufsmalligen Vertreters in den Registern der Unionsmarken oder
Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen sind, werden sie auf unbestimmte Zeit
aufbewahrt (geman Artikel 111 Absatz 9 UMV, Artikel 69 GGDV und Artikel 3 Absatz 8
des Beschlusses Nr. EX-21-4). Informationen daruber, welche Daten in den Registern
der Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster gefihrt werden, finden sich
in den Anlagen | und Il zum Beschluss Nr. EX-21-4.

3.1 Name

3.1.1 Naturliche Personen

Bei natiirlichen Personen missen Vorname(n) und Nachname(n) der Person
angegeben werden, wie sie in den amtlichen persénlichen Ausweisdokumenten
erscheinen (Beispiel: John Steven Smith statt J. S. Smith).

Wenn der angegebene Name der einer natirlichen Person zu sein scheint, der
Beteiligte jedoch angegeben hat, dass er eine ,juristische Person® ist, und im Feld
.Rechtsform“ eine Angabe gemacht hat, die keine Rechtsform als solche ist (z. B. freie
Berufe, freiberufliche Tatigkeit, Einpersonengesellschaft), sendet das Amt eine
Mangelmitteilung. Antwortet der Anmelder darauf nicht, dndert das Amt die Art der
Person von ,juristische Person“ auf ,natlrliche Person®.

~John Smith* wird beispielsweise, wenn es sich um eine juristische Person mit der
Rechtsform ,freiberufliche Tatigkeit® handelt, in eine nattrliche Person geandert und
die Rechtsform wird gel6scht.

Natirliche Personen kénnen Geschafts- oder Handelsnamen zusatzlich zu ihrem
offiziellen Namen angeben. So ist beispielsweise die naturliche Person ,John Smith,
handelnd unter dem Namen Smithy’s“ akzeptabel. N&here Informationen zur

Verwendung von Geschafts- oder Handelsnamen finden sich in Unterabschnitt 3.1.2.
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3.1.2 Juristische Personen

Namen von juristischen Personen sind mit ihrer offiziellen Bezeichnung (vollstandiger
gesetzlicher Name) anzugeben und missen die Rechtsform des Unternehmens/der
Organisation (falls zutreffend) enthalten, die in Ublicher Weise abgekirzt werden kann
(z. B. S.L., S.A,, Ltd., PLC). Es kann auch die nationale Identifikationsnummer des
Unternehmens angegeben werden.

Juristische Personen koénnen ihre Geschafts- oder Handelsnamen zusatzlich zu ihrer
offiziellen Bezeichnung angeben (in der Regel durch die Verwendung der offiziellen
Bezeichnung, gefolgt von der Bezeichnung ,handelnd unter dem Namen® oder ,tatig
unter dem Namen®). Allerdings durfen Geschafts- oder Handelsnamen nicht allein, d. h.
nicht anstelle des Namens der juristischen Person, verwendet werden. Grundsatzlich
geht das Amt davon aus, dass Anmelder, die durch reine Geschafts- oder
Handelsnamen ohne Rechtsform identifiziert werden, kein Recht auf Eigentum in ihrem
eigenen Namen haben, es sei denn, es werden gegenteilige Nachweise vorgelegt.

Beispielsweise ware ,J. Smith GmbH, handelnd unter dem Namen Smithy’s* zulassig,
wenn ,J. Smith* der eingetragene Name ist, ,Ltd“ die Rechtsform und ,Smithy’s“ der
Handelsname. Hingegen wirde ,Smithy’s, wenn diese Bezeichnung allein (ohne
Rechtsform) stinde, beanstandet werden. Siehe dazu auch das Beispiel in

Unterabschnitt 3.1.1.

Namen juristischer Personen in Griindung sind zulassig.

Fir Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika empfiehlt das Amt
dringend die Angabe des Bundesstaates der Gesellschaftsgriindung, falls zutreffend,
damit in der Datenbank eindeutig zwischen unterschiedlichen Eigentimern
unterschieden werden kann.

Wenn die Rechtsform = nicht - oder nicht korrekt angegeben ist, wird eine
Mangelmitteilung mit der Anforderung zur Einreichung dieser Angaben versandt. Wird
der Mangel nicht behoben, wird der betreffende Antrag abgelehnt, da der Beteiligte
gemal Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV und Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b
GGDV nicht korrekt identifiziert werden kann.

3.2 Adresse

Das Amt erkennt zwei Arten von Anschriften an, die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
UMDV und Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV genannt sind: die offizielle ,amtliche*
Anschrift eines Beteiligten und die ,Zustellanschrift®.

Fir jeden Anmelder darf grundsatzlich nur eine amtliche Anschrift angegeben werden.
Bei Angabe mehrerer Anschriften wird nur die zuerst genannte bertcksichtigt, es sei
denn, der Anmelder benennt eine Anschrift als Zustellanschrift.
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3.21 Amtliche Anschrift

Dies ist die Anschrift, unter welcher der Beteiligte seinen Wohnsitz oder Sitz oder eine
tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung hat. Sie ist Voraussetzung fir die ldentifizierung. Darlber
hinaus ist die amtliche Anschrift erforderlich, damit das Amt feststellen kann, ob der
Beteiligte geman Artikel 119 Absatz 2 UMV und Artikel 77 Absatz 2 GGV vertreten
werden muss.

Bei juristischen Personen ist unter der amtlichen Anschrift die Anschrift zu verstehen,
unter welcher der Beteiligte seinen Sitz hat, d. h. der eingetragene Sitz oder die
eingetragene Hauptverwaltung des Unternehmens gemaR den Angaben im
Handelsregisterauszug.

Die Anschrift muss alle erforderlichen Identifikationsmerkmale enthalten. In der Regel
handelt es sich dabei um die StraRe, die Hausnummer, den Ort, den Staat/den
Bezirk/die Provinz und das Land, da der Beteiligte ohne diese Angaben nicht eindeutig
identifiziert werden kann.

Fehlt eine dieser Angaben, sendet das Amt eine Mangelmitteilung und gewahrt flr die
Behebung des Mangels eine Frist oder verlangt einen ftriftigen Grund fir die
Auslassung.

Ein Postfach oder eine (virtuelle) Nachsendeanschrift fiir sich genommen ist keine
amtliche Anschrift, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass es/sie tatsachlich
als Anschrift des Unternehmens eingetragen ist (z. B. durch Vorlage eines Auszugs
aus dem Handelsregister).

3.2.2 Zustellanschrift

Eine Zustellanschrift (auch als ‘Korrespondenzanschrift bezeichnet) ist eine optionale
zweite Anschrift, die ein Beteiligter angeben kann. Das Amt sendet alle Post an diese
Anschrift.

Sofern keine andere '« Zustellanschrift angegeben wird, ist die postalische
Korrespondenz grundsatzlich an die amtliche Anschrift des Beteiligten zu richten.

3.3 Sonstige Kontaktdaten

Die Angabe zusatzlicher Kontaktdaten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist
nicht verpflichtend. Die Angabe einer E-Mail-Adresse wird jedoch zwecks Einrichtung
eines Nutzerkontos empfohlen.
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4 Vertreter: Personliche Befugnis zur Vertretung

Artikel 119 Absatz 3 und Artikel 120 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV

Artikel 74 Absatz 8 DVUM

Artikel 77 Absatz 3 GGV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben a und b GGV

Artikel 62 Absatz 9 GGDV

In allen Mitgliedstaaten des EWR gehort die Vertretung in Rechtsangelegenheiten zu
den reglementierten Berufen und darf nur unter bestimmten Bedingungen ausgeibt
werden. Bei Verfahren vor dem Amt werden die folgenden Vertreterkategorien
unterschieden:

Rechtsanwilte (Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 78 Absatz 1
Buchstabe a GGV) sind Fachkrafte, die in Abhangigkeit vom nationalen Recht
uneingeschrankt zur Vertretung von Dritten vor nationalen Amtern befugt sind (siehe
Punkt 4.2 weiter unten).

Andere zugelassene Vertreter (Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 78
Absatz 1 Buchstabe b GGV) mussen weitere Bedingungen erfullen und in einer vom
Amt fir diesen Zweck geflihrten speziellen Liste aufgefuihrt sein (die ,Liste der
zugelassenen Vertreter des Amtes®). Unter diesen sind zwei weitere Gruppen zu
unterscheiden: Jene, die nur in GGM-Verfahren die Vertretung Ubernehmen durfen
(,Geschmacksmusterliste®), und jene, die die Vertretung sowohl in UM- als auch in
GGM-Verfahren ubernehmen dirfen (sieche Punkt 4.3 weiter unten). Das Amt
bezeichnet diese anderen Vertreter gemeinsam als ,zugelassene Vertreter*.

Mehrere Rechtsanwalte und berufsmaRige bzw. zugelassene Vertreter kdnnen in
sogenannten ,Zusammenschliissen von Vertretern® organisiert sein (Artikel 74
Absatz 8 DVUM; Artikel 62 Absatz 9 GGDV) (siehe Punkt 5.4.3 weiter unten).

Die letzte Vertreterkategorie umfasst Angestellte, die als Vertreter der an einem
Verfahren vor dem Amt Beteiligten handeln (Artikel 119 Absatz 3 UMV, erste
Alternative; Artikel 77 Absatz 3 GGV, erste Alternative), oder Angestellte wirtschaftlich
miteinander verbundener juristischer Personen (Artikel 119 Absatz 3 UMV, zweite
Alternative; Artikel 77 Absatz 3 GGV, zweite Alternative) (siehe Unterabschnitt 4.4
unten).

Angestellte sind von Vertretern von Gesetzes wegen nach nationalem Recht (siehe
Punkt 4.5 weiter unten) zu unterscheiden.

4.1 ID-Nummern und Datenbank

Alle Personen, die sich als Vertreter oder Angestellte von einzelnen Verfahrensparteien
vor dem Amt ausweisen und die in den Verordnungen festgelegten Anforderungen
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erfillen, werden in die Datenbank eingetragen und erhalten eine ID-Nummer. Die
Datenbank hat eine doppelte Funktion: Sie enthalt alle relevanten
Kontaktinformationen unter der jeweiligen ID-Nummer fir jede Art von Vertreter sowie
die offentlichen Informationen in der Liste der zugelassenen Vertreter oder der
Geschmacksmusterliste des Amtes.(")

Ein Vertreter kann mehrere IDs haben:

® \/ertreterzusammenschlisse kénnen unterschiedliche ID-Nummern far
unterschiedliche amtliche Anschriften haben.

® Einzelne Vertreter konnen eine ID als Angestelltenvertreter und eine andere ID als
Rechtsanwalt in eigener Person haben.

® Wenn ein Antragsteller bestatigt, dass er flr zwei verschiedene Zusammenschllisse
von Vertretern oder von zwei verschiedenen Adressen ausarbeitet, konnen
maoglicherweise zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden. Nur die erste ID-
Nummer wird im Amtsblatt verdffentlicht.

® Es kbénnen auch zwei unterschiedliche IDs zugeteilt werden, eine als Rechtsanwalt
und eine als zugelassener Vertreter, sofern dies gemaf nationalem Recht zulassig
ist (in Frankreich ist dies beispielsweise nicht zulassig, siehe Anhang I). Bitten von
Rechtsanwalten um Eintragung in die Liste der beim Amt zugelassenen Vertreter
werden vom Amt fast unweigerlich abgelehnt, da sie automatisch berechtigt sind, in
der Datenbank als ,Rechtsanwalte” in eigener Person gefiihrt zu werden, und keiner
Zulassung fur die Aufnahme in die Liste der zugelassenen Vertreter des Amtes
bedlrfen.

Wird fir eine Art von Vertreter eine ID-Nummer beantragt, kann das Amt von der
Person verlangen, nachzuweisen, dass ihre Niederlassung unter der/den identifizierten
Anschrift(en) tatsachlich und nicht nur zum Schein besteht. Die eingereichten
Nachweise sollten sich dabei nicht auf die blof3e Existenz von Geschéaftsraumen unter
diesen Adressen beschréanken, sondern belegen, dass von den verschiedenen
Standorten aus tatsachliche und nicht ‘nur zum Schein bestehende Geschafts- oder
Erwerbstatigkeiten durchgefihrt und in Rechnung gestellt werden.

Fir Postfacher oder einfache Zustellanschriften im EWR werden keine ID-Nummern
vergeben. Fur den Unterschied zwischen der ,amtlichen Anschrift und der
JZustellanschrift“ siehe Unterabschnitt 3.2.

Zusammenschluss, Angestellter, Anwalt (Rechtsanwalte) und zugelassener Vertreter.
Intern wird die letztgenannte Kategorie in zwei Unterkategorien unterteilt: Intern wird
die letztgenannte Kategorie in zwei Unterkategorien unterteilt: Typ 1 besteht aus
Personen, die gemal Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe ¢ GGV ausschliel3lich zur
Vertretung in GGM-Angelegenheiten befugt sind, und Typ 2 besteht aus Personen, die
gemal Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b
GGV zur Vertretung sowohl in Marken- als auch in
Geschmacksmusterangelegenheiten befugt sind.

In Bezug auf die Verarbeitung obligatorischer personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den Aufgaben des
Amtes, wozu auch Kontaktinformationen gehéren, siehe die Erlauterung des EUIPO zur Verarbeitung
personenbezogener Daten im Rahmen der Aufgaben des EUIPO gemall UMV und GGV, die auf der Website des
Amtes im Abschnitt ,Datenschutz* eingesehen werden kann.
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Jedes Formblatt und jede Mitteilung, die an das Amt gerichtet ist, kann anstelle der
Angabe der Anschrift und der Kontaktinformationen des Vertreters die Angabe der vom
Amt zugeteilten ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Vertreters enthalten; es
wird empfohlen, hiervon Gebrauch zu machen.

Die ID-Nummer finden Sie in den Akten des betreffenden Vertreters oder in den
erweiterten Suchoptionen des Tools eSearch plus des Amtes. Dieses Tool steht auf der
Website des Amtes zur Verfligung: https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/
representatives.

4.2 Vertretung durch Rechtsanwalte

Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a GGV

Rechtsanwélte sind Fachkrafte, die automatisch - und ohne weitere formelle
Anerkennung Dritte vor dem Amt vertreten konnen, vorausgesetzt, sie erfullen die
folgenden drei Bedingungen:

1. sie missen in einem der Mitgliedstaaten des EWR zugelassen sein;

2. sie mussen ihren Geschaftssitz im EWR haben und

3. sie mussen berechtigt sein, in . dem Mitgliedstaat, in dem sie zur Berufsaustbung
berechtigt sind, die Vertretung auf dem Gebiet des Marken- bzw.
Geschmacksmusterwesens auszuuben.

4.2.1 Der Begriff ,Rechtsanwalt®

Die Berufsbezeichnungen flr die verschiedenen Mitgliedstaaten des EWR gehen aus
der Spalte ,Terminologie flir Rechtsanwalt in Anlage 1 dieses Abschnittes hervor.

4.2.2 Zulassung

Das Erfordernis der Zulassung in einem der Mitgliedstaaten des EWR bedeutet, dass
die betreffende Person gemal den entsprechenden nationalen Regelungen eine
Anwaltszulassung besitzen muss oder Mitglied dieses Berufsstands mit einer der in
Anlage 1 genannten Berufsbezeichnungen sein muss. Das Amt wird dies nicht
Uberprifen, auller wenn Zweifel bestehen.

4.2.3 Staatsangehorigkeit und Geschaftssitz

Es besteht kein Staatsangehorigkeitserfordernis. Der Rechtsanwalt darf die
Staatsangehdrigkeit eines anderen Staates als die eines Mitgliedstaates des EWR
besitzen.

Der Geschaftssitz muss sich im EWR befinden. Eine Postfachanschrift oder eine
Zustellanschrift gilt nicht als Anschrift eines Geschaftssitzes (siehe Unterabschnitt 3.2.1
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zur amtlichen Anschrift). Der Geschéaftssitz muss nicht notwendigerweise der einzige
Geschéftssitz des Vertreters sein. Ferner kann sich der Geschéaftssitz in einem anderen
Mitgliedstaat des EWR als demjenigen befinden, in dem der Rechtsanwalt zugelassen
ist. Dagegen sind Rechtsanwalte, deren einziger Geschaftssitz sich auflerhalb des
EWR befindet, nicht befugt, vor dem Amt zu vertreten, auch wenn sie in einem
Mitgliedstaat des EWR zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind. Das Amt kann
jederzeit einen Nachweis darliber verlangen, dass die angegebene Anschrift einen
tatsachlichen und nicht nur zum Schein bestehenden Geschéaftssitz darstellt oder
weiterhin darstellt.

Hat ein Zusammenschluss von Vertretern, wie eine Anwaltskanzlei oder -firma,
mehrere Geschéaftssitze, so darf er Vertretungshandlungen nur unter einem
Geschaftssitz innerhalb des EWR vornehmen, und das Amt wird mit dem Rechtsanwalt
nur unter einer Adresse innerhalb des EWR korrespondieren.

424 Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder
Geschmacksmusterwesens

Die Befugnis zur Austbung der Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder
Geschmacksmusterwesens in einem Staat muss die Befugnis umfassen, Mandanten
vor dem betreffenden nationalen Patent- und Markenamt zu vertreten. Diese
Voraussetzung gilt fur alle Mitgliedstaaten des EWR.

In Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a GGV
erwdhnte Rechtsanwalte, die die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfullen,
sind von Rechts wegen automatisch zur Vertretung ihrer Mandanten vor dem Amt
befugt. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Rechtsanwalte, die in Marken- und/
oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehdérde flr den gewerblichen
Rechtsschutz des Mitgliedstaates des EWR, in dem sie zur Berufsausubung berechtigt
sind, handlungsbefugt sind, auch vor dem EUIPO handlungsbefugt sind.

Rechtsanwalte werden nicht in der Liste der zugelassenen Vertreter, auf die sich
Artikel 120 Absatz 2 UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben b und ¢ GGV beziehen,
eingetragen, weil sich die Befugnis und die besondere berufliche Befahigung, die in
diesen Bestimmungen erwahnt werden, auf Personen in Kategorien von
berufsmaligen Vertretern beziehen, die auf gewerbliche Rechtsschutz- oder
Markenangelegenheiten spezialisiert sind, wahrend Rechtsanwalte definitionsgemaf
zur Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten befugt sind.

Wenn ein ,Rechtsanwalt’, dem bereits eine Identifikationsnummer als Rechtsanwalt
zugeteilt wurde, die Eintragung auf der Liste der ,zugelassenen Vertreter® beantragt,
wird die ID-Nummer zwar beibehalten, aber der Status wird nach vorheriger Absprache
mit dem Antragsteller von ,Rechtsanwalt® in ,zugelassener Vertreter® gedndert.
Angaben zu Fallen, in denen einer Person mehrere ID-Nummern zugewiesen werden,
finden sich in Punkt 4.1 weiter oben.

Aus Anlage 1 geht eine ausflhrliche Erlduterung der meisten landesspezifischen
Regelungen und der entsprechenden Terminologie hervor. Die in dieser Anlage
enthaltenen Informationen wurden von den nationalen Amtern fiir den gewerblichen
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Rechtsschutz der einzelnen Staaten bereitgestellt. Anfragen betreffend Klarstellungen
zur Richtigkeit sind deshalb an das jeweilige nationale Amt fur gewerblichen
Rechtsschutz zu richten. Das Amt wiirde es begrifien, Uber etwaige Unstimmigkeiten
unterrichtet zu werden.

4.3 In die vom Amt gefiihrten Listen zugelassene und
eingetragene Vertreter

Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 120 Absatz 2 UMV

Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben b und c GGV

Die zweite Gruppe von Personen, die befugt sind, Dritte berufsmaRig vor dem Amt zu
vertreten, sind diejenigen Personen, die in eine der beiden vom Amt gefiihrten Listen
zugelassener Vertreter, namlich:

1. (i) der Liste der beim Amt zugelassenen Vertreter gemaf Artikel 120 Absatz 1
Buchstabe b UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV (in Marken- und
Geschmacksmusterangelegenheiten) bzw.

2. (ii) der Liste zugelassener Vertreter gemal Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe ¢ GGV (in
Geschmacksmusterangelegenheiten) eingetragen sind.

Durch die Eintragung in der amtsseitigen Liste der zugelassenen Vertreter sind die
zugelassenen Vertreter dieser Kategorie zur Vertretung von Dritten vor dem Amt
befugt. Ein in der amtsseitigen Liste der zugelassenen Vertreter, die in Artikel 120
Absatz 1 Buchstabe b UMV erwahnt wird, eingetragener Vertreter ist gemaf Artikel 78
Absatz 1 Buchstabe b GGV automatisch zur Vertretung von Dritten in
Geschmacksmusterangelegenheiten befugt und wird nicht in der speziellen Liste der
zugelassenen Vertreter in Geschmacksmuster-angelegenheiten
(,Geschmacksmusterliste®) eingetragen.

Wenn jemand aus der gemaf Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe b UMV gefihrten Liste
die Eintragung in der Geschmacksmusterliste beantragt, die fir zugelassene Vertreter,
die ausschlieflich in Gemeinschaftsgeschmacksmusterangelegenheiten
handlungsbefugt sind, gemal Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 78
Absatz 4 GGV geflihrt wird, wird der Antrag abgelehnt.

Die Geschmacksmusterliste ist nur fur zugelassene Vertreter bestimmt, die in
Geschmacksmusterangelegenheiten, aber nicht in Markenangelegenheiten zur
Vertretung von Mandanten vor dem Amt befugt sind.

Aus Anlage 1 geht eine ausfuhrliche Erlauterung der meisten landesspezifischen
Regelungen und der entsprechenden Terminologie hervor. Die in dieser Anlage
enthaltenen Informationen wurden von den nationalen Amtern fiir den gewerblichen
Rechtsschutz der einzelnen Staaten bereitgestellt. Anfragen betreffend Klarstellungen
zur Richtigkeit sind deshalb an das jeweilige nationale Amt fiir gewerblichen
Rechtsschutz zu richten. Das Amt wirde es begrifien, Uber etwaige Unstimmigkeiten
unterrichtet zu werden.
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Die Eintragung in die Listen erfolgt auf individuellen Antrag, der vom Antragsteller auf
dem zu diesem Zweck vom Amt unter folgender Adresse online zur Verfugung
gestellten Formblatt zu stellen und zu unterzeichnen ist: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/de/forms-and-filings.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings

Zur Eintragung in die Liste mussen drei Bedingungen erfullt sein.

1. Die Vertreter missen die Staatsangehdrigkeit eines der Mitgliedstaaten des EWR
besitzen.

2. Sie mussen ihren Geschéaftssitz im EWR haben.

3. Sie missen nach nationalem Recht befugt sein, Dritte auf dem Gebiet des Marken-
oder Geschmacksmusterwesens vor der nationalen Zentralbehdrde fir den
gewerblichen Rechtsschutz zu vertreten. Dazu mussen sie eine entsprechende
Bescheinigung von der Zentralbehorde flir den gewerblichen Rechtsschutz eines
Mitgliedstaats des EWR vorlegen.

4.3.1 Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht
Die Voraussetzungen fir die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter und die

Geschmacksmusterliste des Amtes richten sich nach der Rechtslage in dem
betreffenden Mitgliedstaat des EWR.

Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV

Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV

In einer Reihe von Mitgliedstaaten des EWR hangt die Befugnis zur Vertretung vor dem
nationalen Amt auf dem Gebiet des Markenwesens von dem Erfordernis einer
besonderen beruflichen Befahigung ab (Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe c, erste
Alternative, UMV; Artikel 78 Absatz 4 Buchstabe c, erste Alternative, GGV). Zur
befugten Vertretungsausibung 'muss der Betreffende also die erforderliche berufliche
Befahigung besitzen.

In anderen Mitgliedstaaten des EWR besteht kein solches Erfordernis einer
besonderen Befahigung, das heiflt, die Vertretung in Markenangelegenheiten steht
jedermann offen. In diesem Fall muss der Antragsteller die Vertretung Dritter in
Marken- oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor dem betreffenden Amt
mindestens funf Jahre lang regelmafRig ausgelbt haben (Artikel 120 Absatz 2
Buchstabe c, zweite Alternative, UMV; Artikel 78 Absatz 4 Buchstabe c, zweite
Alternative, GGV). Einen Unterfall dieser Kategorie von Mitgliedstaaten des EWR
bilden diejenigen Staaten, die ein System der amtlichen Feststellung der beruflichen
Befahigung zur Vertretung vor dem betreffenden nationalen Amt haben, auch wenn
eine solche amtliche Feststellung keine Voraussetzung fur die berufsmafige Ausubung
der Vertretung darstellt. In diesem Fall unterliegt derjenige, flir den eine solche
Feststellung getroffen worden ist, nicht dem Erfordernis der mindestens funfjahrigen
regelmafigen Ausubung der Vertretung.

Angaben zu den Landern, in denen eine besondere berufliche Befahigung erforderlich
ist, finden sich in Anlage 1.
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4.3.1.1 Erste Alternative — Besondere berufliche Befahigung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR die Befugnis zur Vertretung von dem
Erfordernis einer besonderen beruflichen Befahigung abhangt, missen diejenigen, die
die Eintragung in die Liste beantragen, diese besondere berufliche Befahigung erlangt
haben.

4.3.1.2 Zweite Alternative — Funfjahrige Erfahrung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR die Befugnis zur Vertretung nicht
von einer besonderen beruflichen Befahigung abhangt, das heildt, wenn die Vertretung
in Markenangelegenheiten jedermann offensteht, mussen diejenigen, die die
Eintragung in die Liste beantragen, die Vertretung in Marken- oder
Geschmacksmusterangelegenheiten vor einer Zentralbehorde fir den gewerblichen
Rechtsschutz eines Mitgliedstaats des EWR mindestens funf Jahre lang regelmafig
ausgelibt haben.

Der Exekutivdirektor des Amtes kann Befreiung von dieser Anforderung erteilen (siehe
Punkt 4.3.4 weiter unten).

4.3.1.3 Dritte Alternative — Anerkennung durch einen Mitgliedstaat des EWR

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR die Befugnis zur Vertretung nicht
von einer besonderen beruflichen Befahigung abhangt, das heildt, wenn die Vertretung
in Markenangelegenheiten jedermann offensteht, gilt fur Personen, deren berufliche
Befahigung zur Vertretung von naturlichen oder juristischen Personen in Marken- und/
oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehérde fir den gewerblichen
Rechtsschutz in einem der Mitgliedstaaten des EWR gemal den in diesem Staat
festgelegten Bestimmungen offiziell anerkannt ist, die Bedingung der mindestens
funfjahrigen Vertretungsausubung nicht.

4.3.2 Staatsangehorigkeit und Geschaftssitz

Artikel 120 Absatz 2 UMV und Artikel 120 Absatz 4 UMV

Artikel 78 Absatze 4 und 6 GGV

Um in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden zu kénnen, muss der
berufsmalige Vertreter Staatsangehdriger eines Mitgliedstaats des EWR sein.

Der Exekutivdirektor des Amtes kann Befreiung von dem Erfordernis der
Staatsangehdérigkeit erteilen (siehe Punkt 4.3.4 weiter unten).

Damit er in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden kann, muss der
berufsmafige Vertreter seinen Geschaftssitz oder Arbeitsplatz im EWR haben. Ein
Postfach oder eine Zustellanschrift ist kein Geschaftssitz. Der Geschaftssitz oder
Arbeitsplatz muss nicht notwendigerweise der einzige Geschéaftssitz oder Arbeitsplatz
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des Vertreters sein. Das Amt kann jederzeit einen Nachweis darlber verlangen, dass
die angegebene Anschrift einen tatsachlichen und nicht nur zum Schein bestehenden
Geschaftssitz oder Arbeitsplatz darstellt oder weiterhin darstellt.

4.3.3 Bescheinigung

Artikel 120 Absatz 3 UMV

Artikel 78 Absatz 5 GGV

Die Erflllung der oben genannten, in Artikel 120 Absatz 2 UMV und Artikel 78
Absatz 4 GGV niedergelegten Voraussetzungen muss in einer von dem betreffenden
nationalen Amt ausgestellten Bescheinigung bestétigt sein. Einige nationale Amter
erteilen Einzelbescheinigungen, wahrend andere dem Amt Sammelbescheinigungen
Ubermitteln.

Werden Sammelbescheinigungen erteilt, (bersenden die nationalen Amter in
regelmafigen Abstanden aktualisierte Listen zugelassener Vertreter, die zur Vertretung
von Mandanten vor ihrem Amt befugt sind. In diesen Fallen Uberprift das Amt die
Angaben in dem Antrag anhand der Eintragungen in den Listen, die dem Amt
Ubermittelt wurden.

Anderenfalls hat der Antragsteller seinem Antrag eine Einzelbescheinigung beizufligen.
Der Antragsteller muss das Anmeldeformblatt (das online unter folgender Adresse zur
Verfigung steht: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings) ausfillen und
dem jeweiligen Amt flir den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden
Mitgliedstaats Ubermitteln. Die Bescheinigung ist von dem jeweiligen Amt fir den
gewerblichen Rechtsschutz ‘auszufiillen.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-
and-filings

434 Befreiungen

Artikel 120 Absatz 4 UMV

Artikel 78 Absatz 6 GGV

Der Exekutivdirektor des Amtes kann in besonders gelagerten Fallen Befreiung vom
Erfordernis der Staatsangehdrigkeit eines EWR-Mitgliedstaates erteilen, wenn der
zugelassene Vertreter nachweist, dass er eine ,hoch qualifizierte Person® ist. Zudem
kann der Exekutivdirektor Befreiung vom Erfordernis einer mindestens flinfjahrigen
regelmafligen Vertretung in Markenangelegenheiten erteilen, wenn der zugelassene
Vertreter nachweist, dass er die erforderliche Befahigung auf andere Weise erworben
hat. Hierbei steht ihm Ermessen zu.

Nutzt der Exekutivdirektor des Amtes den weiten Ermessensspielraum zur Erteilung
von Befreiungen vom Erfordernis einer Erfahrung von mindestens funf Jahren oder
vom Erfordernis der EWR-Staatsangehdrigkeit gemafl Artikel 120 Absatz 4 UMV und
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Artikel 78 Absatz 4 GGV, berticksichtigt er dabei, dass die Bestimmung (i) der Person,
welche die Befreiungen beantragt, keinerlei Recht verleiht, (ii) als Ausnahme von der
allgemeinen Regel gilt, die restriktiv und nur auf streng individueller Basis anzuwenden
ist, und (iii) auch auf allgemeineren Erwagungen beruhen kann, etwa der Tatsache,
dass keine zusatzlichen zugelassenen Vertreter erforderlich sind.

1. Befreiungen vom Erfordernis einer Erfahrung von mindestens finf Jahren

Befreiungen vom Erfordernis einer Erfahrung von mindestens funf Jahren sind auf
Falle beschrankt, in denen die Befahigung zur Vertretung in Marken- oder
Geschmacksmusterangelegenheiten nicht vor der betreffenden Zentralbehdrde fir
den gewerblichen Rechtsschutz, sondern auf andere Weise fur den gleichwertigen
Zeitraum von mindestens funf Jahren erworben wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine solche Befreiung nur dann beantragt werden
kann, wenn der Antragsteller in einem EWR-Mitgliedstaat handlungsbefugt ist, in
dem keine ,besondere berufliche Befahigung® erforderlich ist.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Erfahrung, die einer mindestens
funfjahrigen regelmaligen Vertretung vor der betreffenden Zentralbehérde fir den
gewerblichen Rechtsschutz entspricht und vom Antragsteller (mit entsprechenden
Belegen) nachzuweisen ist, in dem betreffenden EWR-Mitgliedstaat erworben
worden sein muss. Wird beispielsweise eine Befreiung von dem Erfordernis
beantragt, mindestens funf Jahre vor der Zentralbehdrde flr den gewerblichen
Rechtsschutz des Mitgliedstaats ,A“ (z. B. Malta) zu ‘handeln, muss der Nachweis
der regelmaRigen Auslbung der Vertretung aus demselben Mitgliedstaat (Malta)
stammen und nicht etwa aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat (z. B. Irland).

2. Befreiungen vom Erfordernis der EWR-Staatsangehorigkeit

Befreiungen vom Erfordernis der EWR-Staatsangehorigkeit beschranken sich auf
Antragsteller, die bereits die Anforderungen von Artikel 120 Absatz 2 Buchstaben b
und ¢ UMV erfiillen, das heildt, die ihren Geschaftssitz im EWR haben und nach
nationalem Recht befugt sind, Dritte vor der nationalen Zentralbehdrde fur den
gewerblichen Rechtsschutz zu vertreten.

Darlber hinaus sei darauf verwiesen, dass Befreiungen vom Erfordernis der EWR-
Staatsangehorigkeit nur fur ,hoch qualifizierte Personen®, das heil3t, nur in
Ausnahmefallen, infrage kommen.

Um diese rechtliche Voraussetzung der Einstufung als ,hoch qualifizierte Person® zu
erfillen, muss der Antragsteller mindestens (mit entsprechenden Belegen)
nachweisen — wobei dieser Nachweis fur sich alleine genommen nicht zwangslaufig
ausreicht —, dass seine berufliche Erfahrung:

o sich speziell auf Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten bezieht,

o speziell im Rahmen der ,Ausibung der Vertretung“ in Marken- und/oder
Geschmacksmusterangelegenheiten erworben wurde,
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o einem speziellen Marken- und/oder Geschmacksmusterportfolio zuzuschreiben
ist, einschlieBlich Elementen wie der Relevanz der verwalteten Rechte des
geistigen Eigentums, wie prominenten Fallen und Fallen, die aufgrund der
Komplexitat ihres Gegenstands oder ihrer Grinde nachweisbar als schwierig
oder herausragend gelten,

o in eigener Verantwortung und Kompetenz erworben wurde,

o in Auslbung seiner nationalen Befugnis zur Vertretung anderer auf dem Gebiet
des Marken- oder Geschmacksmusterwesens vor dem nationalen Amt erworben
wurde, beziglich dessen der Antragsteller diese Befugnis im Sinne von
Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV besitzt,

o die in Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV geforderte Mindestdauer von funf
Jahren Ubertrifft, falls die Befugnis zur Vertretung auf Erfahrung und nicht auf
Qualifikation beruht.

Die folgenden Umstande reichen fir sich alleine genommen nicht aus, um fur die
Zwecke der Befreiung vom Erfordernis der EWR-Staatsangehorigkeit
nachzuweisen, dass der Antragsteller eine ,hoch qualifizierte Person® ist. Sofern die
vorstehend genannten Anforderungen jedoch erfllt sind, kdnnen diese Umstande
bei der Gesamtbewertung aller relevanten Faktoren berlcksichtigt werden:

o Erfahrung in Bereichen des geistigen Eigentums, die sich nicht auf Marken und
Geschmacksmuster beziehen (z. B. Patente, Urheberrecht usw.)

o formelle Qualifikationen (z. B. Markenvertreter, Europaischer Patentanwalt usw.)

o Erfahrung, die unter Aufsicht, mit Unterstitzung anderer, als Teil eines Teams
usw. erworben wurde

o Veroffentlichungen, Forschungsergebnisse oder Artikel in anerkannten Peer-
Review-Zeitschriften oder Fachveréffentlichungen, Verfasserschaft eines Buches,
Erfahrung in der Ausbildung im Bereich des geistigen Eigentums.

Antrage auf Befreiung, die keiner zeitlichen Beschrankung unterliegen, sollten
mithilfe des hierflir vorgesehenen Formblatts gestellt werden, das auf der Website
des Amtes abrufbar ist. SGmtliche Argumente und Nachweise, die der Antragsteller
als fir die Untermauerung seines Antrags notwendig erachtet, sind zusammen mit
dem Antrag einzureichen. Das Amt wird seine Entscheidung auf der Grundlage
dieses Antrags treffen.

Gegen diese Entscheidung kann unter den Bedingungen von Artikel 263 Absatz 4
AEUV beim Gericht der Europaischen Union Klage erhoben werden.

Im Hinblick auf Befreiungen vom Erfordernis der Staatsangehorigkeit fir
zugelassene Vertreter in Geschmacksmusterangelegenheiten wird in Artikel 78
Absatz 6 Buchstabe a GGV nicht auf das Erfordernis der Einstufung als ,hoch
qualifizierte Person® verwiesen, sondern das Vorliegen ,besonderer Umstande®
verlangt.

Allerdings schliel3t die weit gefasste Bedeutung des Begriffs ,besondere Umstande*
nicht aus, dass der Antragsteller nachweisen muss, dass er eine ,hoch qualifizierte
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Person® ist, um fur die Zwecke der Beschlussfassung gemaf Artikel 78 Absatz 6
Buchstabe a GGV eine Befreiung vom Erfordernis der EWR-Staatsangehdorigkeit zu
erlangen. Der in letztgenannter Bestimmung enthaltene Begriff ,besondere
Umstande* schliel3t das Erfordernis der Einstufung als ,hoch qualifizierte Person®
mit ein.

4.3.5 Verfahren zur Eintragung in die Liste

Artikel 66 Absatz 1, Artikel 120 Absatz 3 und Artikel 162 UMV

Artikel 78 Absatz 5 GGV

Die Eintragung in die Liste erfolgt durch Zustellung einer stattgebenden Entscheidung,
in der dem zugelassenen Vertreter die ihm zugeteilte ID-Nummer mitgeteilt wird. Die
Eintragungen in die Liste der zugelassenen Vertreter oder in die
Geschmacksmusterliste des Amtes werden im Amtsblatt des Amtes veroffentlicht.

Ist eine der Voraussetzungen fir die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter
nicht erfiillt, so wird ein Mangel mitgeteilt. Wird der Mangel nicht behoben, so wird der
Antrag auf Eintragung in die Liste abgelehnt. Die betroffene Partei kann gegen diese
Entscheidung Beschwerde einlegen (Artikel 66 Absatz 1 und Artikel 162 UMV; Artikel
55 Buchstabe 1 GGV).

Zugelassene Vertreter kdnnen kostenlos eine weitere Ausfertigung der Entscheidung
erhalten.

Die Akten zu den Verfahren Uber die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter
oder die Geschmacksmusterliste des Amtes unterliegen nicht der Akteneinsicht. Wird
einem Antrag auf Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter ein Antrag auf
Befreiung beigefligt, da  eine der fir die Eintragung in die Liste notwendigen
Bedingungen nicht erfullt ist (siehe Punkt 4.3.4 weiter oben), und wurde diese
Befreiung durch eine endgultige Entscheidung des Exekutivdirektors verweigert, so
folgt keine weitere Entscheidung zur Verweigerung der Eintragung in die Liste der
zugelassenen Vertreter. Eine derartige spatere formelle Entscheidung ergeht nur dann,
wenn der Antragsteller ausdrtcklich darum ersucht.

4.3.6 Anderung in der Liste der zugelassenen Vertreter
4.3.6.1 Léschung

Erste Alternative, auf eigenen Antrag
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Artikel 120 Absatz 5 UMV

Artikel 78 Absatz 7 GGV

Artikel 64 Abséatze 1 und 6 GGDV

Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter
oder der Geschmacksmusterliste des Amtes wird auf Antrag dieses Vertreters
geldscht.

Die Léschung wird in den vom Amt gefuhrten Akten vermerkt. Der Léschungsbescheid
geht dem Vertreter zu und die Loschung wird im Amtsblatt des Amtes verdffentlicht.

Zweite Alternative, automatische Loschung von der Liste der zugelassenen Vertreter

Artikel 75 Absatz 1 DVUM

Artikel 64 Absatze 2 und 5 GGDV

Die Eintragung eines zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter
oder der Geschmacksmusterliste des Amtes wird automatisch geldscht:

1. im Fall des Todes oder der Geschaftsunfahigkeit des zugelassenen Vertreters;

2. wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Staatsangehdrigkeit eines
Mitgliedstaates des EWR besitzt;

3. wenn der zugelassene Vertreter seinen Geschaftssitz oder Arbeitsplatz nicht mehr
im EWR hat oder

4. wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Befugnis besitzt, Dritte vor der
Zentralbehorde fur den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates des EWR
zu vertreten.

Wenn bei zugelassenen Vertretern ein Wechsel von Geschmacksmustervertreter zu
Markenvertreter stattfindet, werden sie aus der Geschmacksmusterliste geldscht und in
die Liste der zugelassenen Vertreter des Amtes eingetragen.

Das Amt kann Uber solche Umstande in verschiedener Weise unterrichtet werden. Im
Zweifel holt das Amt vor der Loschung aus der Liste Auskinfte bei dem betreffenden
nationalen Amt ein. Es hort ferner den zugelassenen Vertreter, insbesondere wenn die
Méglichkeit besteht, dass der Vertreter weiterhin auf einer anderen rechtlichen oder
tatsachlichen Grundlage befugt ist, in der Liste eingetragen zu sein.

Die Léschung wird in den vom Amt geflihrten Akten vermerkt. Der Léschungsbescheid
geht dem Vertreter zu und die Léschung wird im Amtsblatt des Amtes verdffentlicht.
Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.
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4.3.6.2 Zeitweilige Aussetzung der Eintragung in die Liste

Artikel 75 Absatz 2 DVUM

Artikel 64 Absatz 3 GGDV

Nach Mitteilung des zustandigen nationalen Amtes fur gewerblichen Rechtsschutz
bezlglich einer Entscheidung Uber die zeitweilige Aussetzung der Befugnis, natirliche
und juristische Personen vor dem jeweiligen nationalen Amt fur gewerblichen
Rechtsschutz zu vertreten, wird die Eintragung des zugelassenen Vertreters in die
Liste der zugelassenen Vertreter oder Geschmacksmusterliste des Amtes zeitweilig
ausgesetzt. Der zugelassene Vertreter wird entsprechend unterrichtet.

4.3.7 Wiedereintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter

Artikel 75 Absatz 3 DVUM

Artikel 64 Absatz 4 GGDV

Eine Person, deren Eintragung geldscht oder zeitweilig ausgesetzt worden ist, wird auf
Antrag in die Liste der zugelassenen Vertreter wieder eingetragen, wenn die
Voraussetzungen fur die Loschung oder die zeitweilige Aussetzung nicht mehr
gegeben sind.

Hierzu ist ein neuer Antrag einzureichen, fur den das normale Verfahren fur die
Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter (siehe Punkt 4.2 weiter oben) gilt.

4.4 Vertretung durch Angestellte

Artikel 119 Absatz 3 UMV

Artikel 1 Buchstabe | DVUM und Artikel 74 Absatz 1,Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe i
DVUM

Artikel 77 Absatz 3 GGV
Artikel 62 Absatz 2 und Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe i GGDV

4.4.1 Allgemeine Uberlegungen

Beteiligte in Verfahren vor dem Amt, die naturliche oder juristische Personen mit
Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsachlichen und nicht nur zum Schein bestehenden
gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR sind, kénnen sich vor dem Amt durch
einen Angestellten vertreten lassen (Artikel 119 Absatz 3 Satz 1 UMV und Artikel 77
Absatz 3 Satz 1 GGV).

Angestellte der oben beschriebenen juristischen Personen kénnen auch andere
juristische Personen, die mit der ersten juristischen Person wirtschaftlich verbunden
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sind, vertreten, selbst wenn diese anderen juristischen Personen ihre amtliche
Anschrift nicht im EWR haben (Artikel 119 Absatz 3 Satz 2 UMV und Artikel 77
Absatz 3 Satz 2 GGV).

Die Zulassigkeit der Vertretung durch einen Angestellten hangt daher davon ab, ob es
sich bei dem vertretenen Beteiligten um eine naturliche oder eine juristische Person
handelt, ob der vertretene Beteiligte seine amtliche Anschrift innerhalb oder auferhalb
des EWR hat und ob der Angestellte, wie nachstehend erldutert, unmittelbar oder
mittelbar von dem vertretenen Beteiligten beschaftigt wird.

Zur Definition der amtlichen Anschrift, wie sie aus der ID-Nummer der vertretenen
Person hervorgeht, siehe Unterabschnitt 3.2.1.

Somit sind folgende Falle zu unterscheiden:

® Naturliche Personen mit amtlicher Anschrift im EWR kdnnen sich durch einen bei
ihnen beschéaftigten Angestellten vertreten lassen. Der Angestellte kann von der
amtlichen Anschrift der vertretenen nattrlichen Person aus arbeiten oder auch nicht,
aber der Angestellte muss von dieser natirlichen Person beschéaftigt werden. So
kann der Beschéftigte beispielsweise von einem Geschaftssitz aus arbeiten, der von
der amtlichen Anschrift der nattrlichen Person abweicht.

e Naturliche Personen mit amtlicher Anschrift auRerhalb des EWR koénnen nicht durch
einen Angestellten vertreten werden.

e Juristische Personen mit amtlicher Anschrift im EWR kdnnen sich durch einen bei
ihnen unmittelbar beschéaftigten Angestellten vertreten lassen. Das bedeutet, dass
der Angestellte fir diese juristische Person unmittelbar an ihrer amtlichen Anschrift
arbeitet. Er kann aber auch mittelbar bei dieser juristischen Person beschaftigt sein.
Dieser ,mittelbare” Angestellte kann entweder fir die vertretene juristische Person
Uber einen anderen Geschaftssitz oder eine andere tatsachliche und nicht nur zum
Schein bestehende Niederlassung unter einer anderen Anschrift im EWR tatig sein
oder bei einer anderen juristischen Person im EWR beschéftigt sein, die
wirtschaftlich mit der ersten juristischen Person verbunden ist.

e Juristische Personen mit amtlicher Anschrift auRerhalb des EWR dlrfen nur durch
einen ,mittelbaren” Angestellten vertreten werden, der fir die vertretene juristische
Person Uber einen anderen Geschaftssitz oder eine andere tatsachliche und nicht
nur zum Schein bestehende Niederlassung unter einer anderen Anschrift im EWR
tatig ist oder bei einer anderen juristischen Person im EWR beschéaftigt ist, die
wirtschaftlich mit der ersten juristischen Person verbunden ist. Zu den
Voraussetzungen flr die Vertretung durch einen mittelbaren Angestellten siehe
Unterabschnitt 4.4.2 unten.

In allen diesen Fallen muss der angestellte Vertreter eine natirliche Person mit Sitz im
EWR sein. Ein Angestellter mit Sitz auRerhalb des EWR darf seinen Arbeitgeber nicht
vor dem Amt vertreten.

In den vom Amt zur Verfiigung gestellten Formblattern muss der Angestellte, der die
Anmeldung oder den Antrag unterzeichnet, das flr Vertreter vorgesehene Feld
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ausflllen, indem er seinen Namen und seine Anschrift (bzw. die Anschrift seines
Arbeitsplatzes) angibt und die Kontrollkastchen fur den angestellten Vertreter bestatigt.

Der/die Name(n) des/der Angestellten wird/werden in die Datenbank eingetragen und
unter ,Vertreter* im Unionsmarkenblatt und im Gemeinschaftsgeschmacksmusterblatt
sowie in der Uber das Tool eSearch plus zuganglichen Datenbank des Amtes
veroffentlicht. Sie werden jedoch nicht in die entsprechenden Register der
Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen.

Handeln Angestellte fir ihren Arbeitgeber, so handelt es sich nicht um einen Fall
berufsmalliger Vertretung gemafR Artikel 120 Absatz 1 UMV oder Artikel 78
Absatz 1 GGV. Als solche sind_Artikel 109 Absatz 1 UMV und Artikel 79 Absatz 7
Buchstaben c, d und f GGDV auf die Kostenverteilung und -festsetzung in Inter-partes-
Verfahren nicht anwendbar (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al.,
EU:T:2012:391, § 15 ff.).

In Unionsmarkenangelegenheiten muss keine Vollmacht eingereicht werden, es sei
denn, das Amt oder einer der Verfahrensbeteiligten verlangt dies. In
Gemeinschaftsgeschmacksmusterangelegenheiten ist jedoch nach Artikel 77 Absatz 3
GGV eine unterzeichnete Vollmacht zur Aufnahme in die Akte zwingend erforderlich.
Andere Anforderungen wie beispielsweise, dass der Angestellte zur Vertretung Dritter
vor nationalen Behoérden befugt ist, missen nicht erfiilit werden.

Das Amt fuhrt beim ersten Mal, wenn ein angestellter Vertreter angibt, einen
Arbeitgeber zu vertreten, eine Prufung durch. Zu einem spateren Zeitpunkt kann es
eine erneute Prifung durchfiihren, wenn es Grund zu der Annahme hat, dass das
Beschaftigungsverhaltnis nicht mehr besteht, beispielsweise wenn unterschiedliche
Anschriften angegeben wurden oder wenn ein und dieselbe Person als Angestellter
verschiedener juristischer Personen benannt wird.

4.4.2 Mittelbare Beschaftigung

Wie in Unterabschnitt 4.4.1 dargelegt, konnen juristische Personen, die an einem
Verfahren vor dem Amt beteiligt sind, auch von einem Angestellten vertreten werden,
selbst wenn dieser Angestellte nicht unmittelbar fir die durch die amtliche Anschrift
identifizierte juristische Person tatig ist. Dies ist insbesondere fir juristische Personen
mit amtlicher Anschrift auRerhalb des EWR von Bedeutung, da fir sie
Vertretungspflicht besteht (siehe Unterabschnitt 5.1 unten). Diese juristischen
Personen aus Nicht-EWR-Staaten kénnen in den folgenden zwei Fallen durch einen
Angestellten vertreten werden:

e Erstens konnen sich juristische Personen mit amtlicher Anschrift aulRerhalb des
EWR , die aber Uber eine tatsadchliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR verfiigen, vor dem Amt durch
einen Angestellten dieser im EWR ansassigen Niederlassung vertreten lassen.

e Zweitens kdnnen sich juristische Personen mit amtlicher Anschrift auRerhalb des
EWR durch einen Angestellten einer anderen juristischen Person im EWR vertreten
lassen, sofern beide juristische Personen wirtschaftlich verbunden sind.
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Zur Definition der amtlichen Anschrift, wie sie aus der ID-Nummer der vertretenen
Person hervorgeht, siehe Unterabschnitt 3.2.1 .

Im ersten Fall muss die vertretene juristische Person, deren amtliche Anschrift nicht im
EWR liegt, zwecks Benennung eines angestellten Vertreters nachweisen, dass sie eine
tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung im EWR hat, z. B. indem sie nachweist, dass sie im EWR eine
Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung (einschlief3lich
Tochtergesellschaften) besitzt oder kontrolliert, die aufgrund ihres Umfangs als
Niederlassung der nicht im EWR ansassigen juristischen Person gelten kann.

Mit dem Begriff ,Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung® ist ein
Mittelpunkt geschéftlicher Tatigkeit gemeint, der auf Dauer als AuRenstelle eines
Stammbhauses hervortritt, eine Geschaftsfliihrung hat und sachlich so ausgestattet ist,
dass er in der Weise Geschafte mit Dritten betreiben kann, dass diese, obgleich sie
wissen, dass moglicherweise ein Rechtsverhaltnis mit dem im Ausland ansassigen
Stammbhaus begriindet wird, sich nicht unmittelbar an dieses zu wenden brauchen,
sondern Geschéafte an dem Mittelpunkt geschaftlicher Tatigkeit abschliefen kénnen,
der dessen Aulenstelle ist (vgl. die Definition in 22/11/1978, C-33/78, Somafer,
EU:C:1978:205, § 12; auch zitiert in 22/09/2016, T-512/15, Sun Cali Inc.,
EU:T:2016:527, § 30).

Ein Nachweis fur die Beschaftigung in der im EWR ansassigen Niederlassung ist auch
fur den angestellten Vertreter zu erbringen.

Beispiel: Der Anmelder der Unionsmarke ist ein Unternehmen mit einer amtlichen
Anschrift in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er kann jedoch nachweisen , dass
das Unternehmen eine Niederlassung in Spanien besitzt. Der Beteiligte muss darlegen
und nachweisen , dass die als angestellter Vertreter angegebene natirliche Person
fur die Niederlassung in Spanien tatig .ist. Ein Angestellter dieser spanischen
Niederlassung kann dann den US-amerikanischen Anmelder einer Unionsmarke vor
dem Amt vertreten.

Im zweiten Fall ist die rechtliche Beurteilung flir die Bestellung eines angestellten
Vertreters ahnlich. Erstens muss die juristische Person nachweisen, dass die andere
juristische Person im EWR existiert, zweitens muss eine ausreichend starke
wirtschaftliche Verbindung zwischen dem vertretenen Beteiligten und der im EWR
ansassigen juristischen Person bestehen, und drittens muss der angestellte Vertreter
tatsachlich fur die im EWR anséssige juristische Person tatig sein.

Beispiel: ,Unternehmen A LLC* mit einer amtlichen Anschrift in den Vereinigten
Staaten von Amerika ist Beteiligter an einem Verfahren vor dem Amt. Es kann
nachweisen, dass es in Irland mit ,Unternehmen B Ltd.” wirtschaftlich verbunden ist.
John Smith ist in Irland bei ,Unternehmen B Ltd.“ beschaftigt. Daher kann John Smith
auch als angestellter Vertreter des in den USA ansassigen ,Unternehmens A LLC*
fungieren.

Ahnlich wie im ersten Fall bestehen wirtschaftliche Verbindungen nur, wenn eine
wirtschaftliche Abhangigkeit zwischen den beiden juristischen Personen besteht,
entweder in dem Sinne, dass der Verfahrensbeteiligte vom Arbeitgeber des
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Angestellten abhangig ist oder umgekehrt. Eine solche wirtschaftliche Abhangigkeit
kann z. B. vorliegen,

® entweder, wenn die beiden juristischen Personen Mitglieder desselben Konzerns
sind, oder wenn

® Beherrschungsmechanismen (Kontrolle des Managements) bestehen (22/09/2016,
T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 33 ff.).

Keine wirtschaftlichen Verbindungen liegen vor:
e die Verbindung aufgrund eines Markenlizenzvertrags,

® cine vertragliche Beziehung zwischen zwei Unternehmen mit dem Ziel gegenseitiger
Vertretung oder rechtlicher Unterstitzung,

® cine reine Lieferanten-Kunden-Beziehung, z. B. auf der Grundlage eines
ausschliel3lichen Vertriebsvertrags oder Franchisevertrags.

Zusammen mit dem Antrag sind alle Argumente und Beweismittel einzureichen, die der
Antragsteller fir die Substanziierung seiner Anspriiche flir erforderlich halt,
einschlielllich aller Beweismittel, die das Bestehen und die Art der Verbindung
zwischen den verschiedenen Einheiten belegen, sowie aller Beschaftigungsnachweise.
Werden diese Nachweise nicht vorgelegt, versendet das Amt eine Mangelmitteilung.

4.5 Gesetzliche Vertretung und Unterschrift

Gesetzliche Vertretung bezieht sich auf die Vertretung von naturlichen oder juristischen
Personen durch andere Personen in Ubereinstimmung mit nationalem Recht.
Beispielsweise ist der Chef eines Unternehmens der gesetzliche Vertreter dieses
Unternehmens.

In allen Fallen, in denen eine natlrliche Person als gesetzlicher Vertreter handelt, ist
unterhalb der Unterschrift(en) und des Namens der betreffenden unterzeichnenden
Person(en) die Stellung — z. B. ,President‘, ,Chief Executive Officer®, ,Gérant",
.Procuriste, ,Geschaftsfiuhrer‘ oder ,Prokurist‘ — anzugeben.

Als weitere Beispiele einer gesetzlichen Vertretung nach nationalem Recht sind Falle
zu nennen, in denen z. B. Minderjahrige von ihren Eltern oder einem Vormund
vertreten werden oder eine Gesellschaft von einem Konkursverwalter vertreten wird. In
diesen Fallen hat die Person, die tatsachlich unterzeichnet, ihre Zeichnungsbefugnis
darzulegen, auch wenn eine Vollmacht nicht verlangt wird.

Es ist jedoch zu beachten, dass eine sich von auflerhalb des EWR an das Amt
wendende juristische Person von einem zugelassenen Vertreter innerhalb des EWR
vertreten werden muss, es sei denn, es besteht keine Vertretungspflicht (siehe
Unterabschnitt 5.1 fir etwaige Ausnahmen von der allgemeinen Regel). Zu den Folgen
der Nichtbestellung eines Vertreters in Fallen, in denen Vertretungszwang besteht,
nachdem die Anmeldung der Unionsmarke oder des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingereicht wurde, siehe Unterabschnitt 5.2.1.
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5 Bestellung eines berufsmaBigen Vertreters

5.1 Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht

Vorbehaltlich der unter Punkt 4.4 weiter oben genannten Ausnahmen sind Beteiligte an
Verfahren vor dem Amt, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsachliche und nicht
nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben,
verpflichtet, einen berufsmafRigen Vertreter zu bestellen. Diese Pflicht gilt in allen
Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung fir eine UM
oder ein GGM, einen Antrag auf Verlangerung einer UM oder eines GGM und einen
Antrag auf Akteneinsicht.

Dasselbe gilt flr Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist. Fir
weitere diesbezligliche Informationen siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale
Marken.

5.1.1 Wohnsitz, Sitz oder tatsachliche und nicht nur zum Schein
bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung

Die Voraussetzung fur die Vertretungspflicht wird durch die amtliche Anschrift der
vertretenen Person bestimmt, nicht durch ihre Staatsangehdrigkeit. So besteht z. B. fur
einen franzdsischen Staatsangehdrigen mit Wohnsitz in Japan Vertretungszwang,
jedoch nicht fliir einen australischen Staatsangehoérigen mit Wohnsitz in Belgien. Fur
nahere Informationen zur amtlichen Anschrift siehe Unterabschnitt 3.2.1.

Die Voraussetzung ist nicht erflllt, wenn der Verfahrensbeteiligte lediglich ein Postfach
oder eine Zustellanschrift im EWR hat oder wenn der Anmelder die Anschrift eines
Bevollmachtigten mit Geschaftssitz im EWR angibt. Fur nahere Informationen zu
Fallen, in denen ein Beteiligter eine amtliche Anschrift auRerhalb des EWR hat, aber
auch eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung im EWR hat, siehe Unterabschnitt 4.4.1, der sich mit dieser
Frage im Zusammenhang mit der Prufung der Vertretungsbefugnis angestellter
Vertreter befasst.

51.2 Begriff ,im EWR"

Artikel 119 Absatz 2 UMV

Fir die Anwendung von Artikel 119 Absatz 2 UMV ist auf das Territorium des EWR
abzustellen, der neben der Europaischen Union die Lander Island, Liechtenstein und
Norwegen umfasst.
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Artikel 77 Absatz 2 GGV

Bei GGM ist gemal Artikel 77 und 78 GGV die EU das maligebliche Territorium fir die
Feststellung der Verpflichtung zur Vertretung vor dem Amt und des Ortes (im Sinne von
Artikel 78 GGV), an dem Vertreter ihren Sitz oder Wohnsitz haben missen. Nach dem
Urteil in der Rechtssache Paul Rosenich (13/07/2017, T 527/14, PAUL ROSENICH,
EU:T:2017:487) halt das Amt jedoch den EWR fur das maligebliche Territorium,
weshalb die Erwagungen bezuglich des EWR in Markenangelegenheiten nun auch far
Geschmacksmuster gelten.

5.2 Rechtsfolgen bei VerstoB gegen den Vertretungszwang

Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 78 Absatz 1 GGV

Hat ein Beteiligter an Verfahren vor dem Amt, auf den Punkt 5.1 zutrifft, in der
Anmeldung oder seinem Antrag keinen berufsmaligen Vertreter im Sinne von
Artikel 120 Absatz 1 UMV oder Artikel 78 Absatz 1 GGV bestellt oder wird das
Vertretungserfordernis zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr erfillt (z. B. wenn der
Vertreter sein Mandat niederlegt), so ergeben sich je nach dem betreffenden Verfahren
unterschiedliche rechtliche Folgen.

5.2.1 Wahrend des Eintragungsverfahrens

Artikel 31 Absatz 3 und Artikel 119 Absatz 2 UMV

Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a GGDV

Hat der Anmelder, wenn Vertretungszwang besteht, im Anmeldeformblatt keinen
berufsmaligen Vertreter bestellt, so fordert der Prifer den Anmelder auf, einen
Vertreter im Rahmen der Formalprifung geman Artikel 31 Absatz 3 erster Satz UMV
oder Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a GGDV zu bestellen. Ergreift der Anmelder keine
AbhilfemaRnahmen, so wird die Anmeldung zuriickgewiesen.

Ebenso wird verfahren, wenn die Bestellung eines Vertreters spater wahrend des
Eintragungsverfahrens, bis zum Zeitpunkt der tatsachlichen Eintragung, nicht mehr
existiert; dies gilt auch innerhalb des Zeitraums zwischen der Veroéffentlichung der UMA
und der Eintragung der Unionsmarke.

Wird wahrend des Eintragungsverfahrens namens des Unionsmarkenanmelders ein
besonderer Antrag (Nebenverfahren) eingereicht, z. B. ein Antrag auf Akteneinsicht,
auf Eintragung einer Lizenz oder auf Gewahrung der Wiedereinsetzung, so braucht die
Bestellung eines Vertreters nicht wiederholt zu werden, aber das Amt kann im
Zweifelsfall eine Vollmacht verlangen. Das Amt wird in diesen Fallen den

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil A Allgemeine Regeln Seite 107

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=es&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-527%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=743042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e1666-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4745-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e1666-1-1

Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Schriftwechsel mit dem Vertreter gemal der Akte fiihren bzw. mit dem Vertreter des
Antragstellers auf Eintragung, sofern diese nicht miteinander GUbereinstimmen.

5.2.2 Wahrend des Widerspruchsverfahrens

Was den UM-Anmelder betrifft, so gelten die vorstehenden Abschnitte, wenn
Vertretungszwang besteht. Das Verfahren zur Beseitigung etwaiger Mangel bei der
Vertretung wird aulerhalb des Widerspruchsverfahrens gefihrt. Wenn der Anmelder
keine AbhilfemaRnahmen zur Uberwindung dieses Mangels ergreift, wird die UM-
Anmeldung zurtickgewiesen und das Widerspruchserfahren beendet.

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii DVUM und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Was den Widersprechenden betrifft, so ist jeder Mangel in Bezug auf die Vertretung ein
Grund fiur die Unzulassigkeit des Widerspruchs. Besteht gemalt Artikel 119
Absatz 2 UMV ein Vertretungszwang und enthalt die Widerspruchsschrift nicht die
Bestellung eines Vertreters, so fordert die = Widerspruchsabteilung den
Widersprechenden auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten gemaly Artikel 5
Absatz 5 DVUM einen Vertreter zu bestellen. Wird der Mangel nicht innerhalb der Frist
behoben, wird der Widerspruch sodann als unzulassig zuruckgewiesen.

Wenn ein Vertreter sein Mandat niederlegt, wird das Verfahren mit dem
Widersprechenden selbst fortgefilhrt, wenn er aus dem EWR ist. Wenn der
Widersprechende nicht aus dem EWR ist, ergeht eine Mitteilung seitens des Amtes
und der Widersprechende wird aufgefordert, einen Vertreter zu ernennen. Wird der
Mangel nicht behoben, wird der Widerspruch als unzulassig abgewiesen.

Wenn der Vertreter wahrend eines Widerspruchsverfahrens widerrufen, geadndert oder
bestellt wird, setzt das Amt die andere Partei von der Anderung in Kenntnis, indem es
ihr eine Abschrift des Schreibens und der Vollmacht (falls vorgelegt) Gbermittelt.

5.2.3 Wahrend des Loschungsverfahrens

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii DVUM und Artikel 15 Absatz 4 DVUM

Fur Léschungsverfahren gilt flir den Antragsteller im Léschungsverfahren das in Bezug
auf den Widerspruch Gesagte entsprechend.

Ist der Inhaber einer Unionsmarke von aulRerhalb des EWR und nicht langer vertreten,
so fordert ihn der Prifer auf, einen Vertreter zu bestellen. Wird dem nicht entsprochen,
so bleiben alle Eingaben und Verfahrenserklarungen des Inhabers der Unionsmarke
unberucksichtigt, und es wird Uber den Loéschungsantrag anhand der dem Amt
vorliegenden Beweismittel entschieden. Eine eingetragene Unionsmarke wird jedoch
nicht einfach geldscht, nur weil der Inhaber der Unionsmarke von au3erhalb des EWR
nicht mehr vertreten ist.
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5.3 Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht

Ist der Beteiligte an den Verfahren vor dem Amt nicht verpflichtet, vertreten zu sein, so
kann er gleichwohl jederzeit einen berufsmafigen Vertreter im Sinne von Artikel 119
oder 120 UMV und Artikel 77 und 78 GGV bestellen.

Wurde ein Vertreter bestellt, so korrespondiert das Amt ausschliellich mit diesem
Vertreter (siehe Punkt 6 weiter unten).

54 Vertreterbestellung/-wechsel

5.4.1 Ausdruckliche Bestellung/Ausdricklicher Wechsel

Artikel 74 Absatz 7 DVUM

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e GGDV und Artikel 62 Absatz 8 GGDV

Ublicherweise wird der Vertreter auf dem amtlichen Formblatt des Amtes bestellt, das
das betreffende Verfahren einleitet, z. B. dem Anmeldeformblatt oder dem
Widerspruchsformblatt (in Bezug auf die Bestellung mehrerer Vertreter, sieche Punkt 6
weiter unten).

Der Vertreter kann auch in einer spateren Mitteilung bestellt werden. Auf diese Weise
kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens auch ein Vertreterwechsel
vorgenommen werden.

Die Bestellung muss eindeutig sein.

Es wird in jedem Fall .empfohlen, den Antrag auf Eintragung eines Vertreters auf
elektronischem Weg (,e-recordal®) uber die Website des Amtes zu stellen.

Der Antrag auf Eintragung einer Vertreterbestellung muss enthalten:

® die Nummer der Eintragung oder Anmeldung der Unionsmarke bzw. des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters;

e die Angaben Uber den neuen Vertreter;

¢ die Unterschrift(en) der Person(en), die die Eintragung des Vertreters beantragen.

Enthalt der Antrag nicht das vorstehend Genannte, wird der Antragsteller aufgefordert,
den Mangel zu beheben. Die Mitteilung erhadlt die Person, die den Antrag auf
Eintragung der Vertreterbestellung gestellt hat. Versaumt es der Antragsteller, den
Mangel zu beheben, wird der Antrag vom Amt abgelehnt.

Wurde ein Vertreter bestellt, erhalt derjenige Beteiligte die Mitteilung, der den Antrag
auf Eintragung der Bestellung gestellt hat, d. h. der Antragsteller der Eintragung.
Andere Beteiligte, einschliel3lich des bisherigen Vertreters im Falle eines Wechsels,
sofern dieser nicht der Antragsteller der Eintragung ist, wird von der Bestellung in einer
getrennten Mitteilung erst nach Eintragung der Bestellung in Kenntnis gesetzt.
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Bezieht sich der Antrag auf mehr als ein Verfahren, muss der Antragsteller der
Eintragung den Antrag in einer allen diesen Verfahren gemeinsamen Sprache stellen.
Gibt es keine gemeinsame Sprache, sind flir die Bestellung getrennte Antrage zu
stellen. Fur weitere Informationen Uber die Verwendung von Sprachen siehe die
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache.

Wenn es keinen Vertreter im Verfahren gibt, impliziert eine Mitteilung, die im Rahmen
eines bestimmten Verfahrens (z. B. Eintragungs- oder Widerspruchsverfahren)
Ubersandt und der eine vom Verfahrensbeteiligten unterzeichnete Vollmacht beigeflgt
wird, die Bestellung des Vertreters. Dies gilt auch, wenn auf diese Weise eine
Allgemeine Vollmacht eingereicht wird. Fir Informationen tber Allgemeine Vollmachten
siehe Punkt 7.2 weiter unten.

Wenn es bereits einen Vertreter im Verfahren gibt, muss die vertretene Person
klarstellen, ob der friihere Vertreter abgeldst wird.

54.2 Implizite Bestellung

Vorbringen, Antrége usw., die im Namen der Parteien von einem Vertreter (im Weiteren
der ,neue”“ Vertreter) eingereicht werden, der nicht mit dem aus unserem Register
hervorgehenden Vertreter (im Weiteren der ,alte® Vertreter) lbereinstimmt, werden
zunachst angenommen.

Das Amt setzt sich dann schriftlich - mit dem ,neuen® Vertreter in Verbindung und bittet
ihn, seine Bestellung innerhalb eines Monats zu bestatigen. Das Schreiben des Amtes
enthalt eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung
zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwiderung schickt.

Wenn der ,neue“ Vertreter  seine Bestellung bestatigt, wird das Vorbringen
bertcksichtigt und das Amt richtet jeden. weiteren Schriftverkehr an den ,neuen”
Vertreter.

Wenn der ,neue” Vertreter innerhalb eines Monats keine Stellungnahmen einsendet
oder wenn er bestétigt, dass er nicht der ,neue“ Vertreter ist, wird das Verfahren mit
dem ,alten® Vertreter fortgesetzt. Das Vorbringen und die Replik vom ,neuen® Vertreter
werden nicht bericksichtigt werden und an den ,alten Vertreter zur Information
weitergeleitet.

Besonders wenn das Vorbringen zum Abschluss des Verfahrens fihrt (Ricknahme/
Einschrankungen), muss der ,neue“ Vertreter seine Bestellung zum Vertreter
bestatigen, so dass der Abschluss des Verfahrens oder die Einschrankung
angenommen werden kann. Auf jeden Fall wird das Verfahren nicht ausgesetzt.
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543 Zusammenschlisse von Vertretern

Artikel 74 Absatz 8 DVUM

Artikel 62 Absatz 5 GGDV

Ein Zusammenschluss von Vertretern (wie etwa eine Firma oder Partnerschaft von
Rechtsanwalten oder zugelassenen Vertretern oder beiden) kann als Vertreter bestellt
werden, statt dass die einzelnen Vertreter, die in dem Zusammenschluss tatig sind, als
mehrere Vertreter bestellt werden.

Damit das Amt einem Zusammenschluss von Vertretern eine ID-Nummer zuweisen
kann (siehe Punkt 4.1 weiter oben), mussen innerhalb dieses Zusammenschlusses
oder dieser Partnerschaft mindestens zwei Rechtsanwalte oder zugelassene Vertreter
praktizieren, die die Anforderungen von Artikel 120 Absatz 1 UMV oder Artikel 78
Absatz 1 GGV erfillen und die bereits individuelle ID-Nummern, die der Adresse des
Zusammenschlusses zugewiesen wurden, vom Amt erhalten haben. Diese Angaben
sollten zusammen mit dem ursprunglichen Antrag eingereicht werden.

Hat das Amt Zweifel daran, dass der Zusammenschluss mindestens zwei Mitglieder
umfasst, die die Anforderungen erfillen, oder Zweifel daran, dass der
Zusammenschluss dauerhaft mindestens zwei qualifizierte Mitglieder umfasst, gibt es
eine Mangelmitteilung heraus. Diese Mangelmitteilung kann zum Zeitpunkt der Prifung
des urspriinglichen Antrags oder zu einem spateren Zeitpunkt herausgegeben werden.
Wird der Mangel nicht behoben, wird eine moglicherweise bestehende ID-Nummer des
Zusammenschlusses flr nichtig erklart und mdgliche Akten, die dieser bestehenden ID
zugewiesen sind, werden an die individuelle ID des einzigen bestehenden Mitglieds
des Zusammenschlusses Ubertragen.

Die Bevollimachtigung . eines Zusammenschlusses von Vertretern erstreckt sich
automatisch auf alle berufsmaRigen Vertreter, die im Anschluss an die ursprungliche
Vertreterbestellung in den Zusammenschluss eintreten. Umgekehrt endet die
Bevollmachtigung automatisch fir jeden Vertreter, der den Dbetreffenden
Zusammenschluss von Vertretern verlasst. Es wird unbedingt empfohlen, dem Amt
etwaige Anderungen und Informationen Gber dem Zusammenschluss beitretende oder
den Zusammenschluss verlassende Vertreter mitzuteilen. Wenn es den Umstanden
nach gerechtfertigt ist, behalt sich das Amt jedoch vor, zu Uberprifen, ob ein Vertreter
tatsachlich innerhalb des betreffenden Zusammenschlusses tatig ist.
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Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 74 DVUM

Artikel 78 Absatz 1 GGV

Artikel 62 GGDV

Die Bestellung eines Zusammenschlusses von Vertretern stellt keine Durchbrechung
des Grundsatzes dar, dass nur Rechtsanwalte und berufsmalige Vertreter im Sinne
von Artikel 120 Absatz 1 UMV und Artikel 78 Absatz 1 GGV vor dem Amt
Rechtshandlungen im Namen Dritter vornehmen dirfen. Es sind somit alle
Anmeldungen, Antrage und Mitteilungen von einer natirlichen Person zu
unterzeichnen, die diese Qualifikation besitzt. Der Vertreter muss unter seiner
Unterschrift seinen Namen angeben. Er kann auch seine individuelle ID-Nummer
angeben, falls eine solche vom Amt vergeben worden ist, oder die ID-Nummer seines
Zusammenschlusses.

6 Kommunikation mit Beteiligten und Vertretern

Artikel 60 Absatze 1 und 3 DVUM und Artikel 66 DVUM

Artikel 53 Absatze 1 und 3 und Artikel 63 GGDV

Wurde ein Vertreter im Sinne von Artikel 119 oder 120 UMV und Artikel 77 oder
78 GGV bestellt, kommuniziert das Amt nur mit diesem Vertreter.

Alle Zustellungen und anderen Mitteilungen des Amtes an den ordnungsgemaf
bevollmachtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als waren sie an die vertretene
Person gerichtet.

Alle Mitteilungen des ordnungsgemaf bevollmachtigten Vertreters an das Amt haben
dieselbe Wirkung, als waren sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.

Reicht der vertretene Beteiligte Dokumente selbst beim Amt ein, wahrend er durch
einen ordnungsgemal bevollimachtigten Vertreter vertreten wird, werden diese
Dokumente vom Amt angenommen, sofern der vertretene Beteiligte seinen Wohnsitz
oder Sitz oder eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung im EWR hat. Das Amt wird jedoch dem bestellten Vertreter
und nicht dem Beteiligten direkt antworten. Hat der vertretene Beteiligte seinen
Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung aufllerhalb des EWR, werden diese
Dokumente nicht bertcksichtigt.
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Artikel 60 Absatz 2 DVUM und Artikel 73 DVUM

Artikel 53 Absatz 2 und Artikel 61 GGDV

Beteiligte an Verfahren vor dem Amt kbénnen bis zu zwei Vertreter bestellen; in diesem
Fall kann jeder Vertreter sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln, es sei
denn, dass die dem Amt vorgelegte Vollmacht eine abweichende Bestimmung enthalt.
Jedoch korrespondiert das Amt grundsatzlich nur mit dem zuerst genannten Vertreter,
auller wenn der zusatzliche Vertreter fiir ein besonderes Nebenverfahren (wie etwa
Akteneinsicht oder das Widerspruchsverfahren) bestellt wird; in diesem Fall
kommuniziert das Amt wahrend dieses spezifischen Nebenverfahrens mit diesem
Vertreter.

Artikel 119 Absatz 4 UMV

Artikel 60 Absatze 1 und 2 DVUM und Artikel 73 Absatz 1 DVUM

Artikel 61 Absatz 1 GGDV

Bei mehreren Anmeldern, Widersprechenden oder anderen Verfahrensbeteiligten vor
dem Amt kann ausdrtcklich ein gemeinsamer Vertreter bestellt werden.

Wird kein gemeinsamer Vertreter ausdricklich bestellt, gilt der erste in der Anmeldung
genannte Anmelder, der seinen Sitz im EWR hat, oder dessen Vertreter, sofern ein
solcher bestellt ist, als der gemeinsame Vertreter.

Wenn keiner der Anmelder seinen Sitz im EWR hat, sind sie verpflichtet, einen
berufsmaligen Vertreter zu bestellen, weshalb der zuerst genannte berufsmafige
Vertreter, der von einem der Anmelder bestellt wird, als gemeinsamer Vertreter gilt.

Das Amt richtet alle Mitteilungen an den gemeinsamen Vertreter.

7 Vollmacht

Artikel 119 Absatz 3 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 74 DVUM

Artikel 77 Absatz 3 GGV und Artikel 78 Absatz 1 GGV

Artikel 62 GGDV

Vor dem Amt zugelassene Vertreter missen im Prinzip keine Handlungsvolimacht beim
Amt einreichen. Jeder vor dem Amt handelnde zugelassene Vertreter (Rechtsanwalt
oder auf der Liste eingetragener zugelassener Vertreter des Amtes, einschliel3lich
eines Zusammenschlusses von Vertretern) muss eine Vollimacht fir die Akten
einreichen, wenn dies speziell vom Amt gefordert wird, oder, bei Beteiligung mehrerer
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Parteien an dem Verfahren, in dem der Vertreter vor dem Amt handelt, wenn die
andere Partei ausdricklich darum bittet.

In derartigen Fallen bittet das Amt den Vertreter um Einreichung der Vollmacht
innerhalb einer bestimmten Frist). Das Schreiben enthalt eine Warnung, nach der das
Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der
Vertreter keine fristgerechte Erwiderung einsendet, und das Verfahren wird direkt mit
der Partei fortgesetzt. Bei Vertretungszwang wird die Partei um die Bestellung eines
neuen Vertreters gebeten und es gilt Punkt 5.2 weiter oben. Mit Ausnahme der
Einreichung der Anmeldung gelten alle Verfahrensschritte des Vertreters als nicht
erfolgt, wenn die vertretene Partei sie nicht innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist
billigt.

Die Vollmacht muss von dem Verfahrensbeteiligten unterzeichnet sein. Im Falle
juristischer Personen muss sie von einer Person, die nach dem anwendbaren
nationalen Recht befugt ist, flr diese juristische Person zu handeln, unterzeichnet sein.
Das Amt wird dies nicht nachprufen.

Es koénnen einfache Fotokopien des unterzeichneten Originalschriftstiickes eingereicht
werden. Originalschriftsticke werden in die Akte Ubernommen und kdnnen daher nicht
an den Einreichenden zurlckgesandt werden.

Vollmachten kdnnen als Einzelvollmachten und Allgemeine Vollmachten eingereicht
werden.

71 Einzelvollmachten

Artikel 120 Absatz 3 UMV

Artikel 65 Absatz 1 Ziffer i DVUM und Artikel 74 DVUM

Artikel 78 Absatz 5 GGV

Artikel 62 GGDV und Artikel 68 Absatz 1 Ziffer i GGDV

Einzelvollmachten kdnnen auf dem vom Amt gemal Artikel 65 Absatz 1 Ziffer i DVUM
und Artikel 68 Absatz 1 Ziffer i GGDV zur Verfugung gestellten Formblatt gegeben
werden. Es ist das Verfahren anzugeben, auf das sich die Vollmacht bezieht (z. B.
Lbetr. UM-Anmeldung Nr. 12345%). Eine solche Vollmacht erstreckt sich auf alle
Rechtshandlungen wahrend der Lebensdauer der entstehenden UM. Es kdénnen
mehrere Verfahren angegeben werden.

Einzelvollmachten kénnen Einschrankungen ihres Umfangs enthalten; dies gilt fir
Vollmachten auf dem vom Amt zur Verfugung gestellten Formblatt wie fur Vollmachten
auf dem eigenen Formblatt des Vertreters.
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7.2 Allgemeine Vollmachten

Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 65 Absatz 1 Ziffer i DVUM und Artikel 74 DVUM

Artikel 78 Absatz 1 GGV

Artikel 62 GGDV und Artikel 68 Absatz 1 Ziffer i GGDV

Eine Allgemeine Vollmacht bevollmachtigt den Vertreter, den Zusammenschluss von
Vertretern oder den Angestellten, alle Handlungen in allen Verfahren vor dem Amt
vorzunehmen; darunter fallen die Einreichung und Verfolgung von UMA, die
Einreichung von Widersprichen und Antrdgen auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit sowie alle Verfahren betreffend GGM und internationale Marken, ohne dass
diese Aufzahlung abschlielRend ware. Fir die Vollmacht ist das vom Amt zur Verfligung
gestellte Formblatt oder ein Formblatt mit dem gleichen Inhalt zu verwenden. Die
Vollmacht muss alle Verfahren vor dem Amt umfassen und darf keine Einschrankungen
enthalten. Bezieht sich etwa der Text der Vollmacht auf die ,Einreichung und
Verfolgung von UMA und deren Verteidigung®“, so ist dies nicht zulassig, da dies nicht
die Befugnis umfasst, Widerspriche und Antrdge auf Erklarung der Nichtigkeit oder
des Verfalls einzureichen. Enthalt die Vollmacht derartige Einschrankungen, so ist sie
als Einzelvollmacht zu behandeln.

7.3 Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdricklich
angeforderter Vollmacht

Falls kein Vertretungszwang besteht, wird das Verfahren mit dem Vertretenen
fortgesetzt.

Besteht Vertretungszwang, greift Punkt 5.2 weiter oben.

8 Niederlegung der Vertretung oder Widerruf der
Volimacht

Eine Niederlegung der Vertretung oder eine Anderung des Vertreters kann sich als
Folge von Handlungen des Vertretenen, des bisherigen Vertreters oder des neuen
Vertreters ergeben.
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8.1 Initiative des Vertretenen

Artikel 74 Absatz 4 DVUM

Artikel 62 Absatz 5 GGDV

Der Vertretene kann jederzeit durch eine schriftliche und unterzeichnete Mitteilung an
das Amt die Bestellung eines Vertreters und die ihm erteilte Vollmacht widerrufen. Der
Widerruf einer Vollmacht gilt zugleich als Widerruf der Bestellung des Vertreters.

Artikel 74 Absatz 5 DVUM

Artikel 62 Absatz 6 GGDV

Jeder Vertreter, dessen Vollmacht erlischt, wird weiterhin als Vertreter betrachtet, bis
die Beendigung der Volimacht dem Amt mitgeteilt worden ist.

Besteht flr den Verfahrensbeteiligten Vertretungszwang, so gilt das weiter oben unter
Punkt 5.2 Gesagte.

8.2 Mandatsniederlegung durch den Vertreter

Der Vertreter kann jederzeit durch eine unterschriebene Mitteilung an das Amt
erklaren, dass er die Vertretung niederlegt. Im Antrag muss die Nummer des
Verfahrens angegeben werden (z. B. UM/GGM, Widerspruch etc.). Teilt der Vertreter
mit, dass die Vertretung von nun an von einem anderen Vertreter Gbernommen wird, so
tragt das Amt diese Anderung ein und fiihrt den Schriftverkehr mit dem neuen
Vertreter.

9 Tod oder Geschaftsunfahigkeit des Vertretenen oder
des Vertreters

9.1 Tod oder Geschaftsunfahigkeit des Vertretenen

Artikel 74 Absatz 6 UMDV

Artikel 62 Absatz 7 GGDV

Ist der Vollmachtgeber bzw. Vertretene verstorben oder geschaftsunfahig, so wird das
Verfahren mit dem Vertreter fortgesetzt, soweit in der Vollmacht nichts Gegenteiliges
bestimmt ist.
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Artikel 106 Absatz 1 UMV

Artikel 59 Absatz 1 GGDV

Abhangig von den Verfahren obliegt es dem Vertreter, die Eintragung des
Rechtslibergangs auf den Rechtsnachfolger zu beantragen. Der Vertreter kann jedoch
bei Ableben oder Geschaftsunfahigkeit des Anmelders flr oder den Inhaber einer
Unionsmarke die Unterbrechung des Verfahrens beantragen. Weitere Informationen
zur Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens aufgrund von Ableben oder
Geschaftsunfahigkeit des Unionsmarkenanmelders oder dessen Vertreters sind Teil C,
Abschnitt 1, Verfahrensfragen zu entnehmen.

Bei Insolvenzverfahren Ubernimmt der Insolvenzverwalter nach seiner Bestellung die
Handlungsbefugnis fur den Konkursschuldner und kann oder muss, im Falle des
Vertretungszwangs, einen neuen Vertreter bestellen oder andernfalls die Bestellung
des bestehenden Vertreters bestatigen.

Fir weitere Informationen Uber Insolvenzverfahren siehe die Richtlinien, Teil E
Reqister, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als
Gegenstand des  Vermodgens, Kapitel 2, Lizenzen, Dingliche Rechte,
Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren, Verfahren  zur  Anerkennung als
rechtmaRiger Inhaber oder dhnliche Verfahren.

9.2 Tod oder Geschaftsunfahigkeit des Vertreters

Artikel 106 Absatze 1 und 2 UMV

Artikel 72 Absatz 2 DVUM

Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 59 Absatz 3 GGDV

Ist ein Vertreter verstorben oder geschaftsunfahig, so wird das Verfahren vor dem Amt
unterbrochen. 'Ist dem Amt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der
Unterbrechung keine Bestellung eines neuen Vertreters mitgeteilt worden, so teilt das
Amt

® in Fallen, in denen kein Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass
das Verfahren nunmehr mit ihr wiederaufgenommen wird;

® in Fallen, in denen Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass die
einschlagigen fur das konkret anhangige Verfahren vorgesehenen Rechtsfolgen
eintreten werden (z. B.: die UMA gilt als zurickgenommen oder der Widerspruch
wird zurickgewiesen), sofern nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung
dieser Mitteilung ein neuer Vertreter bestellt wird (28/09/2007, R 48/2004-4,
PORTICO / PORTICO, § 13, 15).
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10 Anderung des Namens und der Anschrift

Artikel 55 und Artikel 111 Absatz 3 Buchstaben a und b UMV
Artikel 19 GGDV, Artikel 69 Absatz 3 Buchstaben a und b GGDV

Der Name und die amtliche Anschrift des Anmelders einer Unionsmarke oder eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters, eines Verfahrensbeteiligten oder eines Vertreters
kénnen geandert werden.

Eine Namensanderung ist auf eine Anderung beschrankt, die die Identitat der Person
nicht berihrt, z. B. bei einer Namensanderung (durch Heirat/Scheidung) oder bei einer
juristischen Person, bei der die Gesellschaft ihren Namen offiziell im Handelsregister
andert.

Ein Rechtsiibergang oder eine Anderung der Inhaberschaft stellt jedoch eine Anderung
der Identitdt der Beteiligten dar. Wenn Zweifel bestehen, ob eine Anderung als
Rechtsiibergang oder als Anderung der Inhaberschaft gilt, siehe die Richtlinien, Teil E,
Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als
Gegenstand des Vermdgens, Kapitel 1, Rechtsibergang. Dieses Kapitel bietet
diesbezuglich detaillierte Informationen sowie Informationen Uber das anzuwendende
Verfahren.

Name und Anschrift des Vertreters kbnnen geandert werden, sofern der Vertreter nicht
durch einen anderen Vertreter ersetzt wird. Dies wirde als Bestellung eines neuen
Vertreters betrachtet, der den Vorschriften fur eine solche Bestellung unterliegt.

Bei Anderung der Anschrift eines Zusammenschlusses von Vertretern ist die Anschrift
aller Mitglieder des Zusammenschlusses zu aktualisieren. Wie in Unterabschnitt 5.4.3
dargelegt, muss die mit den ID-Nummern der Mitglieder eines Zusammenschlusses
verbundene Anschrift mit der mit der ID-Nummer des Zusammenschlusses selbst
verbundenen Anschrift Ubereinstimmen.

Eine Anderung des Namens oder der Anschrift kann von der betroffenen Person
beantragt werden. Im Antrag anzugeben sind die Nummer der Unionsmarke/des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters (oder das dem betreffenden Verfahren
zugewiesene Aktenzeichen) sowie der Name und die Anschrift des Beteiligten oder
Vertreters, sowohl wie in der Akte als auch in der geanderten Form angegeben. Die ID-
Nummer sollte ebenfalls angegeben werden. Der Antrag ist kostenlos.

Im Zweifelsfall kann das Amt Nachweise wie einen Auszug aus dem Handelsregister
oder andere Nachweise zur Bestatigung der Anderung des Namens oder der Anschrift
anfordern.

Anderungen des Namens oder der Anschrift der Beteiligten oder Vertreter werden in
der dem Beteiligten oder Vertreter zugewiesenen ID-Nummer bertcksichtigt. Folglich
wird sich die Anderung in allen Verfahren widerspiegeln, in denen diese ID zugewiesen
ist, einschlief3lich aller Anmeldungen von Unionsmarken und
Gemeinschaftsgeschmacksmustern sowie anhangiger Verfahren. Die Anderung kann
nicht nur fur ein bestimmtes Rechteportfolio erfasst werden.
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Fir Anderungen des Namens oder der Anschrift des Inhabers einer angemeldeten
Unionsmarke oder eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters siehe die
Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Anderungen in Eintragungen.

1 Berichtigung des Namens oder der Anschrift

Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe b UMV, Artikel 49 Absatz 2 UMV
Artikel 11 DVUM

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b GGV

Artikel 12 Absatz 2 GGDV

Der Name und die amtliche Anschrift des Anmelders einer Unionsmarke oder eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters, eines Verfahrensbeteiligten oder eines Vertreters
kénnen im Falle von Fehlern in der jeweiligen Anmeldung oder dem jeweiligen Antrag
berichtigt werden.

Erstens sind Berichtigungen gemaf Artikel 49 Absatz 2 UMV und Artikel 12 Absatz 2
GGDV zulassig, wenn der Fehler in dem Namen oder der Anschrift, der bzw. die
berichtigt werden muss, als offensichtlich angesehen wird, das heif3t, dass aulRer der
angebotenen Berichtigung nichts anderes beabsichtigt sein konnte. Offensichtliche
Fehler im Namen oder in der Anschriff kdénnen z. B. Falschschreibungen,
typographische Fehler, Transkriptionsfehler oder die Verwendung einer Kurzform in
Namen naturlicher Personen (z. B. ,Phil* anstatt ,Phillip“) sein.

Zudem kann eine Berichtigung in Betracht gezogen werden, wenn ein typografischer
Fehler in der Rechtsform vorliegt (z. B. wenn im Antragsformular S.A. anstatt S.L.
angegeben wurde). Fir diese Berichtigung mussten Nachweise zur Stltzung des
Antrags vorgelegt werden.

Im Falle einer Berichtigung des Namens oder der Anschrift des Anmelders einer
Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gemafl Artikel 49
Absatz 2 UMV und Artikel 12 Absatz 2 GGDV hat diese Berichtigung keine
Auswirkungen in Bezug auf den Anmeldetag, da der Anmelder gemaR Artikel 31
Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b GGV von Anfang an
als korrekt identifiziert gilt.

Zweitens konnen Fehler, die nicht als offensichtlich angesehen werden und die zu
einer Anderung der Identitit des Anmelders einer Unionsmarke oder eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters fuhren, auftreten; sie fallen jedoch nicht unter
Artikel 49 Absatz 2 UMV und Artikel 12 Absatz 2 GGDV. Sie fiihren zu einer Anderung
des Anmeldetags der Anmeldung, da die korrekte Identifizierung des Anmelders eine
Formvoraussetzung fur die Zuerkennung eines Anmeldetags gemal Artikel 31
Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b GGV ist. Als neuer
Anmeldetag der Anmeldung gilt der Tag, an dem der berichtigte (neue) Anmelder
offiziell identifiziert und alle zur Begrindung der Berichtigung dienenden Nachweise
eingereicht werden.
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In diesem zweiten Szenario obliegt die Beweislast dem Beteiligten, der den Fehler
begangen hat. Er muss nachweisen, was berichtigt werden muss und weshalb die
Berichtigung vorzunehmen ist. Bei einem Antrag auf Berichtigung eines Namens, die
darin besteht, einen Namen durch einen anderen zu ersetzen, missen Nachweise
dariber vorgelegt werden, was berichtigt werden muss, und die Nachweise missen
auch einen Zusammenhang zwischen der Berichtigung und der betreffenden
Anmeldung (oder Akte) der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters
herstellen. Wenn beispielsweise ein Vertreter das Amt informiert, dass im
Unionsmarkenanmeldungsformular versehentlich der falsche Anmelder einer
Unionsmarke angegeben wurde, muss aus den Nachweisen hervorgehen, dass der
Beteiligte (dessen Berichtigung beantragt wird) in Beziehung zu der betreffenden
Unionsmarkenanmeldung steht. Ein Antrag, der das Amt lediglich darUber informiert,
dass die Berichtigung erforderlich ist, weil jemand einen Fehler gemacht hat oder weil
eigentlich ein anderer Anmelder eingetragen werden sollte oder weil man es sich nach
der Einreichung der Anmeldung anders Uberlegt hat, wird nicht akzeptiert.

Antrage auf Berichtigung von Fehlern miissen das Aktenzeichen der Anmeldung oder
des Verfahrens, den fehlerhaften Namen oder die fehlerhafte Anschrift und deren
korrigierte Fassung sowie gegebenenfalls Nachweise zur Stutzung des Antrags auf
Berichtigung enthalten.

Berichtigungen sind nicht mit Antradgen auf Anderung des Namens oder der Anschrift
(siehe Unterabschnitt 10) zu verwechseln.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Anlage 1
Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
OPA — | Rechtsanwalt |,,Rechtsanwalt | Wer den Titel ,,Rechtsanwalt“ fihrt, d. h. als

Osterreichisch

es Patentamt

(Osterreich

Artikel 120
Absatz 1
Buchstabe a
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe a
GGV

Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
Osterreichischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
vor dem nationalen Amt fiir geistiges Eigentum und
somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Marken- und ' Geschmacksmusterangelegenheiten

befugt.

Zugelassener

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

»Zugelassener

Vertreter

»Patentanwalt

“ oder ,,Notar*

Befugnis hangt vom Besitz einer besonderen

beruflichen Befahigung ab

Wer den Titel ,Patentanwalt“ oder ,,Notar* fiihrt,
besitzt die erforderliche ,besondere berufliche
Beféhigung” und ist somit befugt, als zugelassener

Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
BOIP — | Rechtsanwalt |,,Advocaat”, Wer den Titel ,,Avocat“ , , Advocaat“ oder
Benelux-Amt Artikel 120 »Rechtsanwalt |, Rechtsanwalt“ fihrt (d. h. als Rechtsanwalt
fiir geistiges Absatz 1 “ oder | zugelassen ist), ist nach dem jeweiligen nationalen
Eigentum Buchstabe a »Avocat* Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
(Benelux) UMV /Artikel 78 Benelux-Amt fiir geistiges Eigentum und somit
Absatz 1 auch zur Vertretung vor dem EUIPO in Marken-
Buchstabe a und Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
GGV
Zugelassener |, Gemachtigde |Die Vertretung kann von jeder Person

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV)

1
3

»Patentanwalt
“ oder

,mandataires*

wahrgenommen werden,

a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt

mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder

b.. fur die das Erfordernis der 5-jahrigen

Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre

berufliche Befahigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist

Die Vertretung vor dem Benelux-Amt fiir geistiges
Eigentum kann von jeder Person wahrgenommen
werden. Wer die Vertretung vor dem Benelux-Amt
fur geistiges Eigentum mindestens fiinf Jahre lang
ausgelbt hat, ist befugt, als zugelassener Vertreter

vor dem EUIPO aufzutreten (Option a).

Personen, die eine berufliche Befahigung besitzen,
die nach den Vorschriften der Staaten Belgien,
Niederlande oder Luxemburg offiziell anerkannt

wird und von der Zentralbehorde fir den

gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden
Mitgliedstaats bescheinigt wurde, mussen keine
BOIP
vorweisen konnen, um als zugelassener Vertreter

vor dem EUIPO auftreten zu diirfen (Option b) .

funfjahrige Vertretungstatigkeit fur das
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
BPO — | Rechtsanwalt | AgBokaT Personen, die den Titel ,,ApBokaTt“ (Rechtsanwalt)
Patentamt der Artikel 120 | (,Advokat") fihren, sind nach dem nationalen Recht Bulgariens
Republik Absatz 1 zur anwaltlichen Vertretung vor dem nationalen Amt
Bulgarien fur den gewerblichen Rechtsschutz und somit auch
Buchstabe a
(Bulgarien) UMV /Artikel 78 zur Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
Buchstabe a
GGV
Zugelassener |lMpepcrtaButen |Die Befugnis hangt vom Besitz einer
Vertreter no besonderen beruflichen Befdahigung ab
(Marken und | uHaycTpuanHa
Wer den Titel ,,llpeacTaBuTen no nHpgycrpmanHa
Geschmacksm | co6cTBeHoOCT
. cobctBeHocT,,  (,Vertreter flir  gewerbliches
uster) (,Predstavitel
. . Eigentum®)  fihrt, besitzt die erforderliche
Artikel 420 | PO industriaina _ L _ _
. sbesondere berufliche Befahigung“ und ist somit
sobstvenost®)
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV)

befugt, als zugelassener Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
SIPO — | Rechtsanwalt | ,,odvjetnik* Wer den Titel ,odvjetnik“ fihrt, d. h. als
Staatliches Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach kroatischem
Amt fiir Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
geistiges Buchstabe a nationalen Amt fir gewerblichen Rechtsschutz und
Eigentum der UMV /Artikel 78 somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Republik Absatz 1 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Kroatien Buchstabe a befugt.
(Kroatien) GGV
Zugelassener |, Ovlasteni Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter zastupnici“ besonderen beruflichen Befdahigung ab
(Marken  und nZastupnik Za | \ver den Titel ,,Zastupnik Za Zigove* fiihrt, besitzt
Geschmacksm | 5,00\ o . - _ L
uster) die erforderliche ,besondere berufliche Befahigung
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
Artikel 120 dem EUIPO aufzutreten. Diese Befahigung setzt
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

das Bestehen einer Prifung vor dem kroatischen

Amt fur geistiges Eigentum voraus.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Amt fiir den|Rechtsanwalt |, Advokat“ Wer den Titel ,,Advokat“ fihrt, d. h. als
gewerblichen Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach dem Recht
Rechtsschutz Absatz 1 der Tschechischen Republik zur anwaltlichen
der Buchstabe a Vertretung vor dem nationalen Amt fir
Tschechischen UMV /Artikel 78 gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
Republik Absatz 1 Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
(Tsche- Buchstabe a Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
chische GGV
Republik)

Zugelassener

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

»Kvalifikovany

ch zastupcu“

»Patentovy

zastupce“

Die
besonderen beruflichen Befdahigung ab

Befugnis hdngt vom Besitz einer

Wer den Titel ,,Patentovy zastupce* fihrt, besitzt
die erforderliche ,besondere berufliche Befahigung*
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
Republik besteht die Prifung aus zwei Teilen:

In der Tschechischen

® \Wer
Ursprungsbezeichnungen®) bestanden hat, darf

nur Teil B (Uber ,Marken und

die Vertretung in diesem Bereich wahrnehmen

und somit als Vertreter in
Markenangelegenheiten in die nach Artikel 120
Absatz 1 Buchstabe b UMV gefiihrte Liste

eingetragen werden.

Patentanwalte (,,Patentovy zastupce*) , die beide
Teile der Prifung bestanden haben, sind somit
berechtigt, Anmelder in allen Verfahren vor dem
EUIPO (d. h. sowohl in Marken- als auch in
Geschmacksmusterangelegenheiten ) zu vertreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Referat Rechtsanwalt |,,8i1kny6po* Nur wer den Titel ,,Aiknyopog*“ (oder ,Dikigoros®)
Handelsregiste Artikel 120 | (,Dikigoros®) fuhrt, ist nach dem Recht von Zypern zur
r und Absatz 1 anwaltlichen Vertretung vor dem nationalen Amt fur
Konkursverwal Buchstabe a gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
tung UMV /Artikel 78 Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
(Zypern) Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
Buchstabe a
GGV
Zugelassener |, eyKekpigévwy | k. A.
Vertreter AVTITTIPOCWTTW
(Marken und |v“
Geschmacksm
uster)
Artikel 120
Absatz 2
Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
DKPTO — | Rechtsanwalt |,,advokat* Wer den danischen Titel ,,Advokat“ fiihrt, d. h. als
Dénisches Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach danischem
Patent- und Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
Markenamt Buchstabe a nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz und
(Dénemark) UMV /Artikel 78 somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Absatz 1 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Buchstabe a befugt.
GGV
Zugelassener |, Godkendte Die Vertretung kann von jeder Person

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

modeberettige
de“

,varemaerkefu

Idmaegtig“

wahrgenommen werden,

a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt

mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder

b.. fur die das Erfordernis der 5-jahrigen

Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre

berufliche Befahigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt
worden ist

In Markenangelegenheiten kann die Vertretung vor

dem nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz
von jeder Person wahrgenommen werden. Nur wer
die Vertretung vor dem nationalen Amt mindestens
funf Jahre lang ausgelibt hat, ist befugt, als
zugelassener Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten

(Option a) .

Dariiber hinaus ist flir Personen, die den Titel
»,Varemaerkefuldmaegtig“ flihren, die berufliche
Befahigung zur Vertretung vor dem nationalen Amt

in Marken- und

Geschmacksmusterangelegenheiten amtlich

festgestellt worden, so dass das Erfordernis der
funfjdhrigen Vertretungstatigkeit fur sie nicht gilt
und sie befugt sind, als zugelassene Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten (Option b) .
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
EPA Rechtsanwalt |,odigusala Personen, die die Titel ,,Jurist“ und ,,Advokaat*
Estnisches Artikel 120 tootaja“ fihren und auch als Patentanwalte (IP attorneys)
Patentamt Absatz 1], Jurist*  und zugelassen sind , sind nach estnischem Recht zur
(Estland) Buchstabe a| ,Advokaat anwaltlichen Vertretung vor dem nationalen Amt fiir
UMV /Artikel 78 gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
Absatz 1 Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
Buchstabe a Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
GGV
Zugelassener |, Kutseline Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter esindaja“ besonderen beruflichen Befdhigung ab
(Marken  und Patendivolini ; ¥ "
Geschmacksm ;“ Wer nach Bestehen des Teils der Prifung Uber
uster) .Marken, und Geschmacksmuster und
geografische Angaben® den Titel ,,Patendivolinik*
Artikel 120 fuhrt, besitzt die erforderliche ,besondere berufliche
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

Befahigung® und ist somit befugt, in Marken- und
Geschmacksmuster-angelegenheiten als
zugelassener Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten.
Wer nur den Teil der Prifung Uber ,Patente und

Gebrauchsmuster bestanden hat, ist nicht befugt,

als zugelassener Vertreter vor dem EUIPO
aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
PRH — | Rechtsanwalt | ,harjoittamaan |Wer den finnischen Titel ,Asianajaja“ oder
Finnisches Artikel 120 oikeutettu“ »Advokat“ fihrt, d. h. als Rechtsanwalt zugelassen
Patent- und Absatz 1| ,Asianajaja* ist, ist nach finnischem Recht zur anwaltlichen
Regis- Buchstabe al oder Vertretung vor dem nationalen Amt fir
trierungsamt UMV /Artikel 78 |, Advokat* gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
(Finnland) Absatz 1 Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
Buchstabe a Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
GGV
Zugelassener |, Ammattimain |Die Vertretung kann von jeder Person

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

en edustaja“

,» Tavaramerkki

asiamies*

wahrgenommen werden,

a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt

mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder

b.. fur die das Erfordernis der 5-jahrigen

Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre

berufliche Befahigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist
Die Vertretung in Marken- und
Geschmacksmusterangelegenheiten vor dem

nationalen Amt fir gewerblichen Rechtsschutz
kann von jeder naturlichen oder juristischen Person
wahrgenommen werden Wer die Vertretung vor
dem nationalen Amt flir gewerblichen Rechtsschutz
mindestens finf Jahre lang ausgelbt hat, ist
befugt, als zugelassener Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten (Option a) .

Dartiber hinaus ist flir Personen, die den Titel

,1avaramerkkiasiamies“ fiihren, die berufliche

Befahigung zur Vertretung von Dritten vor dem

Finnischen Patent- und Registrierungsamt in

Markenangelegenheiten amtlich festgestellt

worden, so dass das Erfordernis der fiinfjahrigen
Vertretungstatigkeit fir sie nicht gilt und sie befugt
sind, als zugelassene Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten (Option b) .
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
INPI — | Rechtsanwalt |,,avocat* Wer den franzosischen Titel ,,avocat®“ fihrt, d. h.
Nationales Artikel 120 Mitglied der Anwaltschaft ist, ist nach
Institut fiir Absatz 1 franzésischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
gewerblichen Buchstabe a vor dem nationalen Amt fiir gewerblichen
Rechts-schutz UMV /Artikel 78 Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
dem EUIPO in Marken- und

(Frankreich)

Absatz 1
Buchstabe a
GGV

Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.

Diese Rechtsanwalte sind in vollem Umfang zur

Vertretung in Marken- und
Geschmacksmusterangelegenheiten befugt, wobei
sie jedoch nicht gleichzeitig unter dem Titel
.Rechtsanwalt  (avocat) und unter dem Titel
,zugelassener Vertreter® (siehen unten) handeln
durfen.

verschiedenen

Sie sind also nicht befugt, mit zwei

ID-Nummern (einmal als

Rechtsanwalt: und einmal als zugelassener

Vertreter) vor dem EUIPO aufzutreten.

Zugelassener

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

»Mandataires
agréés*“

Auf der ,Liste
des Conseils
en  propriété
industrielle”

aufgefiihrte

Personen

Die

besonderen beruflichen Befahigung ab

Befugnis hdngt vom Besitz einer

Nur wer auf der ,,Liste des Conseils en propriété
industrielle® aufgefiihrt ist, die vom INPI mit dem
Hinweis auf die Spezialisierung ,,Marken, Muster
und Modelle“ oder ,,Juriste® gefiihrt wird, besitzt
die erforderliche ,besondere berufliche Befahigung*
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
DPMA — | Rechtsanwalt |,,Rechtsanwalt | Wer den Titel ,Rechtsanwalt“ fihrt, d. h. als
Deutsches Artikel 120 “ Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach deutschem
Patent- und Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
Markenamt nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz und

(Deutschland)

Buchstabe a
UMV /Artikel 78
Absatz 1

somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in

Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten

Buchstabe a befugt.
GGV
Zugelassener |, Patentanwalt |Die Befugnis hangt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

1

besonderen beruflichen Befdahigung ab

Wer den Titel ,,Patentanwalt“ fiihrt, besitzt die
erforderliche ,besondere berufliche Befahigung“
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.

Wer den Titel
»Syndikuspatentanwalt “ (§ 41a Abs. 2 PAO)
fuhrt, besitzt
Personen verfiigen Uber
da

Angestelltenvertreter fiir ihren Arbeitgeber, jedoch

,Patentassessor “ oder

diese Befahigung nicht. Diese

eine eingeschrankte
sie als

Vertretungsbefugnis, lediglich

nicht als zugelassene Vertreter handeln durfen.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
GGE — | Rechtsanwalt |, Aiknyépog” Nur wer den Titel ,,Aiknyopog*“ (oder ,Dikigoros®)
Ministerium Artikel 120 | (Dikigoros) fuhrt, ist nach griechischem Recht zur anwaltlichen
fiir Wirtschaft, Absatz 1 Vertretung vor dem nationalen Amt fir
Infrastruktur, gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
Buchstabe a
Schifffahrt und UMV /Artikel 78 Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
Tourismus der Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
Hellenischen Buchstabe a
Republik GGV
Geschmacksm
. Zugelassener |, eykekpipgévwy | k. A.
uster: Behorde
fiir Vertreter AVTITTIPOCWTTW
. (Marken und |v“
Gewerblichen
Geschmacksm
Rechtsschutz
uster
(OBI) )
. Artikel 120
(Griechenland)
Absatz 2
Buchstabe o]
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
HIPO — | Rechtsanwalt |, Ugyvéd“ Wer den Titel ,Ugyvéd“ fiihrt, d. h. als
Ungarisches Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach ungarischem
Amt fiir Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
geistiges Buchstabe a nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz und
Eigentum UMV /Artikel 78 somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
(Ungarn) Absatz 1 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Buchstabe a befugt.
GGV
Zugelassener |, Hivatasos Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter képviselok“ besonderen beruflichen Befdhigung ab
(Marken  und| s, abadalmi - P P
Geschmacksm ” " Wer den Titel »Szabadalmi ligyvivo
uster) ugyvivo “ (,Patentanwalt*) filhrt, besitzt die erforderliche
(,Patentanwalt®) | \esondere berufliche Befahigung® und ist somit
Artikel 120 befugt, als zugelassener Vertreter vor dem EUIPO
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

aufzutreten.

»Rechtsberater“ oder ,Notare“ sind nicht zur

Vertretung in gewerbliche Schutzrechte
betreffenden Verfahren befugt und kénnen somit
auch nicht in die beim EUIPO gefiihrte Liste der

zugelassenen Vertreter eingetragen werden.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales /
regionales
Amt fiir
geistiges
Eigentum
(Land)

Art des
Vertreters

Nationale

Terminologie

Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
Vertretung von Mandanten in Marken- und

Geschmacksmusterangelegenheiten

Islandisches
Amt
geistiges

far

Eigentum

(Island)

Rechtsanwalt

Artikel 120
Absatz 1
Buchstabe a
UMV /Artikel 78

»Logfraedingu
r
»Logmadur® |
,Héradsdomsl

ogmadur® oder

Wer den Titel ,,Logfraedingur“ (Rechtsanwalt),

»LOogmadur (Rechtsanwalt),
»Héradsdémslogmadur“ (am  Bezirksgericht
zugelassener Rechtsanwalt) oder
,Haestaréttarlogmadur® (am Obersten

Absatz 1 »Haestaréttarl | Gerichtshof zugelassener Rechtsanwalt) fuhrt, d. h.
Buchstabe a 6gmadur als Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
GGV islandischem Recht zur anwaltlichen Vertretung vor
dem nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz
und somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Marken- und  Geschmacksmusterangelegenheiten
befugt.
Zugelassener |,Umbodsmad |Die Vertretung kann von jeder Person
Vertreter ur” wahrgenommen werden,
(Marken  und a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt
Geschmacksm mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder
uster)
b. fiur die das Erfordernis der 5-jahrigen
Artikel 120 Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

berufliche Befdhigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist

Die Vertretung vor dem islandischen Patentamt flr

geistiges Eigentum kann von jeder Person
wahrgenommen werden. Wer die Vertretung vor
dem islandischen Patentamt mindestens funf Jahre
lang ausgelbt hat, ist befugt, als zugelassener

Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten (Option a) .

Dartiber hinaus ist flir Personen, die den Titel
die

Befahigung zur Vertretung vor dem nationalen Amt

,Umbodsmadur fuhren, berufliche
fur gewerblichen Rechtsschutz amtlich festgestellt
worden, so dass das Erfordernis der funfjahrigen
Vertretungstatigkeit fir sie nicht gilt und sie befugt
sind, als zugelassene Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten (Option b) .
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Irisches Amt | Rechtsanwalt |, Barrister” Wer den Titel ,,Barrister” oder ,,Solicitor* flihrt, ist
fur geistiges Artikel 120 oder nach irischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
Eigentum Absatz 1 »Solicitor” vor dem nationalen Amt fir gewerblichen
(Irland) Buchstabe a Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
UMV /Artikel 78 dem EUIPO in Marken- und
Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
Buchstabe a
GGV
Zugelassener |, Registered Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter Trade Mark | besonderen beruflichen Befahigung ab
(Marken und | Agent“
Geschmacksm Wer den Titel ,Registered Trade Mark Agent”
uster) fahrt, besitzt die erforderliche ,besondere berufliche
Befahigung® und ist somit befugt, in
Artikel 120 Markenangelegenheiten als zugelassener Vertreter
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

vor dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
UIBM — | Rechtsanwalt |,,Avvocato* Wer den Titel , Avvocato“ fihrt, d. h. als
Italienisches Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach italienischem
Patent- und Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
Markenamt Buchstabe a nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz und
(Italien) UMV /Artikel 78 somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Absatz 1 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Buchstabe a befugt.
GGV
Zugelassener |,Mandatario Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter abilitato in | besonderen beruflichen Befiahigung ab
(Marken  und | Marchi“ ) ‘ : .
Geschmacksm c onte Personen, die den Titel ,,Consulente in Marchi*
uster) ;\,nons-l‘l‘eneln bzw. /,Consulente in Proprieta Industriale“
archi fihren, besitzen die erforderliche ,besondere
Artikel 120 ,Consulente in | berufliche Befahigung“ und sind somit befugt,
Absatz 2 Proprieta sowohl in Marken- als auch in
Buchstabe ¢ Industriale* Geschmacksmusterangelegenheiten als

UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

zugelassene Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
LRPV — | Zugelassener |,Profesionalai |Die Befugnis hdngt vom Besitz einer
Patentamt der | Vertreter s besonderen beruflichen Befdadhigung ab
Republik (Marken und | patentpilnvarn
. Personen, die den Titel »profesionals
Lettland Geschmacksm | ieks“
patentpilnvarnieks“ (»zugelassener
Lettland uster) ) .
(Lettland) Patentanwalt) fihren und in der vom Patentamt
Artikel 120 gefihrten Liste der zugelassenen Patentanwalte
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

aufgefiihrt sind, sind zur anwaltlichen Vertretung
Amt
Rechtsschutz (und somit auch zur Vertretung vor
dem EUIPO) befugt, und zwar:

vor dem nationalen fur gewerblichen

- in Markenangelegenheiten, wenn sie sich auf das
Gebiet 'des Markenrechts spezialisiert (und eine

besondere Priifung bestanden) haben;

- in Geschmacksmusterangelegenheiten, wenn sie

sich auf das Gebiet des Geschmacksmusterrechts

spezialisiert (und eine besondere Prifung
bestanden) haben.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Amt fiir | Rechtsanwalt |, Rechtsanwalt | Wer den Titel ,,Rechtsanwalt“ fihrt, d. h. als
Volkswirt- Artikel 120 “ Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach dem Recht
schaft = | Absatz 1 von Liechtenstein zur anwaltlichen Vertretung vor

Fachbereich
Immaterialgiite

rrecht

(Liechtenstein)

Buchstabe a
UMV /Artikel 78
Absatz 1

dem nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz
und somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in

Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten

Buchstabe a befugt.
GGV
Zugelassener |,Patentanwalt |[Die Befugnis hdngt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

1

besonderen beruflichen Befdhigung ab

Wer den Titel ,,Patentanwalt“ fiihrt, besitzt die
erforderliche ,besondere berufliche Befahigung“
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Staatliches Rechtsanwalt | ,praktikuojanti | Wer den Titel , Advokatas“ fihrt, ist nach
Patentamt der Artikel 120 |8 teisininkas” |litauischem Recht zur anwaltlichen Vertretung vor
Republik Absatz 1], Advokatas* dem nationalen Amt fir gewerblichen Rechtsschutz
Litauen Buchstabe a und somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
(Litauen) UMV /Artikel 78 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten

Absatz 1
Buchstabe a
GGV

befugt, vorausgesetzt, der Mandant hat seinen
stéandigen Wohnsitz in der EU.

Mandanten ohne standigen Wohnsitz in der EU
durfen nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten

werden, sondern mussen durch einen
zugelassenen Vertreter vertreten sein.
Zugelassener |, Profesionalii|Die Befugnis hadngt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

s atstovai “

»Patentinis

patikétinis“

besonderen beruflichen Befdhigung ab

Wer den Titel ,,Patentinis patikétinis* fihrt, besitzt
die erforderliche ,besondere berufliche Befahigung*
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Abteilung Rechtsanwalt | ,prattikant Wer den Titel ,,Avukat“ oder ,,Prokuratur Legali“
Handel, Artikel 120 legali“ fuhrt, ist nach maltesischem Recht zur anwaltlichen
Direktion Absatz 1], Avukat* oder Vertretung vor dem nationalen Amt fiur
Eintragung Buchstabe a| Prokuratur gewerblichen Rechtsschutz und somit auch zur
gewerblicher UMV /Artikel 78 | Legali® Vertretung vor dem EUIPO in Marken- und
Schutzrechte Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
(Malta) Buchstabe a
GGV
Zugelassener |,rapprezentant |Die Vertretung kann von jeder Person
Vertreter i wahrgenommen werden,
(Marken  und | professjonali® a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt
Geschmacksm mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder
uster)
b.. fur die das Erfordernis der 5-jahrigen
Artikel 120 Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

berufliche Befahigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist

Vor dem maltesischen Amt fiir geistiges Eigentum
konnen alle Juristen, auch Notare, auftreten. Wer
die Vertretung vor dem maltesischen Amt fir
geistiges Eigentum mindestens fiinf Jahre lang
ausgelbt hat, ist befugt, als zugelassener Vertreter

vor dem EUIPO aufzutreten. (Option a).
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
NIPO — | Rechtsanwalt |, Advokat“ und|Personen, die den Titel ,Advokat“ bzw.
Norwegisches Artikel 120 »Advokatfullm |, Advokatfullmektig” fUhren, d. h. als
Amt fiir Absatz 1 ektig Rechtsanwalt zugelassen sind, sind nach

gewerbliche
Rechte

(Norwegen)

Buchstabe a
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe a
GGV

norwegischem Recht zur anwaltlichen Vertretung

vor dem nationalen Amt fiir gewerblichen
Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
dem EUIPO in Marken- und

Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.

Nimmt ein Rechtsanwalt die Vertretung in seiner
Eigenschaft als zugelassener Rechtsanwalt wabhr,
Handelt
Angestellter

braucht er keine Vollmacht. der

Rechtsanwalt jedoch als einer

Gesellschaft, ist eine Vollmacht selbst dann
erforderlich, wenn der Angestellte als Rechtsanwalt

zugelassen ist.

Zugelassener

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

Die

wahrgenommen werden,

Vertretung kann von jeder Person

a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt

mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder

b. fiir die das Erfordernis der 5-jahrigen

Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre

berufliche Befdhigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist

Die Vertretung vor dem norwegischen Amt flr

geistiges Eigentum kann von jeder Person
wahrgenommen werden. Wer die Vertretung vor
dem norwegischen Amt fir geistiges Eigentum
mindestens funf Jahre lang ausgelbt hat, ist
befugt, in Markenangelegenheiten vor dem EUIPO

als Vertreter aufzutreten. (Option a).

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil A Allgemeine Regeln

Seite 141

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1

Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
Polnisches Rechtsanwalt | ,prawnik“ Wer den Titel , Adwokat, radca prawny“ fiihrt, d.
Patentamt Artikel 120 | , Adwokat, h. als Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
(Polen) Absatz 1| radca prawny* polnischem Recht zur anwaltlichen Vertretung in

Buchstabe a

Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten

UMV /Artikel 78 vor dem nationalen Amt fiir gewerblichen
Absatz 1 Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
Buchstabe a dem EUIPO in Marken- und
GGV Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.

Zugelassener |,Zawodowi Die Befugnis hidngt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV)

petnomocnicy

»Rzecznik

Patentowy*“

besonderen beruflichen Befdhigung ab

Wer den Titel ,,Rzecznik Patentowy“ fiihrt (und
auf der vom polnischen Patentamt gefiihrten Liste
ist),

erforderliche ,besondere berufliche Befahigung®

der Patentanwalte aufgefiihrt besitzt die

und ist somit befugt, in Marken- und

Geschmacksmusterangelegenheiten als

zugelassener Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
INPI — | Rechtsanwalt | ,Profissionais |Wer den Titel , Advogado® fiihrt, d. h. als
Nationales Artikel 120 de justica“ Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
Institut fiir Absatz 1| ,,Advogado* portugiesischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
gewerblichen Buchstabe a vor dem nationalen Amt fiir gewerblichen
Rechtsschutz UMV /Artikel 78 Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
Portugal Absatz 1 dem EUIPO in Marken- und
(Portugal) Buchstabe a Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
GGV
Zugelassener |, mandatario Die Vertretung kann von jeder Person
Vertreter autorizado* wahrgenommen werden,
(Marken  und »Agentes da|a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt
Geschmacksm Propiedade mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder
uster) Industral” ugg b.. fur die das Erfordernis der 5-jahrigen
Artikel 120 | ,notary* Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

berufliche Befahigung nach den Vorschriften
des betroffenen Staates amtlich festgestellt

worden ist

Die Vertretung vor dem portugiesischen Nationalen
Institut fir gewerblichen Rechtsschutz kann von
jeder Person wahrgenommen werden. Wer die
Vertretung vor dem portugiesischen Institut fir
gewerblichen Rechtsschutz mindestens finf Jahre
lang ausgelibt hat, ist befugt, als zugelassener

Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten (Option a) .

Dartiber hinaus ist fir Personen, die die Titel
da
»hotary“ fihren, deren berufliche Befahigung zur

»Agentes Propiedade Industrial“ und
Vertretung vor dem portugiesischen Institut flur
gewerblichen Rechtsschutz amtlich festgestellt
worden, so dass das Erfordernis der flinfjahrigen
Vertretungstatigkeit fir sie nicht gilt und sie befugt
sind, als zugelassene Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten (Option b) .
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
OSIM — | Rechtsanwalt |, Avocat“ Wer den Titel ,,Avocat“ fihrt und auch als
Rumanisches Artikel 120 Patentanwalt (IP_attorney) zugelassen und Mitglied
Staatliches Absatz 1 der rumanischen Patentanwaltskammer ist , ist
Amt fiir Buchstabe a nach rumanischem Recht befugt, als Rechtsanwalt
Erfindungen UMV /Artikel 78 vor dem nationalen Amt fir gewerblichen
und Marken Absatz 1 Rechtsschutz aufzutreten, und somit auch zur
(Ruménien) Buchstabe a Vertretung in Marken- und
GGV Geschmacksmusterangelegenheiten  vor  dem
EUIPO befugt.
Zugelassener | ,reprezentantil | Die Befugnis ~ hdngt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV)

or autorizati“

,consilier 1n
proprietate

industriala“

besonderen beruflichen Befdahigung ab

Wer Titel

industriala“ fuhrt (und wiederum Mitglied einer

den »consilier in proprietate

nationalen Kammer ist), besitzt die erforderliche
sbesondere berufliche Befahigung® und ist somit
und

befugt, in Marken-

Geschmacksmusterangelegenheiten als

zugelassener Vertreter vor dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
SKIPO - Amt|Rechtsanwalt |,advokat“ Wer den Titel ,advokat“ fihrt, ist nach
fur den Artikel 120 slowakischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
gewerblichen Absatz 1 vor dem nationalen Amt fir gewerblichen
Rechtsschutz Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
Buchstabe a
der UMV /Artikel 78 dem EUIPO in Marken- und
Slowakischen Absatz 1 Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
Republik Buchstabe a
(Slowakei) GGV
Zugelassener |, Opravneny Die Befugnis hidngt vom Besitz einer
Vertreter zastupca“ besonderen beruflichen Befdahigung ab
(Marken und Patentovy
»ratentovy Wer den Titel ,,Patentovy zastupca“ fiihrt, besitzt
Geschmacksm | _. t «
ster) Zastupca die erforderliche ,besondere berufliche Befihigung*
u
und ist somit befugt, als zugelassener Vertreter vor
Artikel 120 dem EUIPO aufzutreten.
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
SIPO - Slowe- | Rechtsanwalt |, odvetnik* Wer den Titel ,,Odvetnik“ fiihrt, d. h. als
nisches Amt Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
fiir geistiges Absatz 1 slowenischem Recht zur anwaltlichen Vertretung
Eigentum Buchstabe a vor dem nationalen Amt fiir gewerblichen
(Slowenien UMV /Artikel 78 Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
Absatz 1 dem EUIPO in Marken- und
Buchstabe a Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.
GGV
Zugelassener |,Zastopnik za|Die Befugnis hangt vom Besitz einer

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

modele in

znamke*

(Bevollmachtigt

er fur
Geschmacksm
uster und
Marken)

besonderen beruflichen Befdhigung ab

Wer den Titel ,,Zastopnik za modele in znamke*

(Bevollméachtigter  fir . Geschmacksmuster und
Marken) fiihrt, besitzt die erforderliche ,besondere
berufliche Befahigung“ und ist, sofern er in dem
vom slowenischen Amt fir geistiges Eigentum
gefuhrten Bevollmachtigtenregister eingetragen ist,
befugt, als zugelassener Vertreter vor dem EUIPO

aufzutreten.

»Notare“ sind ausdrucklich von der Vertretung
Dritter vor dem slowenischen Amt flr geistiges

Eigentum ausgeschlossen.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil A Allgemeine Regeln

Seite 146

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4770-1-1

Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
OEPM — | Rechtsanwalt |,abogado“ Wer den Titel ,abogado“ fihrt, d. h. als
Spanisches Artikel 120 Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach spanischem
Patent- und Absatz 1 Recht zur anwaltlichen Vertretung vor dem
Markenamt Buchstabe a nationalen Amt fiir gewerblichen Rechtsschutz und
(Spanien) UMV /Artikel 78 somit auch zur Vertretung vor dem EUIPO in
Absatz 1 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Buchstabe a befugt, sofern die vertretene Person ihren Sitz oder
GGV Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des EWR hat. Hat
die vertretene Person keinen Sitz oder Wohnsitz in
einem Mitgliedstaat der EU, darf sie nicht von
einem Rechtsanwalt ( ,abogado®“ ) vertreten
werden, sondern muss sich von einem
zugelassenen Vertreter, der den Titel ,,Agente
Oficial de la Propiedad Industrial “ * fiihrt,
vertreten lassen.
*21.10.2021 -~ Das spanische Recht in diesem
Bereich wird derzeit Uberprift. Siehe
Gesetzesentwurf ( , Anteproyecto de Ley de
modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Disefio Industrial, y la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. “)
Es ist mdglich, gleichzeitig ,abogado“ und
»Agente Oficial de la Propiedad Industrial”“ zu
sein.
Zugelassener |,Representant |Die Vertretung kann von jeder Person
Vertreter e autorizado“ | wahrgenommen werden,
(Marken  und »Agente a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt
Geschmacksm Oficial de la|mindestens fiinf Jahre lang ausgeiibt hat oder
ster) Propiedad b. fiir die das Erfordernis der 5-jahrigen
Artikel 120 | Industrial® Vertretungstéatigkeit nicht gilt, weil ihre
Absatz 2 berufliche Befdhigung nach den Vorschriften
Buchstabe _c des betroffenen Staates amtlich festgestellt
UMV /Artikel 78 worden ist
Absatz 1
Buchstabe b Die Vertretung in Marken- und
GGV Geschmacksmusterangelegenheiten  vor  dem

Prifungsrichtlinie

n vor dem Amt, T|
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nationalen Amt fir gewerblichen Rechtsschutz
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / Art des Nationale Befugnisse/Besondere Regeln fiir die
regionales Vertreters Terminologie Vertretung von Mandanten in Marken- und
Amt fiir Geschmacksmusterangelegenheiten
geistiges
Eigentum
(Land)
PRV — Schwe- | Rechtsanwalt |, juridisk Wer den Titel ,,Advokat“ fihrt, d. h. als
disches Artikel 120 person‘ Rechtsanwalt zugelassen ist, ist nach
Patent- und Absatz 1], Advokat® schwedischem Recht zur anwaltlichen Vertretung

Registrierungs

amt

(Schweden)

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil A Allgemeine Regeln

Buchstabe a
UMYV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe a
GGV

Amt
Rechtsschutz und somit auch zur Vertretung vor
EUIPO in

Geschmacksmusterangelegenheiten befugt.

vor dem nationalen fur gewerblichen

dem Marken- und

Zugelassener

Vertreter
(Marken und
Geschmacksm
uster)

Artikel 120
Absatz 2

Buchstabe c
UMV /Artikel 78
Absatz 1
Buchstabe b
GGV

,Auktoriserat

ombud*

»Patentombud

Die

wahrgenommen werden,

Vertretung kann von jeder Person

a. die die Vertretung vor dem nationalen Amt

mindestens flinf Jahre lang ausgelibt hat oder

b.. far

Vertretungstatigkeit nicht gilt, weil ihre berufliche

die das Erfordernis der 5-jahrigen

Befahigung nach den Vorschriften des betroffenen
Staates amtlich festgestellt worden ist

Die

Geschmacksmusterangelegenheiten

Vertretung in Marken- und

vor dem

schwedischen Patent- und Registrierungsamt kann
von jeder Person wahrgenommen werden Wer die
Vertretung vor dem schwedischen Patent- und
Registrierungsamt mindestens finf Jahre lang
ausgelbt hat, ist befugt, als zugelassener Vertreter

vor dem EUIPO aufzutreten ( Option a )

Dartiber hinaus ist flir Personen, die den Titel
»Patentombud® fiihren, die berufliche Befahigung
zur Vertretung vor dem schwedischen Patent- und
und

Registrierungsamt in Marken-

Geschmacksmusterangelegenheiten amtlich

festgestellt worden, so dass das Erfordernis der
funfjdhrigen Vertretungstatigkeit fur sie nicht gilt
und sie befugt sind, als zugelassene Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten ( Option b ).
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Anlage 2

Aus der folgenden Liste gehen die Lander hervor, in denen Personen, die nur in
Geschmacksmusterangelegenheiten vertretungsbefugt sind, tber einen besonderen
Titel verfigen. In Landern, die nicht in der Liste aufgefuhrt sind, deckt die relevante
Berechtigung auch Markenangelegenheiten, und der jeweilige Vertreter wirde nicht in
der besonderen Geschmacksmusterliste geflihrt werden.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte un

d berufsmaRige Vertretung

Nationales / regionales Biiro
fiir geistiges Eigentum
(Land)

Nationale Terminologie

Zugelassener Vertreter
(ausschlieBlich
Geschmacksmuster)
Artikel 78 Absatz 4
Buchstabe c GGV

PRH - Finnisches Patent- und

Registrierungsamt

(Finnland)

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Tj

,Mallioikeusasiamies*

eil A Allgemeine Regeln

Die Vertretung kann von jeder
Person wahrgenommen

werden,

a. die die Vertretung vor dem
Amt
funf Jahre lang ausgeiibt hat

nationalen mindestens

oder

b. fiir die das Erfordernis der 5-
jahrigen  Vertretungstatigkeit
nicht gilt, weil ihre berufliche
den

Befahigung nach

Vorschriften des betroffenen

Staates amtlich festgestellt
worden ist
Die Vertretung in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten vor dem nationalen Amt flr
gewerblichen Rechtsschutz kann
natlrlichen  oder

von jeder

juristischen Person
wahrgenommen werden Wer die
Vertretung vor dem nationalen
Amt fur

Rechtsschutz

gewerblichen
funf

lang ausgelbt hat, ist

mindestens
Jahre
befugt, als zugelassener Vertreter
vor dem EUIPO aufzutreten
(Option a).

die den Titel

»Mallioikeusasiamies*

Fir Personen,
fUhren,
ist die berufliche Befahigung zur
Vertretung vor dem finnischen
Patent- und Registrierungsamt in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten amtlich festgestellt worden,
so dass das Erfordernis der
funfijahrigen Vertretungstatigkeit
fur sie nicht gilt und sie befugt

sind, als zugelassene Vertreter

vor dem EUIPO aufRitefe?
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / regionales Biiro
fiir geistiges Eigentum
(Land)

Nationale Terminologie

Zugelassener Vertreter
(ausschlieBlich
Geschmacksmuster)
Artikel 78 Absatz 4
Buchstabe c GGV

Irisches Amt fiir geistiges

Eigentum

(Irland)

»Registered Patent Agents“

Die Befugnis hiangt vom Besitz
einer besonderen beruflichen

Befahigung ab

Nur wer den Titel ,,Registered
Patent Agent“ fiihrt, besitzt die
erforderliche ,besondere
berufliche Befahigung“ und ist
somit befugt, in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.

UiBM -
und Markenamt

Italienisches Patent-

(Italien)

,Consulente in brevetti“

Die Befugnis hdangt vom Besitz
einer besonderen beruflichen
Befahigung ab

Wer den Titel ,,Consulente in

brevetti“ fuhrt, besitzt die

erforderliche .besondere
berufliche Befahigung“ und ist
somit befugt, ausschlieBlich in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung

Nationales / regionales Biiro
fiir geistiges Eigentum
(Land)

Nationale Terminologie

Zugelassener Vertreter
(ausschlieBlich
Geschmacksmuster)
Artikel 78 Absatz 4
Buchstabe c GGV

LRPV - Patentamt der Republik
Lettland

(Lettland)

,Patentpilnvarotais

dizainparaugu lietas*

Die Befugnis hdangt vom Besitz
einer besonderen beruflichen

Befahigung ab

Wer den Titel
»Patentpilnvarotais
dizainparaugu lietas“ fihrt,

besitzt die erforderliche

,besondere berufliche
Befahigung® und ist somit befugt,
ausschlieBlich in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten als zugelassener Vertreter vor
dem EUIPO aufzutreten.
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Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte un

d berufsmaRige Vertretung

Nationales / regionales Biiro
fiir geistiges Eigentum
(Land)

Nationale Terminologie

Zugelassener Vertreter
(ausschlieBlich
Geschmacksmuster)
Artikel 78 Absatz 4
Buchstabe c GGV

PRV - Schwedisches Patent-

und Registrierungsamt

(Schweden)

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Tj

,varumaerkesombud*

eil A Allgemeine Regeln

Die Vertretung kann von jeder
Person wahrgenommen

werden,

a. die die Vertretung vor dem
Amt
funf Jahre lang ausgeiibt hat

nationalen mindestens

oder

b. fiir die das Erfordernis der 5-
jahrigen  Vertretungstatigkeit
nicht gilt, weil ihre berufliche
den

Befahigung nach

Vorschriften des betroffenen

Staates amtlich festgestellt
worden ist
Die Vertretung in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten vor dem schwedischen

Patent- und Registrierungsamt
Person
Nur

wenn die betreffende Person die

kann von jeder

wahrgenommen  werden.
Vertretung vor dem

schwedischen Patent- und
Registrierungsamt fiinf Jahre lang
ausgeulbt hat, ist sie befugt, als
zugelassener Vertreter vor dem

EUIPO aufzutreten (Option a).

die den Titel

,varumaerkesombud“

Fir Personen,
fuhren,

ist die berufliche Befahigung zur

Vertretung vor dem
schwedischen Patent- und
Registrierungsamt in

Geschmacksmusterangelegenhei

ten amtlich festgestellt worden,
so dass das Erfordernis der
funfijahrigen Vertretungstatigkeit
fur sie nicht gilt und sie befugt

sind, als zugelassene Vertreter

vor dem EUIPO aufRitedr?d
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Abschnitt 6 Widerruf von Entscheidungen und Loschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie

Berichtigung von Fehlern
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Abschnitt 6 Widerruf von Entscheidungen und Loschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie

Berichtigung von Fehlern

1 Widerruf von Entscheidungen und Loschung von
Registereintragungen

Artikel 103 UMV

Artikel 70 DVUM

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Entscheidung des Amtes widerrufen
oder eine Eintragung im Register geléscht werden. Dieser Teil der Richtlinien befasst
sich mit den praktischen Aspekten des Widerrufs/der Ldschung geman
Artikel 103 UMV; er findet keine Anwendung auf eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Das Widerrufsverfahren kann entweder auf Betreiben eines der Verfahrensbeteiligten
oder vom Amt von Amts wegen eingeleitet werden.

Eine Entscheidung kann nur durch eine andere Entscheidung widerrufen werden. Dies
gilt auch fir die Léschung von Eintragungen im Register.

1.1 Offensichtlich dem Amt anzulastende Fehler

Eine Entscheidung muss widerrufen oder eine Registereintragung geldscht werden,
wenn sie mit einem offensichtlich dem Amt anzulastenden Fehler behaftet ist. Von
einem solchen offensichtlich ,dem Amt anzulastenden Fehler” ist dem Wortlaut nach
sowohl bei einem wesentlichen Verfahrensmangel als auch bei einer offenkundigen
Verdrehung des Sachverhalts auszugehen. Nicht eingeschlossen sind hingegen
inhaltliche Fehler, bei denen ein Widerruf nicht méglich ist.

Eine Entscheidung/Eintragung enthalt einen offensichtlichen Fehler, wenn wahrend des
Verfahrens ein Fehler begangen wurde (dies trifft Gblicherweise dann zu, wenn ein
Verfahrensschritt ausgelassen wurde) oder wenn die Entscheidung/Eintragung eine
Verfahrenshandlung der Verfahrensbeteiligten nicht beriicksichtigt. Eine Entscheidung/
Eintragung ist inkorrekt, wenn das in den Verordnungen geregelte Verfahren nicht
korrekt eingehalten wurde.

Nachstehend eine nicht erschépfende Auflistung von Beispielen offensichtlicher Fehler,
die einen Widerruf verlangen.

® Die Unionsmarke wird eingetragen, obwohl sie zuvor zurickgenommen wurde.

® Der Widerspruch wurde als zulassig erklart, obwohl einige Zulassigkeitskriterien
nicht erfullt waren (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649).

® Die Unionsmarke wird eingetragen, obwohl die Anmeldegebuhren nicht oder nicht
vollstandig entrichtet wurden.

® Die Unionsmarke wird trotz eines erfolgreichen Widerspruchs eingetragen.

® Die Zurickweisung der Unionsmarke wegen absoluter Eintragungshindernisse wird
vor Ablauf der Frist mitgeteilt, die dem Anmelder zur Einreichung einer
Gegenstellungnahme eingeraumt wurde, oder unter Missachtung der vom Anmelder
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fristgerecht eingereichten Stellungnahme. (Hat der Anmelder seine Stellungnahme
fristgerecht vorgelegt, kann der Prufer mit der Bearbeitung der Anmeldung
fortfahren und beispielsweise eine Entscheidung erlassen; er muss nicht den Ablauf
der im Beanstandungsschreiben festgelegten Frist abwarten).

® Die Unionsmarke wird unter Missachtung eines giltigen Antrags des Anmelders auf
Einreichung von Nachweisen der erlangten Unterscheidungskraft (Artikel 7
Absatz 3 UMV) wegen absoluter Eintragungshindernisse zuriickgewiesen.

® Die Unionsmarke wird wegen absoluter Eintragungshindernisse unter Missachtung
ordnungsgemaly eingereichter Nachweise der erworbenen Unterscheidungskraft
zurickgewiesen.

® Die Unionsmarke wird von der Widerspruchsabteilung unter Missachtung eines nicht
bearbeiteten Antrags auf Nachweis der Benutzung oder ohne Befassung mit dem
Thema Nachweis der Benutzung zuriickgewiesen.

® Die Unionsmarke wird trotz eines anhangigen Widerspruchs eingetragen.

® Der Widerspruch wird wegen fehlender Nachweise der Benutzung zurlickgewiesen,
allerdings
o war dem Widersprechenden keine ausdriickliche Frist fir die Einreichung eines

Nachweises der Benutzung eingeraumt worden;
o war der Nachweis der Benutzung rechtzeitig eingereicht, jedoch Ubersehen
worden.

® Die Entscheidung Uber den Widerspruch erging, wahrend das Verfahren ausgesetzt
oder unterbrochen war oder, eher allgemein, eine Frist, die einem der
Verfahrensbeteiligten gesetzt worden war, noch lief.

e Jede Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor (eine Stellungnahme wurde
an den anderen Beteiligten nicht weitergeleitet, obwohl diesem Beteiligten im
Einklang mit der Verordnung oder der Praxis des Amtes eine Frist fur eine
Gegenstellungnahme hatte eingeraumt werden mussen).

® Beim SchlieRen einer Akte aufgrund einer Einschrankung der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung ‘oder einer Rlicknahme hat das Amt eine
Kostenentscheidung erlassen und dabei eine Einigung Uber die Kosten zwischen
den beiden Beteiligten Ubersehen, die zu dem Zeitpunkt bereits zu den Akten
genommen war.

e Eine Ubertragung = des Eigentums wurde trotz fehlenden Nachweises der
Ubertragung in das Register eingetragen.

Es ist unerheblich, ob diese Fehler auf menschliches Versagen oder auf
Funktionsstorungen eines IT-Tools zurtickzufihren sind oder nicht.

Der Widerruf einer Entscheidung oder die Loschung einer Registereintragung hat auf
jeden Fall zur Folge, dass die Entscheidung bzw. Eintragung als nie erfolgt gilt. Die
Akte kehrt auf die Verfahrensstufe zurlick, auf der sie sich vor der fehlerhaften
Entscheidung oder Eintragung befand.
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1.2 Wer entscheidet liber einen Widerruf bzw. eine Léschung?

Entscheidungen Uber einen Widerruf bzw. eine Loschung werden von der
Hauptabteilung oder der Dienststelle getroffen, die die Eintragung vorgenommen oder
die Entscheidung erlassen hat; diese Entscheidungen kdénnen gemaf} Artikel 66
Absatz 2 UMV mit einer Beschwerde angefochten werden.

1.3 Prozedurale Aspekte
1.3.1 Beurteilung

Das Amt hat erstens zu Uberpriifen, ob die Entscheidung oder Eintragung offensichtlich
mit einem Fehler behaftet ist, zweitens, ob seit der Mitteilung der Entscheidung oder
der Registereintragung mehr als ein Jahr vergangen ist, und drittens, ob gegen die
Entscheidung/Registereintragung Beschwerde eingelegt wurde.

1. Art des Fehlers: Es ist zu Uberprifen, ob die Entscheidung/Eintragung offensichtlich
mit einem Fehler behaftet ist. Nahere Informationen hierzu oben unter Abschnitt 1.1.

2. Ein Jahr: Zunachst ist festzustellen, ob seit der Mitteilung UGber die Entscheidung
oder der Eintragung in das Register mehr ein Jahr vergangen ist.
In Artikel 103 Absatz 2 UMV heil3t es, dass der Widerruf oder die Léschung binnen
eines Jahres ab dem Datum des Erlasses der fehlerhaften Entscheidung oder der
fehlerhaften Eintragung in das Register nach Anhérung der Verfahrensbeteiligten
sowie etwaiger Inhaber der Rechte an der betreffenden Unionsmarke, die im
Register eingetragen sind, erfolgen muss. Der Widerruf oder die Léschung gilt ab
dem Tag der Mitteilung Uber die Léschung oder den Widerruf als wirksam,
ungeachtet einer moglichen Beschwerde.

Da ein Widerruf bzw. eine Léschung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr mdglich
ist, werden alle Antrage auf Widerruf bzw. Léschung, die nach dieser Frist eingehen,
als unzuldssig abgewiesen. Auch wenn ein Antrag innerhalb dieser Frist
eingegangen ist, werden nach Ablauf der Einjahresfrist alle anhangigen Widerrufs-
und Léschungsverfahren eingestellt, und der Antrag wird abgelehnt. Dabei ist
unerheblich, warum das Widerrufs- bzw. Léschungsverfahren nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden konnte. Angesichts dieser festgelegten und fairen
Ausschlussfrist missen die durch die Entscheidung beschwerten Beteiligten das
Amt unverziglich Uber den offensichtlichen Fehler in Kenntnis setzen,
insbesondere, wenn noch eine beteiligte Gegenpartei angehdrt werden muss.
Ungeachtet der Zeit, die bis zum Ablauf der Einjahresfrist noch bleibt, leitet das Amt
in jedem Fall das Widerrufs- bzw. Léschungsverfahren ein, wenn es von einem
offensichtlichen zu berichtigenden Fehler Kenntnis erlangt, und bemuht sich nach
besten Kraften, ein sachdienliches Verfahren zu fuhren und fristgerecht
abzuschlief3en.
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3. Entscheidung/Eintragung, gegen die eine Beschwerde anhingig ist: Eine
Beschwerde gegen eine Entscheidung, die mit einem offensichtlichen Fehler
behaftet ist, steht einem Widerruf nicht entgegen. Gemal Artikel 103 Absatz 4 UMV
wird das Beschwerdeverfahren gegenstandslos, wenn das Amt die mit einem Fehler
behaftete Entscheidung widerruft. Die fur die Entscheidung Uber den Widerruf
zustandige Stelle setzt die Beschwerdekammern unverzuglich Uber ihre Absicht in
Kenntnis, einen Widerruf bzw. eine Ldschung vorzunehmen, sowie Uber das
Ergebnis seiner Beratungen (d. h. die Absicht zu widerrufen und die abschlieRende
Entscheidung Uber den Widerruf).

1.3.2 Unterscheidung zwischen einem oder mehreren betroffenen
Beteiligten

Das Verfahren in Fallen, in denen nur ein Beteiligter betroffen ist, ist unten unter
Absatz 1.3.2.1 beschrieben. Beispiele hierfir sind Falle, in denen das Amt
Stellungnahmen von Dritten erhalt, die Anlass zu ernsthaften Zweifeln geben, die
Anmeldung einer Unionsmarke aber nicht blockiert wird, sondern das Verfahren bis zur
Eintragung weiterlauft, oder in denen eine Anmeldung einer Unionsmarke eingetragen
wird, obwohl die Anmeldegeblhr nicht entrichtet wurde.

Fehler, die auf den nicht korrekten Umgang mit den Akten nach Erlass einer
Entscheidung zuruckzufihren sind, wenn beispielsweise eine
Unionsmarkenanmeldung eingetragen = wird, -obwohl sie wegen absoluter
Eintragungshindernisse zurickgewiesen wurde, berthren nur eine Partei, namlich den
Anmelder.

Sollte der Widerruf einer Entscheidung vermutlich mehr als nur einen Beteiligten
betreffen, ist das unten unter Absatz 1.3.2.2 geschilderte Verfahren einzuhalten. So ist
z. B. vom Widerruf einer Entscheidung in einem Widerspruchsverfahren, in dem das
Amt einen Antrag auf Nachweis der Benutzung tUbersehen hat, mehr als ein Beteiligter
betroffen.

Bei Fehlern, die auf den nicht korrekten Umgang mit den Akten nach einer
Widerspruchsentscheidung zurickzufihren sind, wenn beispielsweise die Anmeldung
einer Unionsmarke in ihrer Gesamtheit zurlickgewiesen, aber dennoch eingetragen
wird, wird davon ausgegangen, dass sowohl der Anmelder als auch der
Widersprechende betroffen sind.

Bei Fehlern im Zusammenhang mit der Ubertragung der Eigentumsrechte ist auch
mehr als ein Beteiligter betroffen. Obwohl das Eintragungsverfahren im Wesentlichen
ein Ex-parte-Verfahren ist, stellt das Amt fiir den Zweck des Verfahrens zur Léschung
der fehlerhaften Eintragung fest, ob mehr als ein Beteiligter betroffen ist, namlich der
neue Inhaber, der alte Inhaber und der Dritte, der eigentlich in das Register hatte
eingetragen werden mussen.

1.3.2.1 Verfahren, wenn nur ein Beteiligter betroffen ist

Vom Amt festgestellter Fehler
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Findet das Amt selber heraus, dass ein Fehler begangen wurde, unterrichtet es den
Beteiligten Uber seine Absicht, die Entscheidung zu widerrufen/die Eintragung zu
I6schen und setzt fir die Abgabe einer Stellungnahme eine Frist von einem Monat. In
dem Schreiben sind die Grinde fir den Widerruf/die Léschung anzugeben.

Stimmt der Beteiligte zu oder reicht er keine Stellungnahme ein, widerruft das Amt die
Entscheidung bzw. 16scht das Amt die Eintragung.

Stimmt der Beteiligte dem Widerruf/der Ldschung nicht zu, muss eine formelle
Entscheidung ergehen, die den ublichen Anforderungen zu genigen hat, wie sie in den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf,
Abschnitt 6 niedergelegt sind.

Von einem betroffenen Beteiligten gemeldeter Fehler

Setzt der von dem Fehler benachteiligte Beteiligte das Amt schriftlich Gber den Fehler
in Kenntnis, muss von ihm keine Stellungnahme eingeholt werden. In derartigen Fallen
ist zu bestimmen, ob der Widerruf/die Léschung gerechtfertigt und moglich ist. Ist dies
der Fall, wird die Entscheidung widerrufen bzw. die Eintragung in das Register
geléscht. Befindet das Amt, dass es keinen Grund fir einen Widerruf bzw. eine
Léschung gibt, oder ist ein Widerruf bzw. eine Loschung nicht mehr moglich, teilt es
dem Beteiligten seine Entscheidung unter Angabe der Grinde mit.

1.3.2.2 Verfahren, wenn mehr als ein Beteiligter betroffen ist

Vom Amt festgestellter Fehler

Findet das Amt selber heraus, dass ein Fehler begangen wurde, unterrichtet es beide
Beteiligte Uber seine Absicht, die Entscheidung zu widerrufen/die Eintragung zu
I6schen und setzt flr Stellungnahmen eine Frist von einem Monat.

Stimmen die Beteiligten zu oder reichen sie keine Gegenstellungnahme ein, widerruft
das Amt die Entscheidung bzw. I6scht die Eintragung.

Stimmt der von dem Fehler begunstigte Beteiligte dem Widerruf/der Loschung nicht zu,
muss eine formelle Entscheidung ergehen, die den Ublichen Anforderungen zu
genligen hat, ‘wie sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2,
Allgemeiner Verfahrensablauf, Absatz 6 niedergelegt sind. Eine Anhérung des von dem
Fehler benachteiligten Beteiligten ist nicht erforderlich, wenn das Amt eine
Entscheidung zu dessen Gunsten trifft.

Von einem der Beteiligten gemeldeter Fehler

Setzt der von einem Fehler benachteiligte Beteiligte das Amt schriftlich von dem Fehler
in Kenntnis, ist zu bestimmen, ob der Widerruf/die Léschung gerechtfertigt und méglich
ist. Ist dies der Fall, teilt das Amt dem Beteiligten, der durch den Fehler begunstigt
wurde (dem anderen Beteiligten), seine Absicht mit, die Entscheidung zu
widerrufen/die Eintragung zu léschen und setzt fur Stellungnahmen eine Frist von
einem Monat (auRerdem sendet es dem ersten Beteiligten zu dessen Information eine
Kopie dieses Schreibens zu).
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Stimmt der andere Beteiligte zu oder reicht er keine Gegenstellungnahme ein, widerruft
das Amt die Entscheidung bzw. I16scht die Eintragung.

Stimmt der andere Beteiligte dem Widerruf/der Loschung nicht zu, muss eine formelle
Entscheidung ergehen, die den ublichen Anforderungen zu genigen hat, wie sie in den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf,
Abschnitt 6 niedergelegt sind. Eine Anhérung des von dem Fehler benachteiligten
Beteiligten (des ersten Beteiligten) ist nicht erforderlich, wenn das Amt eine
Entscheidung zu dessen Gunsten trifft.

Wenn beispielsweise ein Widersprechender, dessen Widerspruch stattgegeben wurde,
worauf die Anmeldung einer Unionsmarke zuriickgewiesen wurde, dem Amt mitteilt,
das die Unionsmarkenanmeldung trotzdem eingetragen wurde, muss der Anmelder
informiert und ihm Gelegenheit zur Einreichung einer Stellungnahme eingeraumt
werden. Die Eintragung wird dann geléscht, und zwar unabhangig davon, ob der
Anmelder zustimmt oder nicht antwortet.

Setzt der von dem Fehler beglinstigte Beteiligte das Amt schriftlich von dem Fehler in
Kenntnis, ist zu bestimmen, ob der Widerruf/die Léschung gerechtfertigt und méglich
ist. Ist dies der Fall, muss der durch den Fehler benachteiligte Beteiligte entsprechend
in Kenntnis gesetzt werden. Da der Widerruf/die Ldschung einen Vorteil fur ihn
bedeutet, kann gleichzeitig mit dem Versand des Schreibens (an beide Beteiligte) die
Entscheidung widerrufen bzw. die Eintragung geléscht werden. Es muss keine
Stellungnahme von dem durch den Fehler begunstigten Beteiligten eingeholt werden,
da sein Schreiben, mit dem er das Amt Uber den Fehler unterrichtet, als seine
Zustimmung zum Widerruf/zur Léschung aufgefasst werden kann. Ebenso ist eine
Anhdérung des von dem Fehler benachteiligten Beteiligten nicht erforderlich, da die
Entscheidung zu dessen Gunsten ausfallt.

Wenn beispielsweise ein Anmelder das Amt daruber informiert, dass seine
Unionsmarkenanmeldung eingetragen wurde, obwohl sie im Rahmen einer
Widerspruchsentscheidung zurtckgewiesen wurde, muss die Eintragung im Register
geléscht werden. Eine Anhérung des Anmelders (der von dem Fehler beglnstigt
wurde) oder des Widersprechenden (der von dem Fehler benachteiligt wurde) ist nicht
erforderlich.

Ist ein Widerruf oder eine Loéschung rechtskraftig geworden, muss er/sie veréffentlicht
werden, sofern bereits eine falsche Registereintragung verdffentlicht worden ist.

Kommt das Amt trotz der Informationen, die es von einem der Beteiligten erhalten hat,
zu dem Schluss, dass keine Grunde fur den Widerruf einer Entscheidung/die Léschung
einer Eintragung vorliegen, oder ist ein Widerruf bzw. eine Ldschung nicht mehr
moglich, teilt es den Beteiligten seine Entscheidung unter Angabe der Griinde mit (und
Ubersendet den urspriinglichen Antrag an den anderen Beteiligten zur Information).
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2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und
anderen Mitteilungen

Artikel 102 Absatz 1 UMV

21 Berichtigung von sprachlichen Fehlern,
Transkriptionsfehlern und offensichtlichen Versehen in
Entscheidungen

211 Allgemeine Anmerkungen

Artikel 102 Absatz 1 UMV besagt: ,Das Amt berichtigt sprachliche Fehler oder
Transkriptionsfehler und offensichtliche Versehen in seinen Entscheidungen [...]*
(Hervorhebungen hinzugefiigt).

Der Unterschied zwischen einem Widerruf gemaf Artikel 103 UMV und einer
Berichtigung gemaf Artikel 102 Absatz 1 UMV besteht darin, dass mit dem Widerruf
eine Entscheidung aufgehoben wird, wahrend die Berichtigung von Fehlern die
Gultigkeit der Entscheidung nicht berihrt und keine neue Beschwerdefrist erdffnet
(28/05/2020, T-724/18 und T-184/19, AUREA BIOLABS (Bildmarke) / Aurea et al.,
EU:T:2020:227, § 28).

2.1.2 Prozedurale Aspekte

2.1.21 Frist

Da es keine Frist fir die Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Transkriptionsfehlern
und offensichtlichen Versehen in Entscheidungen gibt, kdnnen solche Berichtigungen
jederzeit vorgenommen werden.

21.2.2 Beurteilung

Es ist zu prufen, ob es sich bei dem zu berichtigenden Fehler um einen sprachlichen
Fehler, einen Schreibfehler oder ein offensichtliches Versehen handelt.

Berichtigungen gemafl Artikel 102 Absatz 1 UMV sind daher auf offensichtliche
Formfehler beschrankt, die sich lediglich auf die Form der Entscheidung, nicht jedoch
auf ihren Umfang oder ihre Substanz auswirken. Dies gilt flir Fehler, die so
offensichtlich sind, dass auller dem korrigierten Wortlaut keine andere Formulierung
gemeint sein kann, und fir Fehler, die nicht die Ungultigkeit oder Aufhebung der
betroffenen Entscheidung rechtfertigen. Dies schlieRt Fehler ein, die in einer
Entscheidung, die anderweitig koharent und eindeutig ist, offensichtliche unpassende
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Elemente darstellen (28/05/2020, T-724/18 und T-184/19, AUREA BIOLABS
(Bildmarke) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34).

Selbst der Inhalt einer Entscheidung kann berichtigt werden, wenn keine andere
Formulierung als die sich aus der Berichtigung ergebende beabsichtigt worden ware.

Der Erlass einer Widerrufsentscheidung ist hingegen mit Fehlern begrindet, die es
nicht ermdglichen, den Tenor der erlassenen Entscheidung ohne neue Analyse
aufrechtzuerhalten. Dies trifft auf Fehler zu, die die Kostenentscheidung, den Anspruch
auf rechtliches Gehor oder die Begrindungspflicht betreffen (28/05/2020, T-724/18 und
T-184/19, AUREA BIOLABS (Bildmarke) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30).

Die Art der Fehler und Versehen, die gemafl Artikel 102 UMV berichtigt werden
konnen, bedeutet, dass eine Beschwerde gegen eine Entscheidung kein Hindernis fir
die Berichtigung der Entscheidung durch die Stelle, die die Entscheidung in erster
Instanz erlassen hat, darstellt. Die zustandige Stelle setzt die Beschwerdekammern
dennoch unverzuglich Uber ihre Absicht in Kenntnis, eine Berichtigung vorzunehmen,
sowie Uber das Ergebnis seiner Beratungen (d. h. etwaige Berichtigungen), damit dies
im Beschwerdeverfahren bericksichtigt werden kann.

2.1.2.3 Verfahren

Sprachliche  Fehler, Transkriptionsfehler und = offensichtliche Versehen in
Entscheidungen werden durch den Versand eines Korrigendums an den/die
betroffenen Beteiligten berichtigt. Im Anschreiben sind die Korrekturen kurz zu
erlautern.

Nachdem die Berichtigung vorgenommen worden ist, sorgt das Amt dafiir, dass die
Anderungen auch in die Entscheidungen eingehen, die in der Datenbank des Amtes
veroffentlicht sind.

Das Datum der Entscheidung ‘a@ndert sich durch die Berichtigung nicht. Damit
bleibt auch die Frist fur die Einlegung einer Beschwerde unberiihrt.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Mitteilungen, die nicht
Entscheidungen betreffen

Fehler in Mitteilungen, die nicht Entscheidungen betreffen, kdnnen durch Versenden
einer berichtigten Mitteilung mit dem Hinweis behoben werden, dass die zweite
Mitteilung an die Stelle der ersten tritt und diese aufhebt.
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Berichtigung von Fehlern

3 Berichtigung von technischen Fehlern bei der
Eintragung einer Marke oder der Veroffentlichung der
Eintragung

Artikel 44, 102, 111 und 116 UMV

Artikel 44 Absatz 1 UMV besagt, dass Unionsmarkenanmeldungen, die nicht wegen
absoluter Eintragungshindernisse zurlickgewiesen wurden, verdffentlicht werden
mussen.

Gegenstand von Artikel 44 Absatze 3 und 4 UMV ist die Berichtigung von Fehlern und
Irrtimern bei der Veroffentlichung der Anmeldung.

Gegenstand von Artikel 102 UMV sind Fehler und Irrtimer bei der Eintragung einer
Unionsmarke oder einer Registereintragung gemal Artikel 111 Absatze 2 und 3 UMV
oder einem Beschluss des Exekutivdirektors nach Artikel 111 Absatz 4 UMV, sowie
Fehler bei der Veroffentlichung dieser Registereintrage.

Der Hauptunterschied zwischen der Berichtigung einer Registereintragung gemaf
Artikel 102 UMV und der Léschung eines Registereintrags gemal Artikel 103 UMV
liegt darin, dass erstere sich nur auf einen Teil der Veroffentlichung bezieht, wahrend
letztere den Registereintrag insgesamt I6scht.

Liegt ein dem Amt anzulastender Fehler vor, so berichtigt das Amt den Fehler
entweder von Amts wegen (wenn das Amt den Fehler eigenstandig bemerkt hat) oder
auf Antrag des Markeninhabers.

Berichtigungen von Fehlern in Anmeldungen von Unionsmarken, die keine erneute
Veroéffentlichung der Anmeldung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in
Abschnitt B.2 des Blatts fur Unionsmarken verdffentlicht. Berichtigungen gemaf
Artikel 44 Absatze 3 und 4 UMV, die eine erneute Veroffentlichung der Anmeldung zu
Widerspruchszwecken erfordern, werden in Abschnitt A.2 verdffentlicht. Eine erneute
Veroéffentlichung ist jedoch nur erforderlich, wenn in der urspriinglichen Veréffentlichung
ein eingeschrankteres Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen veroffentlicht
wurde. Weitere Informationen zu den Auswirkungen einer erneuten Veroffentlichung
auf ein anhangiges Widerspruchsverfahren finden Sie in den Richtlinien, Teil C
Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Abschnitt 7.1.2.

Der/die betroffene(n) Beteiligte(n) wird/werden in allen Fallen Uber die Berichtigungen
unterrichtet.

Nachstehend einige Beispiele von Fehlern, die berichtigt werden kénnen
(Artikel 102 UMV).

® Die Unionsmarke wurde fiir eine Klasse weniger als angemeldet eingetragen.

e Es wurde das Zeichen ,x“ angemeldet, in der Verdffentlichung wird aber das
Zeichen ,y* genannt, oder das veroffentlichte Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen ist inkorrekt.

® Die Unionsmarke wurde ohne Berlcksichtigung einer Einschrankung eingetragen.
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Berichtigung von Fehlern

Berichtigungen von Fehlern in eingetragenen Unionsmarken, die keine erneute
Veroffentlichung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in Abschnitt B.4.2 des
Blatts flir Unionsmarken veroffentlicht. Berichtigungen gemaf Artikel 102 UMV, die
eine erneute Verdffentlichung eines Teils der Anmeldung zu Widerspruchszwecken
erfordern, werden in Unterabschnitt A.2.1.2 veroffentlicht.

Eine erneute Veroffentlichung zu Widerspruchszwecken ist immer dann erforderlich,
wenn eine Berichtigung eine Anderung der Wiedergabe der Marke oder eine
Erweiterung des Dbereits verdffentlichten Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen mit sich bringt. Bei anderen Arten der Berichtigung ist Uber die
erneute Veroffentlichung fallweise zu entscheiden.

Berichtigungen von Registereintragungen sind gemafR Artikel 102 Absatz 3 UMV und
Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a UMV zu verdffentlichen. Berichtigungen relativer
Fehler in einer Registereintragung werden in Unterabschnitt B.4.2 des Blatts flr
Unionsmarken verdffentlicht. Bei allen vorstehend aufgefihrten Beispielen (von
Berichtigungen und Widerrufen/Léschungen) ist eine Verdffentlichung erforderlich.

Es muss keine Berichtigung gemaR Artikel 102 UMV verdffentlicht werden, wenn die
urspriingliche Veroffentlichung im falschen Abschnitt des Blatts fir Unionsmarken
erfolgt war. Es ist fur die rechtliche Wirkung einer Verdffentlichung gemafR
Artikel 9b UMV (jetzt Artikel 11 UMV) gleichgiiltig, ob die Veroffentlichung in Teil B.1
oder Teil B.2 des Blatts fir Unionsmarken erfolgt.

Frist: FUr Berichtigungen gemaf Artikel 102 oder Artikel 44 Absatze 3 und 4 UMV
besteht keine Frist. Sie kdnnen nach Entdeckung des Fehlers jederzeit erfolgen.
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Abschnitt 7 Abhilfe

1 Allgemeine Grundsatze

Artikel 69 UMV

Artikel 58 GGV

Gemald Artikel 69 UMV und Artikel 58 GGV ist Abhilfe in Fallen, die Unionsmarken
(UM) und eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) betreffen, nur in Ex-
parte-Verfahren, also in einseitigen Verfahren, madglich.

Abhilfe kann gewahrt werden, wenn eine Beschwerde gegen eine Entscheidung
eingelegt wird, fur welche die Beschwerdekammern gemafl® Artikel 66 UMV und
Artikel 55 GGV zustandig sind.

Die Entscheidung Uber Beschwerden gegen vorausgegangene Entscheidungen obliegt
den Beschwerdekammern. Die Kammer tberweist die angefochtene Entscheidung zur
Prifung an die Stelle zurtick, die die Entscheidung getroffen hat. Auf diese Weise wird
der Entscheidungstrager in erster Instanz in die Lage versetzt, die Entscheidung zu
revidieren, falls die Beschwerde zulassig und begrindet ist.

Zweck der Abhilfe ist es, die Befassung der Beschwerdekammern mit Beschwerden
gegen solche Entscheidungen zu vermeiden, deren Korrekturbedurftigkeit von der
Abteilung erkannt wird, die die Entscheidung getroffen hat.

Erachtet die Abteilung oder die Stelle des Amtes, deren Entscheidung angefochten
wird, die Beschwerde als zulassig und begriindet, so muss sie der Beschwerde
abhelfen.

Wird der Beschwerde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der
Beschwerdebegrindung abgeholfen, so ist sie unverzuglich und ohne sachliche
Stellungnahme den Beschwerdekammern vorzulegen.

Da Abhilfe eine anhangige Beschwerde voraussetzt, ist eine solche Abhilfe nicht
statthaft, wenn die Beschwerde vor Ablauf der fur die Abhilfe geltenden Frist von einem
Monat zuruckgenommen wird und zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung tber
die Abhilfe getroffen wurde.
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2 Abhilfe in Ex-parte-Verfahren

2.1 Verfahren bei statthafter Abhilfe

Artikel 69 und 159 UMV

Artikel 58 und 102 GGV

Ist Abhilfe statthaft, so Ubermittelt der Geschéaftsstellenleiter der Beschwerdekammern
die Unterlagen, die die Beschwerde bilden.

Die betreffende Abteilung prift, ob Abhilfe gewahrt werden kann.

Abhilfe kann nur dann gewahrt werden, wenn die Beschwerde zulassig und begriindet
ist.

2.2 Prufung, ob die Beschwerde zulassig ist

Artikel 66 bis 68 UMV

Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 23 Absatz 1 DVUM

Artikel 55 bis 57 GGV

Artikel 34 Absatz 1 und Artikel 35 Absatz 2 GGDV

Die zustandige Abteilung pruft, ob die Beschwerde zuldssig ist, d. h. ob sie die in
Artikel 66 bis 68 UMV oder die in Artikel 55 bis 57 GGV sowie die in Artikel 21
Absatz 1 DVUM oder in Artikel 34 Absatz 1 GGDV genannten Anforderungen erflillt
sowie alle anderen Anforderungen, auf die in Artikel 23 Absatz 1 DVUM oder in
Artikel 35 Absatz 2 GGDV verwiesen wird.

23 Priufung, ob die Beschwerde begriindet ist

Die =zustandige Abteilung prift, ob die Beschwerde im Geltungsbereich flr
Beschwerden ,begriindet” ist.

Eine Beschwerde ist im Sinne von Artikel 69 UMV und Artikel 58 GGV ,begrindet®,
wenn die zustandige Abteilung feststellt, dass die angefochtene Entscheidung nicht im
Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen der EU-Verordnungen ergangen ist. Dies
trifft bei offenkundigen Verfahrensfehlern oder sachlichen Irrtimern seitens des Amtes
Zu.
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MaRgeblicher Zeitpunkt fur die Beurteilung der Begrindetheit der Beschwerde ist der
Zeitpunkt, zu dem die zustandige Abteilung die angefochtene Entscheidung getroffen
hat.

Abhilfe wird nicht gewahrt, wenn der Beschwerdefuhrer zum ersten Mal vor der
Beschwerdekammer versucht, der in der Vorinstanz erhobenen Beanstandung
abzuhelfen, beispielsweise durch neue Argumente oder unterstitzende Unterlagen.

24 Entscheidung, keine Abhilfe zu gewahren

Artikel 69 Absatz 2 UMV

Artikel 58 Absatz 2 GGV

Kommt die zustandige Abteilung zu dem Schluss, dass die Bedingungen fur die
Gewahrung von Abhilfe nicht erflllt sind, muss die zustandige Abteilung spatestens
nach Ablaufen der Frist von einem Monat gemal Artikel 69 Absatz 2 UMV und
Artikel 58 Absatz 2 GGV den Fall ohne Stellungnahme oder Erklarung an die
Beschwerdekammern zurlckverweisen.

Verweist die zustandige Abteilung den Fall ohne Stellungnahme zurtick, muss keine
Entscheidung Uber die Nichtgewahrung der Abhilfe getroffen werden.

2.5 Entscheidung, mit der Abhilfe gewahrt wird

Artikel 69 Absatz 2 UMV und Artikel 75 UMV

Artikel 33 DVUM

Artikel 58 Absatz 2 GGV

Artikel 37 und 38 GGDV

Kommt die zustandige Abteilung zu dem Schluss, dass Abhilfe gewahrt wird, so muss
die berichtigte Entscheidung nach Maligabe der in Artikel 69 Absatz 2 UMV und
Artikel 58 Absatz 2 GGV festgelegten Fristen innerhalb eines Monats nach Eingang der
Beschwerdebegrindung ergehen. Dies gilt unbeschadet des Zeitpunkts, zu dem die
berichtigte Entscheidung je nach der gewahlten Zustellungsart als zugestellt gilt.

Weitere Informationen zur Zustellung durch das Amt enthalten die Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Absatz 3.2.

2.5.1 Inhalt der Entscheidung

Entscheidungen, mit denen Abhilfe gewahrt wird, fallen in eine der folgenden
Kategorien:
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® Abhilfe, die im Ergebnis zu einer Wiedererdffnung des Verfahrens fuhrt;
* Abhilfe, die im Ergebnis zu einer neuen Entscheidung in der Hauptsache fuhrt.

2511 Wiedererdffnung des Verfahrens

Artikel 66 Absatz 2 UMV

Artikel 33 DVUM

Artikel 55 Absatz 2 GGV

Artikel 37 GGDV

Ergibt das Abhilfeverfahren die Notwendigkeit einer Wiedereroffnung des Verfahrens,
beispielsweise, weil ein Antrag auf Fristverlangerung nicht bericksichtigt wurde, muss
Abhilfe gewahrt werden und die Stelle der ersten Instanz muss eine Entscheidung
erlassen, Abhilfe zu gewahren und das Verfahren ab dem Zeitpunkt wiederzuerdffnen,
zu dem der Verfahrensfehler aufgetreten ist.

Die berichtigte Entscheidung muss Folgendes enthalten:

® eine Entscheidung, Abhilfe zu gewahren, unter Angabe der Grinde;

® cine Entscheidung, dass die urspriingliche Entscheidung als nicht ergangen gilt;

® ecine Entscheidung, das Verfahren wieder zu erdffnen, und Angabe der im
Zusammenhang mit der Akte zu ergreifenden MalRnahmen;

® cine Anordnung, dass die Beschwerdegebuhr erstattet wird (Artikel 33 DVUM,
Artikel 37 GGDV).

Im Anschluss an die Berichtigung der Entscheidung wird das Verfahren, wie in der
Entscheidung festgelegt, wieder erdffnet und etwaige flir den Beteiligten geltende
Fristen werden festgesetzt.

Die Entscheidung, Abhilfe zu gewahren, kann nur zusammen mit der endglltigen
Entscheidung angefochten werden (Artikel 66 Absatz 2 UMV und Artikel 55
Absatz 2 GGV).

25.1.2 Eine neue Entscheidung in der Hauptsache

Artikel 33 DVUM

Artikel 37 GGDV

Ergibt das Abhilfeverfahren, dass eine neue Entscheidung in der Hauptsache
unmittelbar getroffen werden kann, ohne das Verfahren wieder zu eréffnen,
beispielsweise, wenn die Akte einen Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft
enthielt, der in der angefochtenen Entscheidung jedoch nicht gewdrdigt wurde, wird
Abhilfe gewahrt und es muss eine berichtigte Entscheidung seitens der zustandigen
Abteilung ergehen.
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Die berichtigte Entscheidung muss Folgendes enthalten:

eine Entscheidung, Abhilfe zu gewahren, unter Angabe der Griinde;

eine neue Entscheidung in der Hauptsache, die die urspringliche Entscheidung
ersetzt;

eine Anordnung, dass die Beschwerdegebuhr erstattet wird (Artikel 33 DVUM,
Artikel 37 GGDV);

eine Angabe der Frist, bis zu der die berichtigte Entscheidung angefochten werden
kann.

2.6 Zustellung der Entscheidung

Wird Abhilfe gewahrt, so muss die zustandige Abteilung den Geschaftsstellenleiter der
Beschwerdekammern Uber dieses Ergebnis unterrichten.
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1 Allgemeine Grundsatze

Artikel 104 UMV

Artikel 67 GGV

Beteiligte in Verfahren vor dem Amt kdnnen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
erhalten (,restitutio in integrum®), wenn sie trotz Beachtung aller nach den gegebenen
Umstanden gebotenen Sorgfalt verhindert waren, gegeniiber dem Amt eine Frist
einzuhalten und die Verhinderung der Fristeinhaltung nach den Verordnungen den
Verlust eines Rechts oder Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat (28/06/2012,
T-314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, § 16-17).

Die Einhaltung von Fristen ist eine Angelegenheit der 6ffentlichen Ordnung, und die
Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann der Rechtssicherheit
schaden. Demnach sind die Voraussetzungen ' fir die Anwendung der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand strikt auszulegen (19/09/2012, T-267/11, VR,
EU:T:2012:446, § 35).

Wiedereinsetzung in vorigen Stand wird nur auf Antrag gewahrt. Der Antrag ist
gebuhrenpflichtig.

Wird ein Beteiligter vertreten, so wird jeglicher Versto? des Vertreters gegen die
Sorgfaltspflicht als Verstol® durch den vertretenen Beteiligten erachtet (19/09/2012,
T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 40).

2 Kriterien fur die Gewahrung der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand

Es gibt zwei Voraussetzungen fir die Gewéhrung der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202, § 36):

1. Der Beteiligte muss mit aller unter den gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt
gehandelt haben. Und

2. die Nichtbeachtung (der Einhaltung einer Frist) durch den Beteiligten hat den Verlust
eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge.

21 Bedingung ,,aller unter den gegebenen Umstanden
gebotenen Sorgfalt*

Eine Wiedereinsetzung der Rechte ist nur unter aulergewodhnlichen und damit nicht
kraft Erfahrung vorhersehbaren Umstanden mdglich (13/05/2009, T-136/08, Aurelia,
EU:T:2009:155, § 26), die somit unbeabsichtigt und nicht kalkulierbar sind.

1. a) Félle, in denen die Bedingung ,,aller gebotenen Sorgfalt“ erfiillt wurde
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Grundsatzlich beinhaltet eine Nichtzustellung durch die Post oder einen Kurierdienst
keine Versdumnis durch den betroffenen Beteiligten (25/06/2012, R 1928/2011-4,
SUN PARK HOLIDAYS / SUNPARKS). Es obliegt jedoch den Vertretern der
Beteiligten, zumindest im Voraus beim Lieferunternehmen die Regellieferzeiten zu
erfragen (beispielsweise im Fall von Briefen von Deutschland nach Spanien, siehe
Entscheidung vom 04/05/2011, R 2138/2010-1, YELLOWLINE / Yello).

Der Grad der Sorgfalt, den die Beteiligten zeigen missen, um ihre Rechte
wiedererlangen zu kdnnen, muss im Lichte aller ma3geblichen Umsténde bestimmt
werden. Als mafigebliche Umstande kénnen auch relevante Fehler des Amtes und
deren Auswirkungen gelten. Auch wenn der betroffene Beteiligte sich einer
Versaumnis schuldig gemacht hat, kann ein Fehler des Amtes dazu fuhren, dass die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewahrt wird (25/04/2012, T-326/11,
BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

Bei Umstanden wie Naturkatastrophen und Generalstreiks wird davon
ausgegangen, dass die Bedingung ,aller gebotenen Sorgfalt® erfullt wurde.

2. b) Falle, in denen die Bedingung ,,aller gebotenen Sorgfalt“ nicht erfiillt wurde
Eine mangelhafte Fuhrung von Dateien durch die Angestellten des Vertreters oder
durch das Computersystem selbst ist vorhersehbar. Demnach erfordert die
gebotene Sorgfalt ein System fiir die Uberwachung und Erkennung entsprechender
Fehler (13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 18).

,Die UbermafRige Arbeitsbelastung und die organisatorischen Zwange, denen sich
die Klager ihrer Behauptung nach wegen des Inkraftiretens der Verordnung
Nr. 40/94 gegenuber gesehen haben, sind dabei unerheblich® (20/06/2001,
T-146/00, Dakota, EU:T:2001:168, § 62).

Eine fehlerhafte Berechnung der Frist stellt keinen kraft Erfahrung nicht
vorhersehbaren auflergewOhnlichen Umstand dar (05/07/2013, R 194/2011-4,
PAYENGINE / SP ENGINE).

Ein Fehler des Leiters der Abteilung fir Verlangerungen, der taglich die Leistung der
Bediensteten - Gberwacht, = stellt keinen aullergewdhnlichen Umstand dar
(24/04/2013, R 1728/2012-3, LIFTING DEVICES (PART OF-)).

Die Abwesenheit eines wichtigen Mitarbeiters der Buchhaltungsabteilung kann nicht
als. auBergewodhnlicher oder unvorhersehbarer Umstand betrachtet werden
(10/04/2013, R 2071/2012-5, STARFORCE).

Ein sachlicher Fehler bei der Erfassung der Frist kann nicht als aufdergewdhnlicher
oder unvorhersehbarer Umstand betrachtet werden (31/01/2013, R 265/2012-1,
KANSI / Kanz).

Ein Missverstandnis in Bezug auf das anwendbare Recht kann nicht grundsatzlich
als Hindernis fur die Einhaltung einer Frist betrachtet werden (14/06/2012,
R 2235/2011-1, KA).

Eine Verzogerung seitens des Inhabers bei der Bereitstellung von Anweisungen gilt
nicht als aufliergewdhnlicher Umstand (15/04/2011, R 1439/2010-4, SUBSTRAL
NUTRI + MAX / NUTRIMIX).
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Finanzielle Probleme oder Stellenabbau im Unternehmen des Eigentiimers sowie
die SchlieBung des Unternehmens koénnen nicht als Grund dafur gelten, dass der
Eigentiimer nicht in der Lage war, die Frist fiir die Verlangerung seiner Unionsmarke
einzuhalten (31/03/2011, R 1397/2010-1, CAPTAIN).

Rechtliche  Fehler eines zugelassenen Vertreters rechtfertigen keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (16/11/2010, R 1498/2010-4, REGINE’'S /
REGINA DETECHA, CH.V.D [fig.]). Die Ld&schung einer Frist durch einen
Assistenten ist nicht unvorhersehbar (28/06/2010, R 268/2010-2, ORION).

2.2 Unmittelbarer Verlust eines Rechts oder Rechtsmittels
aufgrund der Fristversaumnis

Artikel 104 Absatz 1 UMV

Die Fristversaumnis muss den Verlust von Rechten oder Rechtsmitteln ,zur
unmittelbaren Folge gehabt haben* (15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu
Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 53).

Artikel 47 Absatz 2, Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 96 Absatz 1 UMV

Artikel 7, Artikel 8 Absatze 1 bis 4 und Absétze 7 und 8, Artikel 14, Artikel 17 Abséatze 1
und 2 DVUM

Dies ist nicht der Fall, wenn die Verordnungen verfahrensmafRige Optionen gewahren,
von denen die Verfahrensbeteiligten frei Gebrauch machen kénnen, z. B. eine
mundliche Verhandlung zu verlangen, vom Widersprechenden den Nachweis der
ernsthaften Benutzung seiner alteren Marke zu fordern oder eine Verlangerung der
,Cooling-off‘-Frist gemal Artikel 7 DVUM zu beantragen. Die ,Cooling-off‘-Frist selbst
ist nicht wiedereinsetzungsfahig, da es sich nicht um eine Frist handelt, innerhalb derer
ein Verfahrensbeteiligter handeln muss.

Artikel 38 Absatz 1, Artikel 41, Artikel 42 und Artikel 155 Absatz 1 UMV

Andererseits ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Fall einer Versaumnis
der Frist zur Beantwortung eines Pruferbescheides maoglich, mit dem eine
vorubergehende Zurickweisung in Aussicht gestellt wird, wenn die Anmeldung nicht
innerhalb einer bestimmten Frist berichtigt wird, da in diesem Fall eine direkte
Beziehung zwischen der Fristversdumnis und der moglichen Zurickweisung besteht.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auch im Falle der verspateten Einreichung
der Tatsachen und Argumente oder der verspateten Einreichung einer Stellungnahme
zu den Schriftsatzen anderer Beteiligter in Verfahren mit mehreren Beteiligten moglich,
wenn und soweit das Amt diese als verspatet unbericksichtigt Iasst. In diesem Fall
besteht der Rechtsverlust darin, dass das Amt diese Einreichungen von den Tatsachen
und Argumenten ausschlief3t, auf die es seine Entscheidung stutzt. (Es ist allgemeine
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Praxis des Amtes, in Verfahren mit mehreren Beteiligten Stellungnahmen, die nach
Ablauf einer dafur gesetzten Frist eingereicht werden, unberutcksichtigt zu lassen.)

3 Verfahren

Artikel 104 Absatz 2 UMV

Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe i DVUM

Artikel 67 Absatz 2 GGV

Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe g GGDV

3.1 Verfahren, in denen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
moglich ist

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist in allen Verfahren vor dem Amt moglich.

Dies schliel3t Verfahren nach der UMV sowie Verfahren betreffend eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der GGV ein. Die betreffenden Bestimmungen
unterscheiden sich nicht substantiell.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist in einseitigen Verfahren, mehrseitigen
Verfahren und Beschwerdeverfahren maglich.

Daher ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand maéglich, sofern nicht ausdricklich
durch Artikel 104 Absatz 5 UMV ausgeschlossen.

Der Verweis auf Artikel 105 UMV in Artikel 104 Absatz 5 UMV ist so zu verstehen, dass
von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur die entsprechenden Fristen in
Artikel 105 UMV ausgeschlossen sind, das heit die Fristen fur Antrdge auf
Weiterbehandlung und die Begleichung der Gebihr nach Artikel 105 Absatz 1 UMV.
Folglich ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fir die in Artikel 105 Absatz 2 UMV
genannten Fristen in dem Umfang mdglich, in dem sie nicht ausdricklich durch Artikel
104 Absatz 5 UMV ausgeschlossen sind.

Zur Wiedereinsetzung in die versdumte Beschwerdefrist und in Bezug auf Abhilfe siehe
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 7, Abhilfe.

3.2 Verfahrensbeteiligte

Artikel 104 UMV

Artikel 67 GGV

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann jedem an einem Verfahren vor dem Amt
Beteiligten gewahrt werden.
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Die Frist muss von dem betroffenen Verfahrensbeteiligten oder seinem Vertreter
versaumt worden sein.

3.3 Frist fur nationale Behorden zur Weiterleitung einer
Anmeldung an das Amt

Artikel 35 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 2 GGV

Die Frist von zwei Monaten far die Weiterleitung einer
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, die bei einem nationalen Amt
eingereicht worden ist, ist von dem nationalen Amt zu beachten, nicht vom Anmelder,
und somit nicht wiedereinsetzungsfahig.

GemaR Artikel 38 Absatz 2 GGV filhrt die verspatete Ubermittlung einer
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung zu einer  Verschiebung des
Anmeldetages auf den Tag des tatsachlichen Eingangs der betreffenden Schriftsatze
beim Amt.

3.4 Fristen, die von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
ausgeschlossen sind

Artikel 104 Absatz 5 UMV

Artikel 67 Absatz 5 GGV

Im Interesse der Rechtssicherheit ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fur
folgende Fristen ausgeschlossen.

Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 67 Absatz 5 GGV

Artikel 8 Absatz 1 GGDV

e flUr die Prioritatsfrist, d. h. die Frist von sechs Monaten fir die Einreichung der
Nachanmeldung, die die Prioritat einer friheren Geschmacksmuster- oder
Gebrauchsmusteranmeldung gemafn Artikel 41 Absatz 1 GGV beantragt. Jedoch ist
eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand maoglich in die Frist von drei Monaten
fur die Angabe des Aktenzeichens und die Einreichung einer Abschrift der friiheren
Anmeldung gemal Artikel 8 Absatz 1 GGDV;

Artikel 46 Abséatze 1 und 3 und Artikel 104 Absatz 5 UMV

e fur die Frist fur die Einreichung eines Widerspruchs gemall Artikel 46
Absatz 1 UMV, einschliellich der Frist fur die Zahlung der Widerspruchsgebihr
gemal Artikel 46 Absatz 3 UMV.
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Artikel 104 Abséatze 2 und 5 UMV

Artikel 67 Absatze 2 und 5 GGV

e fur die Fristen fUr die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand selbst, d. h.:
o eine Zweimonatsfrist fur die Einreichung des Antrags auf Wiedereinsetzung nach
Wegfall des Hindernisses,
o eine Zweimonatsfrist ab diesem Zeitpunkt zur Nachholung der versdumten
Handlung,
o eine Frist von einem Jahr nach Ablauf der versdumten Frist, nach der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht mehr beantragt werden kann.

Artikel 105 Absatz 1 UMV

® Die Frist zur Beantragung einer FortfUhrung des Verfahrens gemal
Artikel 105 UMV, einschlieBlich der Frist zur Zahlung der Geblihr geman Artikel 105
Absatz 1 UMV.

Artikel 72 Absatz 5 UMV

® Die Frist von zwei Monaten, um gegen die Entscheidung der Beschwerdekammern
Rechtsmittel beim Gericht einzulegen (08/06/2016, T-583/15, DEVICE OF THE
PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

3.5 Wirkung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat die Wirkung, dass die
versaumte Frist rickwirkend als eingehalten gilt und dass ein etwa in der Zwischenzeit
eingetretener Rechtsverlust als nicht erfolgt gilt. Eine etwa vom Amt im
Zwischenzeitraum getroffene Entscheidung, die auf der Versdumnis der Frist beruht,
wird automatisch hinfallig mit der Folge, dass nach gewahrter Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand eine solche Entscheidung nicht mehr mit einer Beschwerde angegriffen
werden muss, um sie aus der Welt zu schaffen. Somit setzt die gewahrte
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand den betroffenen Beteiligten in der Tat in
samtliche Rechte wieder ein.

3.6 Fristen

Artikel 53 Absatz 3 und Artikel 104 Absatz 2 UMV

Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 67 Absatz 2 GGV

Antragsteller missen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand schriftlich beim Amt
beantragen.
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Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muss innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach
Wegfall des Hindernisses, jedoch spatestens 1 Jahr nach Ablauf der versdumten Frist
beantragt werden. Innerhalb derselben Frist ist die versaumte Handlung nachzuholen.
Als Datum des Wegfalls des Hindernisses ist der erste Tag anzusehen, an dem der
Verfahrensbeteiligte von den Tatsachen, die zur Fristversdumnis fihrten, wusste oder
hatte wissen missen. Ist der Grund flir die Fristversdumnis Abwesenheit oder
Krankheit des verantwortlichen berufsmaligen Vertreters, so ist das Datum des
Wegfalls des Hindernisses der Tag, an dem der Vertreter seine Arbeit wiederaufnimmt.
Im Falle der Versdumnis der Frist flr die Stellung eines Verlangerungsantrags oder fir
die Zahlung der Verlangerungsgebuhr beginnt die Jahresfrist an dem Tag, an dem der
Schutz ablauft, nicht an dem Tag des Ablaufs der Nachfrist von 6 Monaten.

Wird der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verspatet gestellt, so wird
er als unzulassig zurtiickgewiesen.

3.7 Gebuhren

Artikel 104 Absatz 3 und Anhang | Nummer 22 UMV

Artikel 67 Absatz 3 GGV

Anhang 15 GGGebV

Innerhalb der gleichen Frist ist die Wiedereinsetzungsgeblihr vom Antragsteller zu
zahlen (siehe Punkt 3.6 weiter oben).

Im Allgemeinen ist die individuelle Gebihr (200 EUR) fir jeden einzelnen Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu entrichten (d. h. eine Gebuhr pro
individuellem Recht). In bestimmten Fallen kénnen jedoch Ausnahmen gelten. Die
Mindestbedingungen fir die Anwendung derartiger Ausnahmen sind folgende:

1. alle Rechte sollten sich auf den gleichen Rechteinhaber beziehen

2. alle Rechte sollten von gleicher Art sein (z. B. UM, GGM)

3. die nicht beachtete Frist sollte fir alle Rechte gleich sein (z. B. versaumte Frist fir
die Verlangerung)

4. der Verlust aller betreffenden Rechte sollte das Ergebnis der gleichen Umstande
sein.

Diese Bedingungen sind kumulativ. D. h., dass nur wenn alle Bedingungen erfullt sind,
der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf mehrere Rechte
einer einzelnen Gebuhr unterliegen kann.

Andernfalls ist fur jedes betreffende Recht eine individuelle Geblhr zu entrichten.

Wird die Gebuhr vom Antragsteller nicht innerhalb der Frist gezahlt, gilt der
Wiedereinsetzungsantrag als nicht gestellit.

Gilt der Antrag als nicht gestellt, weil die Gebuhr verspatet oder unzureichend bezahlt
wurde oder weil er im Hinblick auf eine der Fristen eingereicht wurde, die von der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen sind (siehe Punkt 3.4 weiter
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oben), wird eine etwaig gezahlte Gebihr (einschliellich verspateter oder
unzureichender Gebuhrenzahlungen) erstattet.

Gilt der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hingegen als gestellt, wird
die Geblhr fir den Fall, dass der Wiedereinsetzungsantrag zu einem spateren
Zeitpunkt zurlickgezogen, als unzulassig oder unbegrindet zurtickgewiesen wird (d. h.
wenn die Bedingung ,aller unter den gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt” nicht
erfillt ist, siehe Punkt 2.1 weiter oben), nicht erstattet.

3.8 Sprachen

Artikel 146 UMV

Artikel 98 GGV

Artikel 80 GGDV

Der Wiedereinsetzungsantrag ist in der Sprache oder einer der Sprachen zu stellen,
die fUr das Verfahren zur Verfigung stehen, in dem die Fristversaumnis aufgetreten ist.
Im Eintragungsverfahren ist dies die in.der Anmeldung angegebene
Verfahrenssprache; im Widerspruchsverfahren ist dies die Verfahrenssprache des
Widerspruchsverfahrens; im Verlangerungsverfahren ist dies jede beliebige der funf
Sprachen des Amtes.

Wird die falsche Sprache verwendet oder eine Ubersetzung in die richtige Sprache
nicht fristgerecht vorgelegt, so wird der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand als unzulassig zurlickgewiesen.

3.9 Angaben und Nachweise

Artikel 97 und 104 UMV

Artikel 65 und 67 GGV

Der Antragsteller muss den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
begriinden und die zur Begriindung dienenden Tatsachen angeben. Da die Stattgabe
des Auftrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Wesentlichen auf
Tatsachen beruht, wird dem Antragsteller empfohlen, Nachweise in Form von unter Eid
oder an Eides statt abgegebenen Erklarungen vorzulegen. Erklarungen der Beteiligten
selbst oder ihrer Angestellten wird in der Regel ein geringerer Beweiswert zugemessen
als unabhangigen Nachweisen (16/06/2015, T-586/13, Gauff THE ENGINEERS WITH
THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29).

Aullerdem ist die versdumte Handlung zusammen mit dem Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand spatestens bis zum Ablauf der Frist flr die
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Einreichung des Antrags nachzuholen. Ein Antrag auf Fristverlangerung ist als
~versdumte Handlung“ nicht zulassig.

Werden die Begrindung des Antrags und die zur Begrindung dienenden Tatsachen
nicht vorgelegt, so wird der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als
unzulassig zurlckgewiesen. Dasselbe gilt, wenn die versaumte Handlung nicht
nachgeholt wird.

3.10 Zustandigkeit

Artikel 104 UMV

Artikel 67 GGV

Fir die Bearbeitung des Wiedereinsetzungsantrags ist diejenige Stelle oder Abteilung
zustandig, die fur die versdumte Handlung zustandig ist, d. h. die fir das Verfahren
zustandig ist, innerhalb dessen sich die Fristversaumung ereignet hat.

3.11 Veroffentlichung

Artikel 53 Abséatze 5, 7 und 8, Artikel 104 Absatz 7, Artikel 111 Absatz 3 Buchstaben k
und | und Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 67 GGV

Artikel 22 Absatze 4 und 5, Artikel 69 Absatz 3 Buchstaben m und n und Artikel 70
Absatz 2 GGDV

Die UMV und die GGV sehen die Veroffentlichung der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand im Blatt vor. Eine derartige Veroffentlichung erfolgt nur, wenn die
versaumte Frist, die zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags Anlass gegeben hat,
tatsachlich zu einer Verdffentlichung einer Rechtsstandanderung der Anmeldung oder
Eintragung der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Anlass
gegeben hat, da nur in einem solchen Falle ein Dritter aus dem Nichtvorhandensein
eines Rechtes einen Vorteil gezogen haben kann. Beispielsweise wird ein Hinweis auf
die Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand veréffentlicht, wenn das
Amt im  Anschluss an die Versdumnis der Frist fur die Zahlung der
Verlangerungsgebihr den Ablauf der Eintragung verdéffentlicht hat.

Wird eine solche Verdffentlichung vorgenommen, so erfolgt auch eine entsprechende
Eintragung im Register.

Ein Hinweis auf den Eingang eines Wiedereinsetzungsantrags wird nicht veréffentlicht.
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3.12 Entscheidung, Rolle Dritter im Wiedereinsetzungsverfahren

Artikel 66 und 67 UMV

Am Wiedereinsetzungsverfahren ist nur der Antragsteller beteiligt, auch wenn die Frist
in einem mehrseitigen Verfahren versaumt wurde.

Die Entscheidung, mit der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelehnt wird,
wird anhand der Fristversdumnis begrindet und sofern mdglich in der
verfahrensabschliefienden Entscheidung getroffen. Wird aus besonderen Griinden
eine isolierte Entscheidung Uber den Wiedereinsetzungsantrag getroffen, so sollte
grundsatzlich keine gesonderte Beschwerde zugelassen werden. Der Antragsteller
kann dann die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags zusammen mit der
verfahrensabschlielenden Entscheidung anfechten.

Die Entscheidung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewahren, ist nicht
beschwerdefahig.

Der andere Beteiligte an einem mehrseitigen Verfahren wird sowohl Gber die Tatsache
der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags als auch Uber die Entscheidung dartber
unterrichtet. Wird Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewahrt, so steht dagegen
dem Dritten nur die Einleitung eines Drittwiderspruchsverfahrens (siehe Abschnitt 4
unten) zur Verfigung.

4 Drittwiderspruch

Artikel 104 Absatze 6 und 7 UMV

Artikel 67 GGV

Ein Dritter, der in der Zeit zwischen dem Verlust der Rechte und der Verdffentlichung
der Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

® gutglaubig unter einem mit der Unionsmarke identischen oder ihr ahnlichen Zeichen
Waren in Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht hat oder

* im Falle eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gutglaubig Erzeugnisse, in die
ein unter dem Schutzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters fallendes
Muster aufgenommen ist oder in denen es verwendet wird, in Verkehr gebracht hat,

kann gegen die Entscheidung, mit der dem Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke
oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewahrt wurde, Drittwiderspruch einlegen.

Fir diesen Antrag besteht eine Ausschlussfrist von zwei Monaten, die beginnt.

e im Falle der Veroffentlichung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand am Tag
dieser Verdéffentlichung,
e andernfalls am Tag, an dem die Wiedereinsetzungsentscheidung wirksam wurde,
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Die Verordnung enthalt keine Bestimmungen Uber das betreffende Verfahren. Die
Zustandigkeit fur Drittwiderspruchsverfahren liegt bei der Stelle oder Abteilung, die die
Wiedereinsetzungsentscheidung getroffen hat. Das Amt wird ein kontradiktorisches
mehrseitiges Verfahren durchfiihren. Dies bedeutet, dass es beide Beteiligten anhdren
wird, bevor eine Entscheidung gefallt wird.
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1 Einleitung

In diesem Abschnitt werden die Regeln in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten
zur Europaischen Union und die Folgen fur die Inhaber von Unionsmarken erortert.
Sowohl die absoluten als auch die relativen Eintragungshindernisse werden in diesem
Abschnitt behandelt.

Artikel 209 UMV enthalt die einschlagigen Bestimmungen in Bezug auf Erweiterung
und Unionsmarken. Diese Bestimmungen wurden nach der Erweiterung im Jahr 2004
(damals I' Artikel 142a der GMV ) in die Verordnung eingefliihrt und sind bei
nachfolgenden Erweiterungsprozessen unverandert geblieben. Einzige Anderung im
Text der Verordnung ist das Hinzufligen der Namen der neuen Mitgliedstaaten.

In der Tabelle von Anhang 1 sind die neuen Mitgliedstaaten mit ihrem Beitrittsdatum
und ihren Amtssprachen aufgelistet.

2 Regeln fur die Priufung

21 Automatische Erstreckung von Unionsmarken auf neue
Mitgliedstaaten

Artikel 209 Absatz 1 UMV legt die Grundregel fiur Erweiterungen fest, die besagt, dass
alle bestehenden Anmeldungen fur Unionsmarken und eingetragenen Unionsmarken
ohne zusatzliches Eingreifen seitens des EUIPO, anderer Stellen oder der Inhaber der
betroffenen Rechte automatisch in den neuen Mitgliedstaaten gelten. Die Zahlung von
zusatzlichen Gebihren oder andere Verwaltungsformalitaten sind nicht erforderlich.
Die Erstreckung von bestehenden Anmeldungen fir Unionsmarken oder
Unionsmarken auf die Hoheitsgebiete der neuen Mitgliedstaaten gewahrleistet, dass
diese Rechte EU-weit die gleiche Wirkung haben und das grundlegende Prinzip des
einheitlichen Charakters der Unionsmarke eingehalten wird.

2.2 Anhangige Anmeldungen von Unionsmarken

Artikel 209 Absatz 2 UMV enthalt eine wichtige Ubergangsbestimmung, wonach am
Beitrittsdatum anhangige Anmeldungen von Unionsmarken nicht aufgrund von
absoluten Eintragungshindernissen abgelehnt werden dirfen, wenn diese Hindernisse
lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind
(Besitzstandsklausel). Das bedeutet in der Praxis, dass eine Anmeldung einer
Unionsmarke nicht abgelehnt wird, wenn sie nicht unterscheidungskraftig,
beschreibend, generisch, irrefihrend oder im Widerspruch zur 6ffentlichen Ordnung
oder Sittlichkeit in der Sprache oder auf dem Hoheitsgebiet eines neuen Mitgliedstaats
ist, sofern ihr Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum dieses Staats liegt.
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Fir Anmeldungen nach dem Beitrittsdatum gelten die Ablehnungsgriinde von Artikel
7 Absatz 1 UMV auch fir den neuen Mitgliedstaat. Das ist auch dann der Fall, wenn
die Anmeldung einer Unionsmarke einen Prioritdtstag hat, der vor dem
entsprechenden Beitrittsdatum liegt. Das Prioritatsrecht schiitzt den Anmelder einer
Unionsmarke nicht gegenuber Gesetzesanderungen, die seine Anmeldung betreffen.
Aus diesem Grund missen die Prifer bei ihrer Arbeit dieselben Kriterien wie fur alle
anderen Amtssprachen der EU anwenden. Das bedeutet, dass der Prifer auch im
neuen Mitgliedstaat Uberprifen muss, ob die Anmeldung einer Unionsmarke
beschreibend ist usw.

Bei der Anwendung dieses Grundsatzes ist jedoch Vorsicht geboten, da er lediglich
bedeutet, dass die Kriterien fur die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 UMV nicht
infolge des Beitritts neuer Mitgliedstaaten strenger auszulegen sind. Der
Umkehrschluss, dass Begriffe, die in einer Sprache oder auf dem Hoheitsgebiet eines
neuen Mitgliedstaats beschreibenden Charakter haben, in jedem Fall flir vor dem
Beitrittsdatum erfolgte Anmeldungen von Unionsmarken eingetragen werden kdnnen,
wird nicht immer korrekt sein. So etwa koénnen beschreibende Begriffe aus den
Sprachen neuer Mitgliedstaaten in den allgemeinen Sprachgebrauch der alten
Mitgliedstaaten eingegangen sein oder dort allgemein bekannt sein (z. B. Wodka) und
geografische Angaben mussen vielleicht schon als beschreibende Begriffe abgelehnt
werden (z. B. Plattensee oder Tokajer). Auch bereits in den neuen Mitgliedstaaten
geschitzte geografische Angaben mussen bericksichtigt werden, ebenso wie Schutz
aufgrund von EU-Regelungen oder bilateralen Abkommen zwischen den neuen
Mitgliedstaaten und der EU oder den alten Mitgliedstaaten.

Genauer gesagt wirken sich diese Bestimmungen auf die Eintragungshindernisse von
Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben f und g UMV in Bezug auf Marken, die gegen die
offentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoRen, bzw. irrefihrende Marken
nur insofern aus, wenn die Irrefihrung oder der Verstol3 gegen die gute Sitten aufgrund
einer Bedeutung zustande kommt, die nur in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaats
verstanden wird. Das Amt legt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV unabhangig von
den relativen Niveaus der Sittlichkeit in den verschiedenen EU-Landern gemafl den
geltenden Kriterien der EU aus.

Schlielich haben die Bestimmungen von Artikel 209 Absatz 2 UMV keine Auswirkung
auf die Eintragungshindernisse von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben e oder i UMV: Der
erste Buchstabe bezieht sich auf Zeichen, die ausschliel3lich aus der Form oder einem
anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das durch die Art der Ware
selbst bedingt ist, aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der
Ware bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist,
oder aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw.
das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, wahrend sich der zweite Buchstabe auf
Abzeichen, Embleme und Wappen bezieht, die nicht unter den Schutz von Artikel 6fer
der Pariser Verbandstbereinkunft fallen, aber von besonderem 6ffentlichen Interesse
sind.
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2.3 Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft

Gemall der Amtspraxis muss durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft
(Artikel 7 Absatz 3 UMV) am Anmeldedatum der Unionsmarke vorliegen und bis zum
Eintragungsdatum bestehen. Wenn ein Anmelder fur eine vor dem Beitrittsdatum
erfolgte  Anmeldung der Unionsmarke nachweisen kann, dass die erworbene
Unterscheidungskraft am Anmeldetag vorlag, schlie3t Artikel 209 Absatz 2 UMV einen
Widerspruch aus, der von dem Hindernis ausgeht, dass sie in den neuen
Mitgliedstaaten keine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft hat. Aus
diesem Grund muss der Anmelder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft
in den neuen Mitgliedstaaten nicht nachweisen.

24 Bosglaubigkeit

Das Amt geht davon aus, dass eine Anmeldung einer Unionsmarke bdsglaubig
eingereicht wurde, wenn vor dem Beitrittsdatum ein Begriff angemeldet wird, der im
Hinblick auf die Sprache eines neuen Mitgliedstaats beschreibenden Charakters oder
aus anderen Grinden nicht eintragungsfahig ist, sofern dies allein zu dem Zweck
geschieht, ausschlieflliche Rechte an einem nicht eintragungsfahigen Begriff zu
erwerben, oder zu Zwecken, die aus sonstigen Griinden zu beanstanden sind.

In der Prufungsphase hat dies keine praktischen Auswirkungen, weil Bosglaubigkeit
kein absolutes Eintragungshindernis darstellt und das Amt demzufolge nicht ermachtigt
ist, von Amts wegen zu widersprechen. Das Amt wird seine Pflichten bezlglich
bdsglaubiger Anmeldungen nur ausuben, wenn Nichtigerklarung beantragt wird
(Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b _UMV). Die nationalen Amter der neuen
Mitgliedstaaten sind gleichermaRen entschlossen, gegen bdsglaubiges Verhalten in
Verbindung mit der Erweiterung vorzugehen. Anmelder von Unionsmarken sollten
daher bedenken, dass ihre Eintragungen, selbst wenn es in der Prifungsphase keine
Eintragungshindernisse gibt, spater noch geman Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV
angefochten werden kénnen.

2.5 Umwandlung

Die Umwandlung der Anmeldung einer Unionsmarke in nationale Markenanmeldungen
fur neue Mitgliedstaaten kann ab dem Beitrittsdatum dieser Staaten beantragt werden.
Eine Umwandlung ist auch méglich, wenn fiir eine umgewandelte Unionsmarke das
Anmeldedatum vor dem Beitrittsdatum liegt. Bei einem neuen Mitgliedstaat wird die
umgewandelte Anmeldung jedoch die Giiltigkeit eines alteren Rechts nach nationalem
Recht haben. Im nationalen Recht in den neuen Mitgliedstaaten wurden aquivalente
Bestimmungen zu Artikel 209 UMV mit der Maligabe verabschiedet, dass erstreckte
Unionsmarken die Gultigkeit alterer Rechte in den neuen Mitgliedstaaten nur ab dem
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Beitrittsdatum haben. Das bedeutet fiur die Praxis, dass das Umwandlungsdatum in
einem neuen Mitgliedstaat nicht vor dem Beitrittsdatum dieses Staats liegen kann.

Fur den Beitritt Kroatiens beispielsweise bedeutet dies, dass auch bei einem
Anmeldedatum vom 01/05/2005 in Kroatien fiir eine umgewandelte Unionsmarke das
Umwandlungsdatum nicht der 01/05/2005, sondern der 01/07/2013 sein wird, namlich
das Datum des Beitritts Kroatiens.

Das Erweiterungsdatum bewirkt keine neue dreimonatige Frist fir den Antrag auf
Umwandlung gemafR Artikel 139 Absatz 4 UMV.

2.6 Sonstige praktische Konsequenzen
2.6.1 Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung gilt ab dem Beitrittsdatum, dass Anmelder (wie auch andere
Verfahrensbeteiligte vor dem Amt), die ihren Sitz oder Wohnsitz in diesem neuen
Mitgliedstaat haben, nicht mehr durch einen Vertreter vertreten sein mussen. Ab dem
Beitrittsdatum konnen Vertreter aus einem neuen Mitgliedstaat in die bei dem Amt
gemal Artikel 120 UMV gefihrte Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden,
womit sie dann berechtigt sind, Dritte vor dem Amt zu vertreten.

2.6.2 Erste und zweite Sprache

Ab dem Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaats (siehe Anhang 1) kann die
Amtssprache bzw. kénnen die Amtssprachen dieses Staats als erste Sprache fir
Anmeldungen von Unionsmarken an oder nach diesem Datum verwendet werden.

2.6.3 Ubersetzung

Anmeldungen von Unionsmarken, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum eines
neuen Mitgliedstaats liegt, wie auch bereits existierende Eintragungen von
Unionsmarken werden weder in die Sprache dieses Staats Ubersetzt, noch nochmals
in dieser Sprache veroéffentlicht. Anmeldungen von Unionsmarken nach dem
Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaats werden in alle(n) Amtssprachen der EU
Ubersetzt und veroffentlicht.

26.4 Zeitrang

Fir eine nationale Marke, die vor dem Beitritt des betreffenden neuen Mitgliedstaats
oder sogar vor der Grundung der Europaischen Union eingetragen wurde, kann
Zeitrang beansprucht werden. Der Zeitranganspruch kann jedoch erst nach dem
Beitrittsdatum geltend gemacht werden. Die im neuen Mitgliedstaat eingetragene
Marke muss ,alter” sein als die Unionsmarke. Da die Zeitrangwirkung einer erstreckten
Unionsmarke im neuen Mitgliedstaat ab dem Beitrittsdatum gilt, ist es zweckmalRiger,
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wenn die altere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritatstag hat, der vor dem
Beitrittsdatum liegt.

e Beispiel 1: Dieselbe Person meldet am 01/04/1996 eine Unionsmarke an und am
01/01/1999 eine nationale Marke in Rumanien. Ab dem 01/01/2007 (Beitrittsdatum
Rumaniens) kann der Zeitrang dieser rumanischen nationalen Markenanmeldung
beansprucht werden.

e Beispiel 2: Dieselbe Person ist Inhaber einer internationalen Registrierung, in der
die EU am 01/01/2005 benannt und spater Rumanien am 01/01/2006 benannt ist.
Nach dem 01/01/2007 kann der Zeitrang der rumanischen Benennung beansprucht
werden, auch wenn diese Benennung spater erfolgt ist als die internationale
Registrierung mit Benennung der EU. Der Grund dafur liegt in der Gultigkeit der
erstreckten Unionsmarke ab dem Beitrittsdatum des neuen Mitgliedsstaats (in
diesem Fall 01/01/2007).

2.6.5 Recherchen

Die nationalen Amter der neuen Mitgliedstaaten kénnen sich ab ihrem Beitrittsdatum
am Recherchensystem (Artikel 43 Absatze 2 und 3 UMV) beteiligen. Den betreffenden
nationalen Amtern werden nur diejenigen Anmeldungen von Unionsmarken zugesandt,
deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein spaterer Tag ist.

3 Regeln zu Widerspriuchen und Léschungen

1. Nach Artikel 209 Absatz 4 Buchstabe b UVM kann es gegen eine Anmeldung einer

Unionsmarke keinen Widerspruch geben und sie nicht fiir nichtig erklart werden aus
dem Grund, dass ein alteres nationales Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem
Tag des Beitritts erworben wurde.
Erfolgten die Anmeldungen von Unionsmarken jedoch am oder nach dem Tag des
Beitritts, fallen sie nicht unter die Besitzstandsklausel und kénnen wegen eines
alteren nationalen Rechts, das in einem neuen Mitgliedstaat besteht, aufgrund eines
Widerspruches zuriickgewiesen oder fur nichtig erklart werden, wenn das altere
Recht bei Vergleich der beiden Anmelde- und Prioritatstage ,alter ist.

2. Eine Ausnahme von dieser Ubergangsregelung ist in Artikel 209 Absatz 3 UMV in
Bezug auf Widerspriche enthalten. Wird eine Unionsmarke wahrend der sechs
Monate vor dem Tag des Beitritts angemeldet, so kann aufgrund eines am Tag des
Beitritts bestehenden nationalen Rechts in einem neuen Mitgliedstaat Widerspruch
erhoben werden, sofern dieses Recht
a. ein alteres Anmeldedatum oder Prioritdtsdatum hat und
b. der Erwerb gutglaubig war.

3. Das Anmeldedatum und nicht das Prioritdtsdatum ist ausschlaggebend dafiir, wann
gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke aufgrund eines alteren Rechts in einem
neuen Mitgliedstaat Widerspruch eingelegt werden kann. In der Praxis haben die
oben erwahnten Bestimmungen die in den folgenden Beispielen unter Bezugnahme
auf den Beitritt von Kroatien (01/07/2013) angegebenen Folgen:
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a.

Unter keinen Umstanden kann aufgrund eines nationalen alteren Rechts in
einem neuen Mitgliedstaat gegen eine vor dem 01/01/2013 (das Prioritdtsdatum
ist in diesem Zusammenhang irrelevant) erfolgte Anmeldung einer Unionsmarke
Widerspruch erhoben oder sie fir nichtig erklart werden.

. Gegen eine erfolgte Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum zwischen

dem 01/01/2013 und dem 30/06/2013 (d. h. in den sechs Monaten vor dem
Tag des Beitritts) kann aufgrund einer kroatischen Marke Widerspruch erhoben
werden, sofern das Anmelde- oder Prioritdtsdatum der kroatischen Marke vor
dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum der Anmeldung der Unionsmarke liegt,
gegen die Widerspruch erhoben wird, und die nationale Marke gutglaubig
angemeldet wurde.

Gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum vom 01/07/2013
oder spater kann Widerspruch erhoben oder sie kann fir nichtig erklart werden
aufgrund einer in Kroatien eingetragenen Marke, wenn diese Marke ein friheres
Anmelde- oder Prioritdtsdatum nach den normalen Bestimmungen hat.
Gutglaubiger Erwerb ist keine Bedingung. Das gilt fur alle nationalen Marken und
altere nicht eingetragene Rechte, die in einem neuen Mitgliedstaat vor dem
Beitritt angemeldet oder erworben wurden.

. Gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum vom 01/07/2013

oder spater, aber mit einem Priorititsdatum vor dem 01/07/2013 kann
Widerspruch erhoben oder sie kann flr nichtig erklart werden aufgrund einer in
Kroatien eingetragenen nationalen Marke, wenn diese Marke ein fruheres
Anmelde- oder Prioritatsdatum nach den normalen Bestimmungen hat.

Diese Ubergangsausnahmeregelung beschrédnkt sich auf das Recht der
Beantragung eines Widerspruchs und umfasst nicht das Recht zur Beantragung
einer Nichtigkeitserklarung aufgrund von relativen Hindernissen. Das bedeutet,
dass nach Ablauf der oben erwahnten sechsmonatigen Frist ohne das Einlegen
eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Unionsmarke kein Widerspruch
mehr eingelegt’ werden kann oder fur sie kein Antrag mehr auf
Nichtigkeitserklarung gestellt werden kann.

4. Nach Artikel 209 Absatz 5 UMV kann die Benutzung einer Unionsmarke mit einem
Anmeldedatum vor dem Beitrittsdatum des neuen Mitgliedstaates gemaf Artikel 137
und 138 UMV untersagt werden, wenn eine altere nationale Marke in dem neuen
Mitgliedstaat eingetragen wurde, ein Anmelde- oder Prioritatsdatum hat, das vor
dem Tag des Beitritts dieses Staates liegt und gutglaubig eingetragen worden ist.
Dies gilt auch fur:

O

Anmeldungen fir nationale Marken, die in neuen Mitgliedstaaten angemeldet
wurden, sofern sie danach eingetragen wurden;

nicht eingetragene Rechte, die in neuen Mitgliedstaaten erworben wurden und
unter Artikel 8 Absatz 4 UMV oder Artikel 60 Absatz 2 UMV fallen, unter der
Bedingung, dass das Datum flir den Erwerb des Rechts unter nationalem Recht
das Anmelde- oder Prioritatsdatum ersetzt.

5. Erfolgt ein Widerspruch aufgrund einer nationalen eingetragenen Marke oder eines
sonstigen Rechts in einem neuen Mitgliedstaats, hangt die Frage, ob dieses Recht
als Hindernisgrund flir den Widerspruch gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke
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berechtigt angeflihrt werden kann oder nicht, davon ab, ob der Widerspruch
begrindet ist, ist aber keine Frage der Zulassigkeit.

6. Es wird vom gutglaubigen Erwerb der alteren nationalen Marke ausgegangen. Das
bedeutet, dass bei Infragestellung der Gutglaubigkeit der andere
Verfahrensbeteiligte (der Anmelder fur die angefochtene Anmeldung einer
Unionsmarke im Fall von Artikel 209 Absatz 4 UMV oder der Inhaber der
eingetragenen Unionsmarke im Fall von Artikel 209 Absatz 5 UMV) nachweisen
muss, dass der Inhaber des alteren nationalen Rechts, das in einem neuen
Mitgliedstaat erworben wurde, bdsglaubig gehandelt hat, als die nationale
Anmeldung eingereicht bzw. das Recht anderweitig erworben wurde.

7. Artikel 209 UMV enthalt keine Ubergangsbestimmungen in Bezug auf die
Benutzungsanforderung (Artikel 18 und 47 UMV). In Widerspruchsverfahren ergibt
sich die Pflicht zur ernsthaften Benutzung der Marke, wenn der Anmelder der
angefochtenen  Anmeldung einer Unionsmarke beantragt, dass der
Widersprechende die Benutzung der alteren Marke gemal Artikel 47 Abséatze 2 und
3 UMV sowie Artikel 10 DVUM nachweist. Fragen zur Erweiterung konnen sich in
Bezug auf die Dauer und den Ort der Benutzung der alteren Marke ergeben.

Zwei Falle sind zu unterscheiden:

a. Die dltere Marke ist eine in einem neuen Mitgliedstaat eingetragene Marke
In diesem Fall muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der alteren
Marke nachweisen. Diese Situation kann sich nur in dem Zusammenhang eines
Widerspruchs ergeben, der sich entweder gegen eine Anmeldung einer
Unionsmarke mit einem Anmeldedatum nach dem Beitrittsdatum oder gegen eine
Anmeldung einer Unionsmarke richtet, die innerhalb der sechs Monate vor dem
Beitrittsdatum erfolgte.

Die altere nationale Marke muss in dem Gebiet, in dem sie geschutzt ist,
wahrend der letzten flnf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritdtsdatum ernsthaft
benutzt worden sein? In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die
Benutzung sich auf einen Zeitraum bezieht, in dem der betroffene Staat bereits
Mitgliedsstaat der Europaischen Union war. Anders gesagt kann sich der
Nachweis der Benutzung auch auf einen Zeitraum vor dem Beitrittsdatum
beziehen (im Fall von Kroatien vor dem 01/07/2013).
b. Die altere Marke ist eine Unionsmarke

Wenn der Inhaber der alteren UM die Benutzung nur im Hoheitsgebiet eines
neuen oder mehrerer neuer Mitgliedstaaten nachweisen kann, da sich die
Verpflichtung zur Benutzung auf einen Zeitraum von finf Jahren vor dem
Anmelde- oder Prioritatsdatum® der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung
bezieht, kann die Benutzung in einem neuen Mitgliedstaat (oder mehreren neuen
Mitgliedstaaten) nur berlcksichtigt werden, wenn der betreffende Mitgliedstaat
zum Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritdtsdatum der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung ein Mitgliedstaat der Europaischen Union war

2 Bei Widerspriuchen und Nichtigkeitsantragen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das Datum der
Veréffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung maRgeblich.

3 Bei Widerspriichen und Nichtigkeitsantragen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist der mafigebliche
Zeitpunkt der Tag der Verdffentlichung.
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(Artikel 47 Absatz 2 UMV verlangt die Benutzung ,in der Union®). Vor ihrem
jeweiligen Beitrittsdatum sind die neuen Staaten keine ,Mitgliedstaaten der
Union“, weswegen es nicht mdglich ist, die Benutzung ,in der Union*
nachzuweisen.

Aus diesem Grund soll der Zeitraum von funf Jahren nur ab dem mafgeblichen
Beitrittsdatum gezahlt werden.

8. Es gibt keine besonderen Ubergangsprobleme in Bezug auf Widerspruchs-
verfahren. Das Recht gemal Artikel 146 Absatz 8 UMV zur Wahl einer Sprache als
Verfahrenssprache, die keine der funf Sprachen des Amts ist, gilt ab dem
Beitrittsdatum hinsichtlich der anderen Amtssprachen der Europaischen Union.
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Anhang 1

Mitgliedstaaten Beitrittsdatum Sprachen

Estland, Lettland, Litauen, Malta, | 01/05/2004 Estnisch, Griechisch, Lettisch,
Polen, Slowakei, Slowenien, Litauisch, Maltesisch, Polnisch,
Tschechische Republik, Ungarn Slowakisch, Slowenisch,
und Zypern. Tschechisch und Ungarisch
Bulgarien und Rumanien 01/01/2007 Bulgarisch und Rumaénisch
Kroatien 01/07/2013 Kroatisch
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