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1 Verzicht

Artikel 57 UMV

Artikel 15 UMDV

1.1 Allgemeine Grundsatze

Auf eine Unionsmarke kann nach ihrer Eintragung vom Inhaber jederzeit fir einige
oder alle Waren und Dienstleistungen verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich
gegeniber dem Amt zu erklaren. (FUr Informationen Uber die Ricknahme von
Unionsmarkenanmeldungen vor der Eintragung siehe die Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 1, Verfahren, Unterabschnitt 5.1).

1.2 Rechtliche Wirkung

Artikel 57 Absatz 2 UMV

Artikel 15 UMDV

Die Rechtswirkung einer Verzichtserklarung entsteht an dem Tag der Eintragung des
Verzichts im Register fur Unionsmarken. Wahrend laufender Verfahren kann das
Verfahren zur Eintragung des Verzichts ausgesetzt werden (siehe Abschnitt 1.4 unten).

Ab der Eintragung des Verzichts im UM-Register erléschen die Rechte des Inhabers
der Unionsmarke sowie die etwaiger Lizenznehmer und Inhaber sonstiger Rechte mit
Wirkung ex-nunc. Der Verzicht hat somit keine Ruckwirkung.

Der Verzicht hat verfahrensmaRige und sachlich-rechtliche Wirkungen.

Verfahrensrechtlich gilt, dass die Marke mit der Eintragung des Verzichts im
Unionsmarkenregister geléscht wird und alle diese Marke betreffenden anhangigen
Verfahren (mit Ausnahmen von Nichtigkeits- oder Verfallsverfahren) vor dem Amt
enden.

Die sachlich-rechtliche Wirkung eines Verzichts gegenuber Dritten schlie3t ein, dass
der Inhaber der Unionsmarke darauf verzichtet, sich fur die Zukunft auf die Rechte aus
seiner Marke zu berufen.

Der Inhaber der Unionsmarke ist wahrend des Verfahrens zur Eintragung des Verzichts
an die Verzichtserklarung gebunden, sofern folgende Gegebenheiten bestehen:

1. Am Tag des Eingangs der Verzichtserklarung beim Amt geht keine Erklarung
des Widerrufs der Erklarung ein. Falls also am gleichen Tag (unabhangig von
der Stunde und Minute des Eingangs) beim Amt eine Verzichtserklarung und
eine Mitteilung eingehen, mit der diese Erklarung widerrufen wird, heben sie
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sich gegenseitig auf. Ein Verzicht kann erst widerrufen werden, wenn er wirksam
geworden ist.

2. Die Erklarung entspricht allen formellen Erfordernissen, insbesondere den weiter
unten unter Abschnitt 1.3.7 genannten.

1.3 Formerfordernisse

1.3.1 Form und Sprache

Artikel 146 Absatz 2 und 6 UMV

Artikel 17 Absatz 7 DVUM und Artikel 65 DVUM

Artikel 24 UMDV

Der Inhaber muss den Verzicht schriftlich gegentiber dem Amt erklaren. Es gelten die
allgemeinen Regeln fur Mitteilungen an das Amt (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen).

Die Verzichtserklarung muss schriftlich in einer der funf Sprachen des Amtes, namlich
Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch oder Spanisch, vorgelegt werden.

Wird die Verzichtserklarung jedoch unter Verwendung des vom Amt bereitgestellten
Formblatts geman Artikel 65 DVUM abgegeben, so kann dieses Formblatt in Einklang
mit Artikel 146 Absatz 6 UMV in einer beliebigen Amtssprache der Europaischen Union
verwendet werden, sofern das Ausfiillen der Textfelder des Formblatts in einer der
Sprachen des Amtes erfolgt.

Liegt ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke vor
und will der Inhaber auf die angegriffene Unionsmarke verzichten, so muss er dies
mit einem separaten Schriftstiick tun. Einzelheiten zu diesem separaten Schriftstlick
sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren,
Abschnitt 4.4.1 zu finden.

Die Erklarung des Verzichts ist unwirksam, wenn sie Bedingungen oder Befristungen
enthalt. Sie darf zum Beispiel nicht unter der Bedingung erfolgen, dass das Amt eine
bestimmte Entscheidung trifft oder dass in einem Inter-Partes-Verfahren der andere
Beteiligte eine bestimmte Erklarung abgibt. So kann beispielsweise wahrend eines
Léschungsverfahrens fir die Marke keine (teilweise) Verzichtserklarung unter der
Bedingung abgegeben werden, dass der Antragsteller seinen Antrag auf Léschung
zuricknimmt. Dies schlief3t jedoch nicht die Moglichkeit einer Einigung zwischen den
Beteiligten aus oder dass beide Beteiligte in einer einzigen Mitteilung an das Amt
zwei aufeinander folgende MalRnahmen beantragen (z. B. Verzicht auf die Marke und
Rucknahme des Léschungsantrags).
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1.3.2 Geblhren

Die Verzichtserklarung ist nicht gebuhrenpflichtig.

1.3.3 Notwendige Angaben

Artikel 15 UMDV

Die Verzichtserklarung hat die in Artikel 15 UMDV genannten Angaben zu enthalten.
Diese beinhalten:

® Die Eintragungsnummer der Unionsmarke;

e Name und Anschrift des Inhabers der Unionsmarke oder die EUIPO-ID-Nummer
zusammen mit dem Namen des Inhabers;

e wenn der Verzicht nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, flr die
die Marke eingetragen ist, entweder die Waren und Dienstleistungen, fur die der
Verzicht erklart wird, oder die Angabe der Waren und Dienstleistungen, fir die die
Marke weiterhin eingetragen bleiben soll (sieche Abschnitt 1.3.4 unten).

1.34 Teilverzicht

Es kann ein Teilverzicht auf eine Unionsmarke erklart werden, also flir einige der
Waren und Dienstleistungen, flr die sie eingetragen ist. Ein Teilverzicht wird erst am
Tag seiner Eintragung im Register fur Unionsmarken wirksam.

Ein Teilverzicht kann nur akzeptiert werden, wenn bezlglich der Waren und
Dienstleistungen die beiden folgenden Bedingungen erflllt sind:

1. Der neue Wortlaut darf keine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen darstellen;

2. der Teilverzicht muss eine gultige Beschreibung von Waren und Dienstleistungen
sein.

Nahere Einzelheiten zu annehmbaren Beschrankungen und zur Praxis betreffend die
in Artikel 33 Absatz 8 UMV genannte Erklarung siehe Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 3, Klassifizierung.

1.3.5 Unterschrift

Sofern Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM nichts anderes zulasst, ist die
Verzichtserklarung vom Inhaber der Unionsmarke oder seinem ordnungsgemafn
bevollmachtigten Vertreter zu unterzeichnen.
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1.3.6 Vertretung

Artikel 119 Absatz 2 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Es gelten die allgemeinen Regeln (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 5, BerufsmaRige Vertretung).

1.3.7 Erfordernisse bei eingetragenen Lizenzen oder sonstigen Rechten
an der Unionsmarke

Ein Verzicht kann nicht eingetragen werden, wenn Dritte (wie Lizenznehmer,
Pfandnehmer usw.) eingetragene Rechte an der Unionsmarke haben; es gelten dann
zusatzliche Erfordernisse.

Ist eine Lizenz oder ein anderes Recht an der Unionsmarke im Register eingetragen,
gelten die folgenden zusatzlichen Erfordernisse:

1. Wurde eine Lizenz oder ein dingliches Recht im Register eingetragen, so hat
der Inhaber der Unionsmarke dem Amt ausreichend nachzuweisen, dass er den
Lizenznehmer, Pfandnehmer usw. von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat.
Weist der Inhaber dem Amt die Zustimmung des Lizenznehmers, Pfandnehmers
usw. zum Verzicht nach, so wird der Verzicht unmittelbar im Anschluss an diese
Mitteilung eingetragen.

Weist der Inhaber der Unionsmarke nach, dass er den Lizenznehmer/Pfandnehmer
lediglich von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat, so unterrichtet das Amt den
Inhaber, dass der Verzicht drei Monate nach Eingang des Nachweises eingetragen
wird (Artikel 57 Absatz 3 UMV).

Das Amt betrachtet eine Kopie der Mitteilung des Inhabers an den Lizenznehmer/
Pfandnehmer als ausreichenden Nachweis. Gleiches gilt fur eine schriftliche
Erklarung des Lizenznehmers/Pfandnehmers, dass er unterrichtet wurde. Eine
eidesstattliche Erklarung des Markeninhabers ist nicht erforderlich. Der englische
Begriff ,proves®in Artikel 57 Absatz 3 UMV lautet in den anderen Sprachfassungen
von Artikel 57 Absatz 3 der Verordnung im Deutschen ,glaubhaft macht*
und im Italienischen ,dimostra“, was keinen Vollbeweis, sondern hinreichende
Wahrscheinlichkeit bedeutet. Die Dokumente kénnen in einer der 23 Amtssprachen
der Europaischen Union eingereicht werden. Das Amt kann jedoch eine
Ubersetzung in die fiir die Verzichtserklarung gewahlte Sprache oder nach Wahl
des Anmelders in eine der flunf Sprachen des Amtes verlangen.

Wird kein Nachweis vorgelegt oder ist er unzureichend, so fordert das Amt zur
Nachreichung innerhalb von zwei Monaten auf.

2. Wird eine Zwangsvollstreckungsmallnahme im Register fur Unionsmarken
eingetragen, o] ist der Verzichtserklarung eine von der
fir ~ Zwangsvollstreckungsmallnahmen  zustandigen  Stelle  unterzeichnete
Zustimmungserklarung beizufligen (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3,
Die Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des
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Vermégens, Kapitel 2, Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und
Insolvenzverfahren oder ahnliche Verfahren).

3. Wurde ein Insolvenzverfahren oder ein ahnliches Verfahren im Register fir
Unionsmarken eingetragen, muss die Verzichtserklarung vom Insolvenzverwalter
beantragt werden (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarken
und Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdgens, Kapitel 2,
Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckungen und Insolvenzverfahren oder
ahnliche Verfahren).

1.4 Prufung

Artikel 57 Absatz 2 UMV

Artikel 17 Absatze 4, 5 und 6 DVUM

1.4.1 Zustandigkeit

Wird der Verzicht (oder ein teilweiser Verzicht) wahrend eines laufenden Verfahrens
auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gegen die Giiltigkeit der Unionsmarke
erklart, die Gegenstand der Verzichtserklarung ist, setzt das Amt die Eintragung der
Verzichtserklarung aus und fordert den Antragsteller des Léschungsverfahrens auf,
mitzuteilen, ob er das Verfahren fortzusetzen wiinscht. Einzelheiten zur Handhabung
von \Verzichtserklarungen, die wahrend eines laufenden Ldschungsverfahrens
eingehen, sind in den Richtlinien, Teil D, Ldschung, Abschnitt 1, Léschungsverfahren,
Abschnitt 4.3.1 zu finden.

Ist die Unionsmarke Gegenstand einer beim Gericht oder Gerichtshof (EuGH)
anhangigen Rechtssache, muss die Erklarung auf Verzicht beim Amt (und nicht beim
Gericht oder Gerichtshof) eingereicht werden. Das Amt teilt dann dem Gericht oder
Gerichtshof mit, ob die Verzichtserklarung seiner Auffassung nach annehmbar und
gultig ist.

2 Anderung einer Marke
21 Allgemeine Grundsatze
Artikel 54 UMV

Artikel 10 UMDV

Dieser Abschnitt der Richtlinien und die oben genannten Bestimmungen betreffen
ausschlieBlich solche Anderungen der Unionsmarke, die vom Inhaber aus eigenem
Entschluss beantragt wurden.
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Es ist zwischen der Anderung einer Anmeldung einer Unionsmarke und der Anderung
einer eingetragenen Unionsmarke zu unterscheiden. Die Anderung einer Anmeldung
ist in Artikel 49 UMV und in Artikel 11 DVUM geregelt. Die Anderung einer
eingetragenen Unionsmarke ist in Artikel 54 UMV und in Artikel 10 UMDV geregelt
(ndhere Informationen zu Anderungen einer Anmeldung einer Unionsmarke siehe
Richtlinien, Teil B, Priifung, Abschnitt 2, Formerfordernisse).

Dieser Abschnitt behandelt nicht Berichtigungen offensichtlicher Fehler des Amtes
in seinen Veroffentlichungen oder im Register der Unionsmarken; derartige
Berichtigungen werden von Amts wegen oder auf Ersuchen des Markeninhabers
gemall Artikel 44 Absatz 3 UMV und Artikel 102 UMV vorgenommen (nahere
Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 6, Widerruf von
Entscheidungen und Léschung von sonstigen Eintragen im Register und Berichtigung
von Fehlern).

Durch die Anderung einer Marke kann die Wiedergabe einer Marke geandert werden,
sofern die Anderung sich auf den Namen und/oder die Anschrift des Inhabers bezieht
und den wesentlichen Inhalt der Marke in der urspringlich eingetragenen Form nicht
berihrt.

Die Anderung anderer Bestandteile der Eintragung der Unionsmarke ist in den
Verordnungen nicht vorgesehen.

2.2 Formerfordernisse

2.2.1 Form und Sprache

Artikel 54 und Artikel 146 Absatz 6 UMV

Der Antrag auf Anderung der Marke, also der Wiedergabe der Marke, ist schriftlich
in einer der funf Sprachen des Amtes, namlich Deutsch, Englisch, Franzodsisch,
Italienisch oder Spanisch, einzureichen.

Wird der Antrag auf Eintragung einer Anderung der Marke jedoch unter Verwendung
des vom Amt bereitgestellten Formblatts gemal Artikel 65 DVUM abgegeben, so
kann dieses Formblatt in Einklang mit Artikel 146 Absatz 6 UMV in einer beliebigen
Amtssprache der Europaischen Union verwendet werden, sofern das Ausfiillen der
Textfelder des Formblatts in einer der Sprachen des Amtes erfolgt.

2272 Geblhren

Artikel 54 Absatz 4 UMV und Anhang | Teil A Nummer 28 UMV

Der Antrag zur Anderung der Marke gilt so lange als nicht eingereicht, bis die Gebuhr
entrichtet ist. Die Geblhr betragt 200 EUR (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebuhren, Kosten und Preise).
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2.2.3 Vorgeschriebene Angaben

Artikel 54 Absatz 3 UMV

Artikel 10 UMDV

Der Antrag auf Anderung muss enthalten:

® die Eintragungsnummer der Unionsmarke;

® den Namen und die Anschrift des Inhabers gemal Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe b UMDV; oder die ID-Nummer des Inhabers zusammen mit dem Namen
des Inhabers anzugeben;

e die Angabe des Bestandteils der Wiedergabe der Marke, der geadndert werden soll,
und diesen Bestandteil in der gednderten Fassung;

® cine Wiedergabe der Marke in der gednderten Form, die den Formerfordernissen
des Artikels 3 UMDV entspricht.

2.3 Sachlich-materielle Voraussetzungen fiir eine Anderung

Artikel 54 Absatz 2 UMV erlaubt eine Anderung der Wiedergabe der Marke nur unter
sehr engen Voraussetzungen, und zwar dann, wenn

e die Unionsmarke den Namen und/oder die Anschrift des Inhabers der Unionsmarke
enthalt und

® diese Bestandteile geandert werden sollen und

e die Anderung die Marke in der urspriinglich eingetragenen Form in ihrem
wesentlichen Gehalt nicht beeintrachtigt.

Es gilt ein strikter Standard. Ist der Name oder die Anschrift des Inhabers
Bestandteil der unterscheidungskraftigen Bestandteile der Marke, beispielsweise Teil
einer Wortmarke, so ist eine Anderung im Prinzip ausgeschlossen, da die Identitat
der Marke wesentlich beeintrachtigt wiirde. Eine Anderung der Marke kénnte moglich
sein, wenn Name oder Anschrift des Inhabers der Unionsmarke Bestandteil einer
Bildmarke sind, beispielsweise eines Flaschenetiketts, und zwar als untergeordneter
Bestandteil in kleinen Buchstaben. Solche Bestandteile werden normalerweise bei der
Prifung des Schutzumfangs oder der rechtserhaltenden Benutzung nicht in Betracht
gezogen. Zweck von Artikel 54 Absatz 2 UMV ist es jedoch gerade, jede Anderung
einer eingetragenen Unionsmarke auszuschlieen, die ihren Schutzumfang oder die
rechtserhaltende Benutzung beeintrachtigen kdnnte, so dass Rechte Dritter nicht
beruhrt sind.

Ausgeschlossen ist die Anderung aller anderen Bestandteile einer Marke, selbst wenn
es sich um untergeordnete Bestandteile in kleinen Buchstaben mit beschreibender
Bedeutung handelt, beispielsweise die Angabe des Alkoholgehalts auf dem
Flaschenetikett eines Weines.

Darliber hinaus I4sst Artikel 54 Absatz 2 UMV eine Anderung des Verzeichnisses
der Waren und Dienstleistungen nicht zu (09/07/2008, R 585/2008-2, SAGA, § 16).
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Nach der Eintragung kann das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nur durch
einen Teilverzicht auf die Marke im Sinne von Artikel 57 UMV geandert werden (siehe

vorstehenden Abschnitt 1.3.4).

2.3.1

Beispiele zulassiger Anderungen:

Eingetragene Marke

Vorgeschlagene Anderung

Unionsmarke Nr. 7 389 687

Unionsmarke Nr. 4 988 556

<SS
-
ofe

INNODVIVELLC.COM

N
VI

innoviveinc.com

-
0O

23.2

Beispiele nicht annehmbarer Anderungen:

Eingetragene Marke

Vorgeschlagene Anderung

Unionsmarke Nr. 11 058 823
ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT

TECHNOLOGY’

ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT

TECHNOLOGY

Unionsmarke Nr. 9 755 307

MINADI MINADI Occhiali

MINADI

Unionsmarke Nr. 10 009 595

CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE

CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE
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Eingetragene Marke Vorgeschlagene Anderung

Unionsmarke Nr. 9 436 072
SLITONEULTRA
SLITONE ULTRA

Unionsmarke Nr. 2 701 845

moexo | XNDEKO

333
(s6iva)

ALTO

invest

Unionsmarke Nr. 7 087 943

Unionsmarke Nr. 8 588 329

GORBY §

§.hdd0d

24 Veroffentlichung

Ist die Anderung der Eintragung zuléssig, so wird sie eingetragen und veréffentlicht.
Die Veroffentlichung enthalt eine Wiedergabe der Marke in geanderter Form.

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Veréffentlichung der Anderung
(Artikel 54 Absatz 5 UMV) kénnen Dritte, deren Rechte durch die Anderung
beeintrachtigt sein kénnten, die Eintragung der Anderung anfechten. Hierfiir gelten die
Bestimmungen zum Widerspruchsverfahren entsprechend.
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3 Anderungen des Namens oder der Anschrift

Artikel 55 und 111 UMV, Artikel 146 Absatz 6 UMV

Artikel 12, Buchstaben a, b und c UMDV

Sowohl bei eingetragenen Unionsmarken als auch bei Unionsmarkenanmeldungen
kann es zu Namens- oder Anschriftenanderungen kommen. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, gilt bei Unionsmarken die gleiche Vorgehensweise wie bei
Unionsmarkenanmeldungen.

Es ist moglich, den Namen, die Anschrift oder die Staatsangehdérigkeit des Inhabers
einer eingetragenen Unionsmarke oder seines Vertreters zu andern. Der Antrag auf
Eintragung der Anderung ist in einer der fiinf Sprachen des Amtes, namlich Deutsch,
Englisch, Franzdsisch, Italienisch oder Spanisch, einzureichen. Die Anderung wird im
Register fur Unionsmarken eingetragen und veroffentlicht.

Gemal Artikel 12 UMDV kénnen der Name, einschlielllich der Rechtsform, sowie die
Anschrift des Inhabers oder Vertreters frei gedndert werden, sofern

® es sich bei der Anderung des Namens des Inhabers nicht um eine Anderung infolge
eines Rechtslibergangs handelt;

® es sich bei der Anderung des Namens des Vertreters nicht um die Ersetzung eines
Vertreters durch einen anderen handelt.

Gemald Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe a UMV kann auch die Angabe der
Staatsangehorigkeit und des Niederlassungsstaats der juristischen Person geandert
oder hinzugefligt werden, sofern es sich nicht um die Folge eines Rechtsiibergangs
handelt.

Eine Anderung des Namens des Inhabers gemaR Artikel 12 UMDV ist eine Anderung,
die nicht die Inhaberschaft beriihrt, wahrend ein Rechtsiibergang eine Anderung der
Identitat des Inhabers ist. Flir Einzelheiten und zum Verfahren in Zweifelsfallen, ob die
Anderung unter Artikel 20 UMV fallt, siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3,
Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des
Vermdgens, Kapitel 1, Rechtslibergang.

Ebenso ist eine Anderung des Namens des Vertreters im Sinne der Artikel 55
Absatz 4 UMV und Artikel 12 UMDV auf Anderungen beschrankt, die die Identitat
des bestellten Vertreters nicht bertihren, z. B. wenn sich dessen Name im Zuge einer
EheschlieBung andert. Artikel 55 Absatz 4 UMV und Artikel 12 UMDV gelten auch,
wenn sich die Bezeichnung eines Zusammenschlusses von Vertretern andert. Eine
solche Namensanderung ist von der Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen
Vertreter zu unterscheiden, fir welche die Regeln Gber die Bestellung von Vertretern
gelten. Fur Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5,
Berufsmalige Vertretung.

Fir die Eintragung einer Anderung des Namens oder der Anschrift muss beim Amt
vom Inhaber ein Antrag gestellt werden. Dieser muss die Nummer der Unionsmarke
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sowie Namen und Anschrift des Inhabers (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV) oder
des Vertreters (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e UMDV) sowohl in der eingetragenen als
auch in der zu andernden Fassung enthalten.

Nachweise (ber die Anderung sind normalerweise nicht erforderlich. Im Zweifelsfall
kann der Prufer allerdings einen Nachweis wie beispielsweise einen Auszug aus dem
Handelsregister verlangen. Der Antrag auf Eintragung der Anderung des Namens oder
der Anschrift ist nicht gebuhrenpflichtig.

Juristische Personen dirfen nur eine offizielle Anschrift haben. Im Zweifelsfall kann der
Prifer einen Nachweis der Rechtsform oder insbesondere der Anschrift verlangen. Der
offizielle Name und die offizielle Anschrift dienen auch als Adresse flr Zustellungen.
Ein Markeninhaber sollte nur eine Zustellungsadresse haben. Im Sinne der Richtigkeit
und Korrektheit des Registers, wird eine Anderung der offiziellen Bezeichnung
eines Markeninhabers oder seiner offiziellen Adresse fur alle auf seinen Namen
eingetragenen Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und diesbeziglich
anhangige Verfahren eingetragen. Anders als die Zustellungsadresse kann eine
Anderung der offiziellen Bezeichnung oder der offiziellen Anschrift nicht nur fiir einen
bestimmten Rechtebestand eingetragen werden. Diese Regeln gelten fiir Vertreter
entsprechend.

4 Anderungen in Satzungen von Kollektiv- und
Gewahrleistungsmarken

Artikel 79 und 88 UMV, Artikel 146 Absatz 6 UMV

Gemal Artikel 79 und Artikel 88 UMV hat der Inhaber einer Unionskollektiv- oder
Gewahrleistungsmarke jede Anderung der Satzung dem Amt zu unterbreiten.

Der Antrag auf Eintragung einer Anderung der Satzung einer Kollektiv- oder
Gewahrleistungsmarke im Register fir Unionsmarken muss schriftlich in einer der
funf Sprachen des Amtes, namlich Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch oder
Spanisch, eingereicht werden.

4.1 Eintragung der gednderten Satzung

Artikel 75 Absatz 2, Artikel 76 und 77, Artikel 79 Absatze 3 und 4 sowie Artikel 84, 85,
88 und 111 UMV

Entspricht die geanderte Satzung zur Nutzung einer Kollektiv- oder einer
Gewahrleistungsmarke nicht den Erfordernissen von Artikel 75 Absatz 2 UMV oder
von Artikel 84 UMV, oder kommt einer der in Artikel 76 oder 85 UMV aufgefiihrten
Zuriickweisungsgriinde zum Tragen, wird die Anderung der Satzung einer Kollektiv-
oder Gewahrleistungsmarke nicht im Register flir Unionsmarken eingetragen.

Wird die Anderung der Satzung akzeptiert, wird sie eingetragen und verdffentlicht.
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Der Antragsteller auf Eintragung der Anderung gibt den Teil der geadnderten Satzung
an, der im Register flr Unionsmarken eingetragen werden soll; dabei kann es sich um
Folgendes handeln:

Bei Kollektivmarken:

¢ Name und Anschrift des Inhabers der Unionsmarke;

e den Zweck des Verbandes oder den Zweck, flir den die Korperschaft des
offentlichen Rechts gebildet wird;

® die Stellen, die zur Vertretung des Verbandes oder der juristischen Person befugt

sind;

die Bedingungen fur die Mitgliedschaft;

die zur Benutzung der Marke befugten Personen;

gegebenenfalls die Satzung, einschliel3lich der Sanktionen;

bezeichnet die Marke die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen,

die Genehmigung fiur alle Personen, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem

betreffenden geografischen Gebiet stammen, Mitglied des Verbandes zu werden.

Bei Gewahrleistungsmarken:

® Name und Anschrift des Inhabers der Unionsmarke;

® cine Erklarung, dass der Markeninhaber die Anforderungen in Artikel 83
Absatz 2 UMV erfillt;

e die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die mit der
Unionsgewahrleistungsmarke bescheinigt werden sollen, wie zum Beispiel das
Material, die Art und Weise der Herstellung der Ware bzw. der Erbringung der
Dienstleistung, die Qualitat oder Genauigkeit;

® die Markensatzung, einschlieRlich der Sanktionen;

e die zur Benutzung der Unionsgewahrleistungsmarke befugten Personen;

e die Art und Weise, wie die bescheinigende Stelle diese Merkmale zu prifen und die
Benutzung der Marke zu Uberwachen hat.

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Veroffentlichung der geanderten
Satzung kénnen Dritte, deren Rechte durch die Anderung beeintrachtigt sein kénnten,
die Eintragung der Anderung anfechten. Hierfir gelten die Bestimmungen des
Verfahrens fiir Bemerkungen Dritter entsprechend.

5 Teilung

5.1 Allgemeine Bestimmungen

Artikel 56 und Anhang | Teil A Nummer 25 UMV

Artikel11 UMDV

Eine Eintragung kann nicht nur als Resultat eines teilweisen Rechtsubergangs
(siehe Richtlinien, Teil E, Registervorgange, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und
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das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdgens, Kapitel 1,
Rechtsiibergang), sondern auch auf eigene Initiative des Inhabers der Unionsmarke
geteilt werden. Die Teilung einer Marke ist vor allem sinnvoll, um eine
streitige Marke flir bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu isolieren und die
Eintragung fur den Rest aufrechtzuerhalten. Nahere Informationen zur Teilung von
Unionsmarkenanmeldungen siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren.

Ein teilweiser Rechtslibergang ist kostenlos und bringt einen Inhaberwechsel mit sich;
wahrend die Teilungserklarung einer Marke gebuhrenpflichtig ist und die Marke beim
selben Inhaber verbleibt. Wird die Gebuhr nicht gezahlt, gilt die Teilungserklarung
als nicht abgegeben. Die Teilungserklarung ist in einer der finf Sprachen des Amtes
abzugeben.

Informationen Uber die Teilung internationaler Registrierungen mit Benennung der EU
nach dem Madrider Protokoll siehe bitte Richtlinien, Teil M, Internationale Marken,
Punkt 5, Teilung.

5.2 Formerfordernisse

5.2.1 Form und Sprache

Artikel 146 Absatz 6 UMV

Die Teilungserklarung einer Unionsmarke ist schriftlich in einer der funf Sprachen des
Amtes, namlich Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch oder Spanisch, abzugeben.

Wird die Teilungserklarung jedoch unter Verwendung des vom Amt bereitgestellten
Formblatts gemaly Artikel 65 DVUM abgegeben, so kann dieses Formblatt in einer
beliebigen Amtssprache der Europaischen Union verwendet werden, sofern das
Ausflllen der Textfelder des Formblatts in einer der Sprachen des Amtes erfolgt.

522 Gebuhren

Anhang | Teil A Nummer 25 UMV

Fir die Erklarung ist eine Gebuhr in Hohe von 250 EUR zu entrichten; solange die
Gebuhr nicht entrichtet ist, gilt die Erklarung als nicht abgegeben (siehe Richtlinien
Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Geblihren, Kosten und Preise).

523 Vorgeschriebene Angaben

Artikel 54 Absatz 4 UMV und Artikel 56 UMV

Artikel 11 UMDV

Die Teilungserklarung muss enthalten:
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® Die Eintragungsnummer der zu teilenden Unionsmarke;

® Name und Anschrift des Inhabers; hat der Inhaber zuvor eine ID-Nummer vom Amt
zugeteilt bekommen, reicht es aus, diese ID-Nummer zusammen mit dem Namen
des Inhabers anzugeben;

® das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen fur die Teileintragung oder, soll
mehr als eine neue Eintragung angelegt werden, fir jede Teileintragung;

e das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die bei der urspringlichen
Unionsmarke verbleiben sollen.

Die Waren und Dienstleistungen muissen auf die urspriingliche Unionsmarke und die
neue Unionsmarke so aufgeteilt werden, dass sich die Waren und Dienstleistungen
in der urspringlichen und in der neuen Unionsmarke nicht Uberschneiden. Die
beiden Verzeichnisse durfen zusammen nicht umfassender als das ursprungliche
Warenverzeichnis sein. Waren oder Dienstleistungen, gegen die Widerspruch eingelegt
wurde oder die beanstandet wurden (z. B. Prifung absoluter Eintragungshindernisse,
Angriff im Widerspruchsverfahren usw.), sollten bei der urspringlichen Unionsmarke
verbleiben. Es dirfen nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen aufgeteilt und in der
neuen Unionsmarke platziert werden, die nicht beanstandet wurden und gegen die kein
Widerspruch eingelegt wurde.

Die Angaben mussen daher klar, deutlich und eindeutig sein. Ist z. B. eine
Unionsmarke fir Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen betroffen und
erfolgt die Aufteilung zwischen der alten und der neuen Eintragung nach Klassen,
so reicht es aus, die entsprechenden Klassennummern fiir die neue oder fir die
verbleibende Eintragung anzugeben.

Umfasst die Teilungserklarung Waren und Dienstleistungen, die als solche in dem
ursprunglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen genannt sind, so beldsst
das Amt automatisch diejenigen Waren und Dienstleistungen in der urspringlichen
Unionsmarke, die nicht in der Teilungserklarung erwahnt werden. Beispiel: Die
ursprungliche Liste enthalt die Waren A, B und C, und die Teilungserklarung betrifft
die Ware C. Dies fuhrt zur Anlage einer neuen Eintragung fir die Ware C, und die
Waren A und B verbleiben in der urspringlichen Eintragung.

Far die Prufung der Frage, ob tatsachlich eine Einschrankung oder eine
Erweiterung des Verzeichnisses vorliegt, gelten die allgemeinen in derartigen
Verfahrenssituationen anwendbaren Grundsatze (siehe Richtlinien, Teil B, Prufung,
Abschnitt 3, Klassifizierung).

Es wird auf jeden Fall empfohlen, ein klares und genaues Verzeichnis der von
der Teilung betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie ein klares und genaues
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, die bei der urspringlichen
Eintragung verbleiben sollen. Im Ubrigen muss auch das urspriingliche Verzeichnis
klargestellt werden. Beispiel: Enthalt das urspringliche Verzeichnis den Begriff
alkoholische Getrdnke und betrifft die Teilung Whisky und Gin, so muss das
urspringliche Verzeichnis auf alkoholische Getrénke, ausgenommen Whisky und Gin
eingeschrankt werden.
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Wahrend bestimmter Zeitrdume ist aus Grinden der Verfahrensékonomie oder zum
Schutz Dritter eine Erklarung der Teilung nicht zuldssig. Diese Zeitrdume sind
(Artikel 56 Absatz 2 UMV):

e Wahrend der Anhangigkeit eines Ldschungsverfahrens vor dem Amt (Antrag auf
Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit) durfen nur diejenigen Waren und
Dienstleistungen von der urspringlichen Unionsmarke abgeteilt werden, gegen
die sich der Ldschungsantrag nicht richtet. Das Amt legt Artikel 56 Absatz 2
Buchstabe a UMV dahin aus, dass eine Teilung nicht nur dann ausgeschlossen
ist, wenn sie sich gegen einige der angegriffenen Waren der urspringlichen
Unionsmarke mit dem Ergebnis einer etwaigen Teilung des Léschungsverfahrens
richtet, sondern auch dann, wenn alle angegriffenen Waren abgeteilt werden sollen.
In diesem Fall wird jedoch dem Inhaber der urspriunglichen Unionsmarke die
Maoglichkeit eingeraumt, die Teilungserklarung zu andern und die Teilung derjenigen
Waren und Dienstleistungen der urspringlichen Unionsmarke zu verlangen, die
nicht Gegenstand des Loschungsverfahrens sind.

e Wahrend vor der Beschwerdekammer, dem Gericht oder dem Gerichtshof ein
Verfahren anhangig ist, dirfen aufgrund der aussetzenden Wirkung des Verfahrens
nur die von dem Verfahren nicht betroffenen Waren und Dienstleistungen von der
ursprunglichen Unionsmarke abgeteilt werden.

® Gleiches gilt wahrend der Anhangigkeit einer Widerklage auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit vor einem Unionsmarkengericht. Dies umfasst den Zeitraum ab
der Einlegung der Widerklage bis zum Tag der Eintragung eines Hinweises auf das
Urteil des Unionsmarkengerichts im Register der Unionsmarken gemag Artikel 128
Absatz 6 UMV.

5.3 Eintragung

Artikel 56 Absatze 5, 6 und 7 UMV

Akzeptiert das Amt die Teilungserklarung, so wird zu diesem Zeitpunkt — nicht
rickwirkend ab dem Tag der Erklarung — eine neue Eintragung angelegt.

Die neue Eintragung behalt den Anmeldetag sowie, abhangig von den Waren
und Dienstleistungen, etwaige Prioritats- und Zeitrangtage bei; tatsachlich kann die
Wirkung des Zeitrangs zu einem Teilzeitrang werden.

Alle Antrage und Geblihren, die vor dem Tag des Eingangs der Teilungserklarung beim
Amt eingegangen sind, gelten auch als fur die Teileintragung eingereicht bzw. gezahilt.
Ordnungsgemal fir die urspriingliche Eintragung entrichtete Geblhren werden jedoch
nicht erstattet. Beispiele:

* Wurde die Eintragung einer Lizenz beantragt und gleichzeitig die entsprechende
Gebuhr gezahlt, bevor beim Amt die Erklarung der Teilung einging, so wird
die Lizenz sowohl fliir die urspriingliche Unionsmarke als auch fir die neue
Unionsmarke im Register fir Unionsmarken eingetragen, sofern die Lizenz Waren
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und/oder Dienstleistungen umfasst, die in der urspringlichen und in der neuen
Unionsmarke enthalten sind. Weitere Gebuhren sind nicht zu entrichten.

® Soll eine Unionsmarkeneintragung, die zwei Klassen umfasst, in zwei Eintragungen
geteilt werden, so sind ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Teilungserklarung
im Register fiir Unionsmarken keine zusatzlichen Klassengeblihren fur die
Verlangerung zu zahlen; stattdessen sind fur die beiden Eintragungen jeweils
Grundgebuhren fir die Verlangerung zu entrichten.

54 Neue Akte, Veroffentlichung

Artikel 111 Absatz 3 UMV

Fir die Teileintragung ist eine neue Akte anzulegen. Diese enthalt alle Schriftstiicke,
die sich in der Akte fur die urspringliche Eintragung befinden, sowie samtliche
Korrespondenz, die sich auf die Teilungserklarung bezieht, und schlieRlich jegliche
Korrespondenz in Sachen der neuen Eintragung.

Die Teilung wird im Blatt fur Unionsmarken veroffentlicht.

6 Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der Eintragung

Artikel 40 UMV

Beschluss EX-17-3 des Exekutivdirektors des Amtes vom 18/09/2017

6.1 Allgemeine Grundsatze

Der Inhaber einer Unionsmarke, der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat oder einer
mit Wirkung fir einen Mitgliedstaat international registrierten identischen alteren Marke
fur Waren oder Dienstleistungen ist, die mit denen identisch sind, fur welche die altere
Marke eingetragen ist bzw. die darin enthalten sind, kann den Zeitrang der alteren
Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder fiir den sie eingetragen ist, in
Anspruch nehmen.

Der Zeitrang kann nach der Eintragung der Unionsmarke jederzeit beansprucht
werden.

6.2 Rechtliche Wirkung

Zu den rechtlichen Wirkungen einer Inanspruchnahme des Zeitrangs siehe
die Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkt 13, der
entsprechend auch bei Inanspruchnahmen des Zeitrangs nach der Eintragung gilt.
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6.3 Formerfordernisse

6.3.1 Form und Sprache

Artikel 40 und Artikel 146 Absatz 6 UMV

Die Inanspruchnahme des Zeitrangs ist schriftlich gegenuber dem Amt zu erklaren und
muss in einer der funf Sprachen des Amtes, namlich Deutsch, Englisch, Franzodsisch,
Italienisch oder Spanisch, beantragt werden.

Wird die Inanspruchnahme des Zeitrangs jedoch unter Verwendung des vom Amt
bereitgestellten Formblatts gemal Artikel 65 DVUM beantragt, so kann dieses
Formblatt in einer beliebigen Amtssprache der Européaischen Union verwendet werden,
sofern das Ausfillen der Textfelder des Formblatts in einer der Sprachen des Amtes
erfolgt.

6.3.2 Gebuhren

Der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs ist gebUhrenfrei.

6.3.3 Vorgeschriebene Angaben

Artikel 40 UMV

Beschluss EX-17-3 des Exekutivdirektors des Amtes vom 18/09/2017

Ein gdltiger Zeitranganspruch muss die in den Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 2, Formerfordernisse, unter Punkt 13.2, aufgefliihrten Angaben enthalten, die
entsprechend auch flr Zeitranganspriiche nach der Eintragung gelten.

6.4 Prifung

Der Zeitrang kann nur aus einer friheren Eintragung, nicht aus einer friheren
Anmeldung beansprucht werden. Das Datum der alteren Marke muss vor den
jeweiligen Daten der Unionsmarke liegen (Anmeldetag oder, sofern vorhanden,
Prioritatstag).

Far Einzelheiten bezlglich der Prufung von Zeitranganspriuchen, zu den
Anforderungen der dreifachen Identitat und flir Beispiele zulassiger und nicht
zulassiger Zeitranganspruche siehe die Richtlinien, Teil B, Prufung, Abschnitt 2,
Formerfordernisse, Punkte 13.2, 13.3, 13.4 und 13.6, die entsprechend auch flr
Zeitranganspruche nach der Eintragung gelten.

Entspricht der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs nicht den
Formerfordernissen oder sind die Marken nicht identisch, teilt das Amt dies dem
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Inhaber unter Setzung einer Frist von zwei Monaten fiir die Behebung des Mangels
oder die Einreichung einer Stellungnahme mit.

Wird der Mangel nicht behoben, unterrichtet das Amt den Inhaber, dass das Recht auf
Inanspruchnahme des Zeitrangs zurlickgewiesen wurde.

6.5 Eintragung und Veroéffentlichung

Artikel 39 Absatz 5 UMV, Artikel 40 Absatz 4 UMV und Artikel 111 Absatz 3
Buchstabe f UMV

Entspricht der Zeitranganspruch den Vorschriften, tragt das Amt ihn ein und
unterrichtet die fir den gewerblichen Rechtsschutz zustindige Zentralbehdrde des
betreffenden Mitgliedstaats.

Der Zeitranganspruch wird im Blatt fir Unionsmarken veréffentlicht.

6.6 Loschung von Zeitrangansprichen

Der Inhaber der Unionsmarke kann jederzeit von sich aus die Loschung des
Zeitranganspruchs aus dem Register flir Unionsmarken beantragen.

Zeitranganspriche koénnen auch aufgrund einer Entscheidung eines nationalen
Gerichts geldscht werden (siehe Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/2436).

Die Léschung des Zeitranganspruchs wird im Blatt fur Unionsmarken veroffentlicht.
Gemal Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe f UMV wird die Léschung des Zeitrangs
eingetragen.

7 Ersetzen einer Unionsmarkeneintragung durch eine
internationale Registrierung

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe t UMV und Artikel 197 UMV

Artikel 4bis des Madrider Protokolls

Regel 21 der Ausfuhrungsordnung zum Protokoll

Nach MalRgabe von Artikel 4bis des Madrider Abkommens und des Protokolls
kann der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die Europaische
Union benannt ist, beantragen, dass das Amt in seinem Register vermerkt, dass
eine Unionsmarkeneintragung durch eine entsprechende internationale Registrierung
ersetzt wird. Die Rechte des Inhabers in der Europaischen Union gelten ab dem
Tag der Eintragung der alteren Unionsmarke als bestehend. Das Amt tragt daher im
Register flir Unionsmarken ein, dass eine Unionsmarke durch eine Benennung der EU
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durch eine internationale Registrierung ersetzt wurde; diese Eintragung wird im Blatt
fir Unionsmarken veréffentlicht.

Fur weitere Informationen Uber die Ersetzung siehe Richtlinien, Teil M, Internationale
Marken.
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1 Einleitung

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

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

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

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

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

2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen
Registrierungen mit Benennung der EU

21 Umwandlung von Unionsmarken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

® wenn eine Einschréankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen
fir die EU im Internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1
Buchstabe a Ziffer ii, Regel 27 Absatz 1 der Ausfiihrungsordnung zum Protokoll
(siehe Unterabschnitt 6.2.7 und ferner die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken,
Abschnitt 3, Das EUIPO als Bestimmungsamt, Unterabschnitt 3.8 Einschrankung
des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen)(2);

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

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

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

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

92 Ausflihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen (ber die internationale Registrierung von Marken (in
der ab 01/02/2020 geltenden Fassung)
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Die Umwandlung kann fir alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt
werden, auf welche sich der oben genannte Sachverhalt oder die oben genannte
Entscheidung bezieht.

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

Ein ,Opting-back® kann nicht beantragt werden,

e wenn die teilweise oder vollstdndige Léschung der internationalen Registrierung
im Internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer v, Regel 27 der Ausfiihrungsordnung zum Protokoll). In diesem Fall ist nur
eine nationale Umwandlung fur die von der Lo&schung betroffenen Waren und
Dienstleistungen moglich;

e wenn die internationale Registrierung nicht in Bezug auf alle benannten
Vertragsparteien verlangert wurde und die Nachfrist fiir die Verlangerung abgelaufen
ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe a der Ausfuhrungsordnung zum Protokoll);

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

3 Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung
fur die Umwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV

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

4 Ausschlussgriinde fur eine Umwandlung

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

Die Umwandlung ist unter den folgenden Umstanden ausgeschlossen:

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

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

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

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

4.1 Erklarung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe a UMV

Der erste Grund, welcher die Umwandlung ausschlief’t, ist die Erklarung des Verfalls
der Unionsmarke oder der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung.

Die Umwandlung findet nicht statt, wenn die Rechte des Inhabers der Unionsmarke
bzw. der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung fir verfallen erklart
wurden, es sei denn, die Unionsmarke oder internationale Registrierung wurde in dem
Mitgliedstaat, fir den die Umwandlung beantragt wurde, nach dem dort geltenden
Recht ernsthaft benutzt.
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4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat
beschrankt ist oder die gesamte EU umfasst

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

Der zweite Grund, der die Umwandlung ausschliel3t, betrifft Eintragungshindernisse, flr
die Erklarung des Verfalls (aul’er wegen Nichtbenutzung) oder fur die Erklarung der
Nichtigkeit. Er gilt, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts
ausdrucklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw.
Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schliefl3t die
Umwandlung fir diesen Mitgliedstaat aus (05/03/2009, R 1619/2008-2, ORANGE
(col.), § 23-24).

Beispiele

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

e Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat,
beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht
aber in den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder tduschend ist (siehe
Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird
die Umwandlung fir diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, wahrend die Umwandlung
fur alle Mitgliedstaaten, fur die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht
ausdrucklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.

® Wurde eine Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung mit
Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frihere nationale
Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestitzt wurde, zurlickgewiesen, so
kann die Umwandlung nicht fur diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stitzt sich der
Widerspruch auf eine Reihe alterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten
und weist die rechtskraftige Entscheidung die Unionsmarkenanmeldung oder die
internationale Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser
alteren Rechte zurick, so kann die Umwandlung fir alle anderen Mitgliedstaaten
beantragt werden. Ist beispielsweise ein Widerspruch, der sich auf ein nationales
Recht Irlands, Frankreichs und lItaliens stitzt, hinsichtlich des nationalen Rechts
Irlands erfolgreich, und werden die Ubrigen alteren Rechte nicht geprift, erfolgt
die Umwandlung zwar nicht fir Irland, kann jedoch fir Italien und Frankreich (und
alle anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (16/09/2004, T-342/02, Moser
Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International,
EU:T:2006:124).

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

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

4.3 Riicknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber wahrend der Beschwerdefrist Beschwerde
ein und zieht er nachtraglich die zurlickgewiesene Anmeldung zurick oder
schrankt diese ein oder verzichtet (gesamt oder teilweise) auf die fur nichtig/
verfallen erklarte Unionsmarke/Benennung und beantragt dann eine Umwandlung,
so wird die Ricknahme, Einschrankung oder der Verzicht an die zustandige
Beschwerdekammer weitergeleitet, und eine Entscheidung dariber wird - je
nachdem, wie das Rechtsmittelverfahren ausgeht - aufgeschoben (24/03/2011,
C-552/09 P, TiMi KINDERJOGHURT, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, R 463/2009-4,
MAGENTA (col.) § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S). Erst wenn
die Rucknahme, Einschrankung oder der Verzicht durchgeflhrt wurde, kann der
Umwandlungsantrag, sofern er zulassig ist, entweder an alle Mitgliedstaaten, in denen
die Umwandlung beantragt wird, weitergeleitet oder je nach Ausgang der Beurteilung
des Antrags abgelehnt werden (siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1,
Verfahren, Unterabschnitt 5.1, Teil D, Léschung, Abschnitt 1, Ldschungsverfahren,
Unterabschnitt 4.3 und Teil E, Register, Abschnitt 1, Anderungen in Eintragungen,
Unterabschnitt 1).

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

4.4 Zustandigkeit fiir die Entscheidung liber Griinde fir den
Ausschluss der Umwandlung

Artikel 140 Absatze 1 und 3 UMV

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

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

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

5.1 Frist

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

Die Frist kann nicht verlangert werden.

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

5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 139 Absatz 4 UMV

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

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung Uber den Rechtsverlust enthalten.

51.2 Beginn der Frist in anderen Fallen

Artikel 139 Abséatze 5 und 6 UMV

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskraftig,

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

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

Die Entscheidung eines Unionsmarkengerichts wird rechtskraftig:

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

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

Wird beispielsweise eine Unionsmarke durch eine Entscheidung des Amts aufgrund
eines absoluten Eintragungshindernisses zuriickgewiesen, die am 11/11/2011 mitgeteilt
wird, so wird die Entscheidung am 11/01/2012 rechtskraftig. Die Frist von drei
Monaten fur die Beantragung der Umwandlung endet am 11/04/2012. In Bezug
auf Hilfsanspriiche beziglich erworbener Unterscheidungskraft gemafl Artikel 7
Absatz 3 UMV und Artikel 2 Absatz 2 UMDV beginnt die Frist fur die Umwandlung
erst zu laufen, wenn eine Entscheidung tber den Hilfsanspruch bezuglich erworbener
Unterscheidungskraft rechtskraftig wird.

5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 140 Absatz 1 UMV

Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben a und b DVUM

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

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

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

Artikel 140 Absatz 1 UMV

Artikel 22 UMDV

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

e Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, das heit des Anmelders/
Inhabers der Unionsmarkenanmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der
internationalen Registrierung;

® die Anmeldenummer der Unionsmarkenanmeldung, die Eintragungsnummer der
Unionsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e die Angabe, dass die Umwandlung fir unterschiedliche Waren und Dienstleistungen
fur verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und
Dienstleistungen fir jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.

Der Umwandlungsantrag kann aufierdem die Bestellung eines Vertreters vor einem
nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kastchen im Anhang
zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen
Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dirfte jedoch fir die
nationalen Amter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag tbermittelt
bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu
kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten
(siehe Punkt 6 weiter unten).
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5.3 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

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

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

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

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

Wird der Umwandlungsantrag fir eine internationale Registrierung mit Benennung der
EU gestellt, nachdem eine Mitteilung Uber die Schutzgewahrung ergangen war, kann
der Antrag in jeder der finf Sprachen des Amts eingereicht werden, auf3er im Fall einer
,Opting-back“-Umwandlung, bei der der Antrag in Englisch, Franzdsisch oder Spanisch
eingereicht werden muss.

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

54 Gebiihr

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

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

6 Prufung durch das Amt

6.1 Verfahrensschritte — Zustandigkeit

Artikel 140 UMV

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe p UMV

Artikel 23 UMDV

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

® registriert und sein Eingang veroffentlicht;
® geprift und
® entweder an die benannten Amter ibermittelt oder abgelehnt.

6.2 Veroffentlichung des Antrags und Eintragung in das
Register

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

Geht beim Amt ein Antrag auf Umwandlung ein, der als gestellt gilt, weil die
erforderliche GeblUhr gezahlt worden ist, und betrifft der Antrag die Umwandlung
einer veroffentlichten Anmeldung einer Unionsmarke oder einer eingetragenen
Unionsmarke, so trdgt das Amt unabhangig davon, ob dem Antrag stattgegeben
wird oder nicht, im Register flir Unionsmarken einen Hinweis auf den Eingang
des Umwandlungsantrags ein. Dieser Umwandlungsantrag wird auch dann im Blatt
fur_Unionsmarken veroffentlicht, wenn die UM-Anmeldung bereits im Einklang mit
Artikel 44 UMV veréffentlicht wurde.

Eintragung und Veroffentlichung zeigen ausschliel3lich, dass ein Antrag gestellt wurde.

Die Eintragung in das Register und die Veroéffentlichung des Eingangs des
Umwandlungsantrags enthalten die Angaben gemafR Artikel 23 UMDV und, aufder im
Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU,
einen Hinweis auf die frihere Veroéffentlichung im Blatt fir Unionsmarken und das
Datum des Umwandlungsantrags.
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Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 202 Absatze 5, 6, 7 und 8 UMV

Artikel 23 UMDV

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, fur die eine Umwandlung beantragt
wird, wird nicht veréffentlicht, wenn es sich um die Umwandlung einer internationalen
Registrierung mit Benennung der EU handelt.

6.3 Prifung

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

Geblhren

Frist

Sprache
Formerfordernisse
Grinde

Vertretung
Teilumwandlung

6.3.1 Gebuhr

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

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

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

6.3.2 Frist

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

Gilt der Antrag auf Umwandlung als gestellt, weil die Umwandlungsgebuihr innerhalb
der entsprechenden Frist entrichtet wurde (siehe Punkt 6.3.1 weiter oben), prift das
Amt, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

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

Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 206 UMV

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

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

6.3.4 Formerfordernisse

Artikel 22 Buchstaben b, d und e UMDV

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

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

6.3.5 Grinde

Artikel 139 Absatz 2 und Artikel 202 Absatz 8 UMV

Das Amt pruft:

® 0b einer der Grunde fur die Umwandlung gemafl Abschnitt 2 vorliegt;

® ob einer der Griinde zum Ausschluss der Umwandlung gemaf Abschnitt 4 vorliegt;

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

® im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und
Dienstleistungen tatsachlich in der Unionsmarke oder internationalen Registrierung
mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa dartber hinausgehen;
abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung
verloren hat (siehe Unterabschnitt 6.2);

® im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Unionsmarke oder
internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise gultig bleibt, ob
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die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren
und Dienstleistungen, fur die die Marke gltig bleibt, Uberschneiden (siehe
Unterabschnitt 6.2).

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

Wenn der Umwandlungsantrag den Voraussetzungen anderer verpflichtenden
Elementen und Angaben gemal dem Abschnitt 4 und dem Unterabschnitt 5.2 nicht
entspricht, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mangelschreiben und gibt
eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag andern kann. Reagiert der
Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte
Gebuhren werden nicht erstattet.

6.3.6 Vertretung

Artikel 119 Absatz 3 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 74 Absatze 1 bis 3 DVUM

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

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

6.3.7 Teilumwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV

Artikel 22 Buchstabe e UMDV

Wird die Umwandlung nur fur einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder fur
verschiedene Waren und Dienstleistungen flir verschiedene Mitgliedstaaten beantragt
(, Teilumwandlung®), so prift das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, fir die die
Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die
von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Fur diese Beurteilung gelten die gleichen
Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschrankung
einer Anmeldung oder einer Teilzurlickweisung in Widerspruchsverfahren.
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Wird eine Anmeldung teilweise zurlckgewiesen oder eine Eintragung teilweise fur
nichtig oder fir verfallen erklart, so kann die Umwandlung nur fiir diejenigen Waren und
Dienstleistungen beantragt werden, fir die die Anmeldung zurlickgewiesen oder die
Eintragung fur nichtig oder flir verfallen erklart wurde, nicht jedoch fiir diejenigen Waren
und Dienstleistungen, die in der Anmeldung oder Eintragung verbleiben.

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

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

6.4 Ubermittlung an die Bestimmungsamter

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

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

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

Artikel 140 Absatz 5 UMV

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

Bei einer ,Opting-back“-Umwandlung behandelt die WIPO den Antrag als nachtragliche
Benennung gemaf Regel 24 Absatze 6 und 7 der Ausfiihrungsordnung zum Protokoll.

Ist ein nationales Amt Bestimmungsamt, so fiihrt die Umwandlung zu einer nationalen
Anmeldung oder Eintragung.
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Artikel 141 Absatz 3 UMV

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

® Entrichtung der nationalen Anmeldegebluhr;

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

® Angabe einer Zustellanschrift in dem betreffenden Mitgliedstaat;

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

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

Artikel 141 Absatz 2 UMV

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

7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 139 Absatz 3 UMV

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

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

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

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer friheren Unionsmarke
oder einer fruheren Unionsmarkenanmeldung entstanden sind, werden als existent
betrachtet, sobald ein gultiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden
solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als flir zum Zweck der Zulassigkeit nach
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Unterpunkt i DVUM ordnungsgemal identifiziert
betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen
Unionsmarke oder der Unionsmarkenanmeldung und die Lander angibt, flr die die
Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die ein
Widerspruch beruht, wahrend eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Griinden
basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen beschrankt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag
eingereicht, so kann das W.iderspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fortdauern.
Dies liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung
einer Unionsmarkenanmeldung (oder einer Unionsmarke) die Grundlage fur ein
Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen kénnen, das urspringlich auf
der Grundlage dieser Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung durchgefiihrt wurde
(15/07/2008, R _1313/2006-G, cardiva (fig.) / CARDIMA (fig.)) (siehe auch die
Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 4.2.2.2).
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1 Einleitung

Artikel 1 Absatz 2 UMV, Artikel 19, 20, 27 und 28 UMV, Artikel 111 Absatz 1 und
Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe g UMV

Artikel 27, 28 und 34 GGV

Artikel 23 GGDV, Artikel 69 Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe i GGDV

Als Rechtsiibergang wird die Ubertragung der Eigentumsrechte an einer Unionsmarke
oder Unionsmarkenanmeldung von einer Person auf eine andere bezeichnet.
Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen kénnen vom bisherigen Inhaber auf
einen neuen Inhaber Ubertragen werden, hauptsachlich durch rechtsgeschaftliche
Ubertragung oder Rechtsnachfolge. Sofern keine anderweitige Bestimmung besteht,
gilt die fir Unionsmarken anwendbare Praxis ebenso fir Anmeldungen von
Unionsmarken.

Der Rechtstibergang kann auf einige der Waren oder Dienstleistungen beschrankt
sein, fur die die Marke eingetragen oder angemeldet ist (teilweiser Rechtsiibergang).
Anders als bei einer Lizenz oder Umwandlung kann der Rechtslibergang einer
Unionsmarke den einheitlichen Charakter der Unionsmarke nicht berihren. Es kann
daher keinen ,teilweisen“ Rechtsiibergang einer Unionsmarke fir einige Gebiete oder
Mitgliedstaaten geben.

Auch sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) als auch
Anmeldungen eines GGM konnen Gegenstand eines Rechtsubergangs sein.

Die den Rechtsiibergang von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern
(GGM) betreffenden Bestimmungen der GGV und der GGDV stimmen mit den
entsprechenden Bestimmungen der UMV, der DVUM und der UMDV nahezu
vollstandig Uberein. Die folgenden Ausfiihrungen gelten daher sinngemaR auch
flir GGM. Ausnahmen und besondere Bestimmungen fir GGM werden in den
Unterabschnitten 3 und 7 unten erlautert.

Auf Antrag einer der Parteien wird der Rechtslibergang einer Unionsmarke in das
Unionsmarkenregister eingetragen.

Gemal Artikel 20 UMV ist die Eintragung eines Rechtslibergangs nicht Voraussetzung
fir dessen Rechtsglltigkeit. Wird der Rechtsibergang vom Amt jedoch nicht
eingetragen, kann der Rechtsnachfolger die Rechte aus der Unionsmarke nicht geltend
machen. Zudem wird der neue Inhaber, insbesondere im Rahmen von Inter-partes-
Verfahren, keine Mitteilungen des Amtes und auch keine Mitteilung Gber den Zeitraum
fur die Verlangerung der Marke erhalten. GemaR Artikel 19 UMV bestimmt bei allen
Aspekten der Unionsmarke als Gegenstand des Vermdgens, die in den Bestimmungen
der UMV nicht weiter geregelt sind, der Wohnsitz oder Sitz des Inhabers das
anzuwendende subsidiare nationale Recht. Somit ist es wichtig, den Rechtslibergang
beim Amt eintragen zu lassen, damit Anspriiche auf eingetragene Unionsmarken und
Anmeldungen klar feststehen.
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1.1 Rechtsiibergang

Artikel 20 Absatze 1 und 2 UMV

Artikel 28 GGV

Der Rechtsiibergang an einer Unionsmarke beinhaltet zwei Aspekte, namlich die
Rechtsgultigkeit des Rechtsiibergangs zwischen den Parteien und die Auswirkungen
eines Rechtslibergangs auf Verfahren vor dem Amt, wobei diese Auswirkungen erst
nach der Eintragung des Rechtsiibergangs in das Unionsmarkenregister eintreten
(siehe weiter unten Abschnitt 1.2).

Bezuglich der Rechtsgultigkeit des Rechtslibergangs zwischen den Parteien lasst
die UMV die Mdglichkeit eines Rechtsiibergangs einer Unionsmarke unabhangig von
einem Rechtsubergang des Unternehmens zu, zu dem die Marke gehort (30/03/2006,
C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45, 48).

1.1.1 Rechtsgeschéaftliche Ubertragung

Artikel 20 Absatz 3 UMV

Artikel 28 GGV

Erfolgt der Rechtsiibergang in Form einer rechtsgeschéftlichen Ubertragung, ist er nur
rechtswirksam, wenn die rechtsgeschéftliche Ubertragung schriftlich erfolgt und von
beiden Parteien unterschrieben wird, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen
Entscheidung oder einem Beschluss des Amtes gemal Artikel 21 UMV. Dieses
Formerfordernis fiir die Rechtsgiiltigkeit der Ubertragung einer Unionsmarke gilt
unabhangig davon, ob das nationale Recht, das fir den Rechtslibergang (nationaler)
Marken gilt, die Ubertragung auch ohne Beachtung einer bestimmten Form — etwa
schriftliche Ubertragung und Unterzeichnung durch beide Parteien — fiir wirksam
erklart.

Die Anderung der Inhaberschaft von Gemeinschaftsgeschmacksmustern aufgrund von
Verfahren zur Feststellung der Berechtigung vor einer nationalen Behérde wird jedoch
nicht durch einen Rechtslibergang, sondern durch eine Anderung der Inhaberschaft
infolge der endgultigen Entscheidung geman Artikel 15 GGV verarbeitet.

1.1.2 Vererbung

Im Falle des Todes des Inhabers einer Unionsmarke werden die Erben im Wege der
Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge Inhaber der Unionsmarke. Auch hierbei handelt
es sich um einen Rechtslbergang.
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1.1.3 Fusion

Ebenso stellt die Verschmelzung von zwei Unternehmen (,Fusion®) zu einem neuen
Unternehmen oder der Erwerb eines Unternehmens zum Zweck der Ubernahme durch
das erwerbende Unternehmen einen Fall der Gesamtrechtsnachfolge dar. Wird das
Unternehmen, zu dem die Marke gehort, in seiner Gesamtheit Ubertragen, so wird
davon ausgegangen, dass die Ubertragung die Unionsmarke erfasst, es sei denn, dass
im Einklang mit dem auf den Rechtsibergang anzuwendenden Recht etwas anderes
vereinbart wurde oder eindeutig aus den Umstanden hervorgeht.

114 Anwendbares Recht

Artikel 19 UMV

Artikel 27 GGV

Soweit die UMV keine Bestimmungen enthalt, gilt fir einen Rechtsiibergang das
nationale Recht des Mitgliedstaats, der gemaR Artikel 19 UMV bestimmt wird. Das in
dieser Bestimmung anwendbare nationale Recht ist das nationale Recht insgesamt,
einschliel3lich des internationalen Privatrechts, das auf das Recht eines anderen
Staates verweisen kann.

1.2 Rechtsfolgen des Rechtsiibergangs

Artikel 20 Absatz 11 UVM

Artikel 27 UMV

Artikel 13 UMDV

Artikel 28 GGV

Artikel 23 GGDV

Solange der Rechtsubergang nicht in das UM- bzw. GGM-Register eingetragen
ist, kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der UM- bzw. GGM-Eintragung
nicht geltend machen (vgl. entsprechend 16/01/2020, T-128/19, Sativa, EU:T:2020:3,
§ 22, 25-26). Gegenuber Dritten wird der Rechtsiibergang erst nach Eintragung
in das Register wirksam. Dies gilt nicht flr Dritte, die vor der Eintragung des
Rechtslibergangs Rechte an der Unionsmarke erworben haben und zum Zeitpunkt des
Erwerbs dieser Rechte von dem Rechtsiibergang Kenntnis hatten.

Dies qilt auch fir einen Rechtslibergang aufgrund der Umsetzung einer Entscheidung,
selbst wenn durch die Entscheidung Eigentumsrechte mit friherer oder ex tunc
Wirkung begriindet wurden (siehe Unterabschnitt 7).
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Jedoch kann der Rechtsnachfolger in dem Zeitraum zwischen dem Eingang des
Antrags auf Eintragung des Rechtsibergangs beim Amt und dem Datum der
Eintragung des Rechtsiibergangs bereits fristwahrende Erklarungen gegenilber
dem Amt abgeben. Wird z. B. die Eintragung des Rechtsiibergangs einer
Unionsmarkenanmeldung beantragt, die das Amt aus absoluten Griinden beanstandet
hat, so kann der Rechtsnachfolger auf diesen Beanstandungsbescheid antworten
(siehe Abschnitt 6).

Hinsichtlich eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsubergangs wird das Amt nur
prufen, ob ein ausreichender Nachweis des Rechtsiibergangs vorgelegt wird.

Informationen (iber Anderungen der Inhaberschaft nach nationalen Verfahren zur
Feststellung der Berechtigung in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind
Unterabschnitt 3 zu entnehmen.

2 Rechtslibergang und Namensanderung

Artikel 55 UMV

Artikel 19 GGDV

Von einem Rechtsiibergang ist die Anderung des Namens des Inhabers zu
unterscheiden.

Eine Anderung des Namens des Inhabers ist eine Anderung, die die Identitat des
Inhabers nicht bertihrt, wahrend ein Rechtslibergang eine Anderung der Identitat des
Inhabers ist.

Es handelt sich insbesondere nicht um einen Rechtiibergang, wenn eine natdrliche
Person ihren Namen infolge einer Heirat oder eines amtlichen Verfahrens zur
Anderung des Namens &ndert oder wenn ein Pseudonym anstelle des biirgerlichen
Namens gewahlt wird, usw. In allen diesen Fallen ist die Identitdt des Inhabers nicht
berthrt.

Andert sich der Name oder die Gesellschaftsform einer juristischen Person, so kommt
es zur Unterscheidung eines Rechtsiibergangs von einer bloRen Namensanderung
darauf an, ob die Identitat der juristischen Person dieselbe bleibt. Bleibt die Identitat
dieselbe, wird dies als Namensanderung eingetragen (06/09/2010, R 1232/2010-4,
Cartier, § 12-14). Anders ausgedrickt: Stellt die juristische Person ihre Tatigkeit
nicht ein (was bei einer Verschmelzung durch Aufnahme, bei der ein Unternehmen
vollstandig in dem anderen aufgeht und erlischt, der Fall ware), und wird keine neue
juristische Person gegriindet (was z. B. bei einer Verschmelzung zweier Unternehmen
zu einer neuen juristischen Person der Fall ware), andert sich nur die bereits
bestehende formale Unternehmensorganisation, nicht jedoch die eigentliche Identitat.
Daher wird die Anderung gegebenenfalls als Namensénderung eingetragen.
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Ist zum Beispiel eine Unionsmarke auf Unternehmen A eingetragen und geht dieses
Unternehmen infolge einer Fusion im Unternehmen B auf, findet eine Ubertragung
von Vermdgenswerten vom Unternehmen A auf das Unternehmen B statt.

Ahnlich sieht es bei einer Aufspaltung des Unternehmens A in zwei getrennte
Einheiten (ndmlich zum einen in das urspringliche Unternehmen A und zum
anderen in das neue Unternehmen B) aus: Geht die Unionsmarke im Namen des
Unternehmens A in das Eigentum des Unternehmens B (iber, findet eine Ubertragung
von Vermdgenswerten statt.

Normalerweise erfolgt keine Ubertragung, wenn die Registrierungsnummer des
Unternehmens im nationalen Unternehmensregister unverandert bleibt.

Grundsatzlich wird jedoch bei einer Verlagerung in ein anderes Land prima facie
von einer Ubertragung von Vermdgenswerten ausgegangen (siehe hierzu allerdings
06/11/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE / LOVE etal).

Bei Zweifeln bezlglich des fir die betreffende juristische Person geltenden
nationalen Rechts wird das Amt vom Anmelder des Antrags auf Eintragung einer
Namensanderung erganzende Unterlagen anfordern.

Falls im geltenden nationalen Recht nicht anders geregelt, wird daher eine
Anderung der Rechtsform des Unternehmens als Namensanderung und nicht
als Rechtsiibergang behandelt, sofern sie nicht mit einer Ubertragung von
Vermdgenswerten im Wege einer Fusion oder Ubernahme einhergeht.

Ist hingegen die Anderung der Rechtsform das Ergebnis einer Fusion, einer
Abspaltung oder einer Ubertragung von Vermdégenswerten (je nachdem, welches
Unternehmen in einem anderen aufgeht oder von ihm abgespalten wird oder welches
Unternehmen Vermoégenswerte an das andere Ubertragt), kann es sich um einen
Rechtsubergang handeln.

21 Irrtimlicher Antrag auf Eintragung einer Namensanderung

Artikel 55 Absatz 1, Artikel 23 Abséatze 3 und 5 sowie Artikel 162 Absatz 1 UMV

Artikel 71 GGV

Artikel 19 Abséatze 1, 5 und 7 GGDV

Wenn ein Antrag auf Eintragung einer Namensanderung gestellt wird, die Nachweise
jedoch belegen, dass es sich tatsachlich um einen Rechtslibergang einer Unionsmarke
handelt, informiert das Amt den Anmelder entsprechend und fordert ihn auf,
innerhalb einer bestimmten Frist einen Antrag auf Eintragung eines Rechtsibergangs
einzureichen. Stimmt der Antragsteller dem zu oder legt er keine Gegenbeweise vor
und reicht den entsprechenden Antrag auf Eintragung eines Rechtstibergangs ein, wird
der Rechtsiibergang eingetragen. Andert der Antragsteller seinen Antrag nicht und
besteht er auf der Eintragung der Anderung als Namensanderung, oder antwortet er
auf den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Namenswechsels
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zurtckgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde
einlegen.

Es kann jederzeit ein neuer Antrag auf Eintragung eines Rechtslibergangs gestellt
werden.

2.2 Irrtimlicher Antrag auf Eintragung eines Rechtsiibergangs

Artikel 20 Absatze 5 und 7 UMV

Artikel 23 Absatze 1 und 5 GGDV

Wird fur eine Unionsmarke die Eintragung eines Rechtslibergangs beantragt, obwohl
in Wirklichkeit eine Namensanderung betroffen ist, so teilt das Amt dem Antragsteller
dies mit und fordert ihn auf, in einer bestimmten Frist seine Zustimmung dazu zu
erklaren, dass die Anderung der Angaben Uber den Inhaber im Unionsmarkenregister
vorgenommen wird. Stimmt der Antragsteller dem zu, so wird die Eintragung der
Anderung des Namens vorgenommen. Stimmt der Antragsteller nicht zu und besteht
somit auf der Eintragung der Anderung als Rechtsiibergang, oder antwortet er auf
den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Rechtsiibergangs
zurtickgewiesen.

3 Rechtsiibergang versus Anderung der Inhaberschaft
aufgrund von Verfahren zur Feststellung
der Berechtigung in Bezug auf ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 15 und 16 GGV

Ein Rechtsiibergang ist von einer Anderung der Inhaberschaft nach einem Verfahren
zur Feststellung der Berechtigung in Bezug auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster
zu unterscheiden.

Gemall Artikel 15 GGV koénnen Gemeinschaftsgeschmacksmuster Gegenstand
von Verfahren zur Feststellung der Berechtigung und nachfolgenden Anderungen
der Inhaberschaft sein. Solche Anderungen der Inhaberschaft unterliegen einer
endgultigen Entscheidung durch die zustandige Behorde und werden kostenlos in das
Register der Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen. Weitere Informationen
sind Teil E, Register, Abschnitt 3, Kapitel 2 Lizenzen, Dingliche Rechte,
Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren, Verfahren zur Feststellung der Berechtigung
oder ahnliche Verfahren, Unterabschnitt 8.2 zu entnehmen.

Der wichtigste Unterschied zwischen einer Anderung der Inhaberschaft und einem
Rechtslibergang in Bezug auf ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
besteht darin, dass die Anderung der Inhaberschaft im Gegensatz zum
Rechtsubergang nicht gebuhrenpflichtig ist. Dartuber hinaus unterscheiden sich die
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Auswirkungen, die eine Anderung der Inhaberschaft auf bereits bestehende Lizenzen
und andere Rechte haben kann, von den Auswirkungen des Rechtsubergangs.
Lizenzen und andere Rechte erléschen, wenn der Berechtigte im Register eingetragen
ist (Artikel 16 Absatz 1 GGV).

Die Moglichkeit der Geltendmachung einer Berechtigung besteht fur Unionsmarken,
anders als bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern, nicht. Urteile Uber die
Inhaberschaft einer Unionsmarke missen durch einen Rechtsiibergang umgesetzt
werden (siehe Unterabschnitt 1.2).

4 Voraussetzungen fiur den Antrag auf Eintragung eines
Rechtsubergangs

Es wird nachdriicklich empfohlen, den Antrag auf Eintragung eines Rechtslibergangs
fir eine Unionsmarke elektronisch Uber die Website des Amtes (E-Recordal)
einzureichen. Die Verwendung von E-Recordal hat dartber hinaus zusatzliche Vorteile,
so z. B. die automatische elektronische Eingangsbestatigung fir den Antrag und eine
besondere Funktion zur raschen Vervollstdndigung des Antrages fir alle in Frage
kommenden Unionsmarken.

4.1 Sprachenregelung

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

Artikel 80 Buchstabe a GGDV

Der Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs flir eine Unionsmarkenanmeldung
wird in der ersten oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung gestellt.

Artikel 146 Absatz 6 UMV

Artikel 80 Buchstabe ¢ GGDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsubergangs fur eine Unionsmarke muss in einer
der funf Sprachen des Amtes gestellt werden, d. h. in Deutsch, Englisch, Franzdsisch,
Italienisch oder Spanisch.

Wird der Antrag auf Eintragung eines Rechtslibergangs dagegen unter Verwendung
des vom Amt gemal Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe e DVUM oder
Artikel 68 GGDV bereitgestellten Formblatts eingereicht, kann das Formblatt gemaf
Artikel 146 Absatz 6 UMV und Artikel 80 Buchstabe ¢ GGDV in jeder Amtssprache
der Europaischen Union verwendet werden, vorausgesetzt, die Textelemente des
Formblatts werden in einer der Sprachen des Amtes verfasst.

Betrift der Antrag auf Eintragung eines Rechtsibergangs mehr als eine
Unionsmarkenanmeldung, so muss der Antragsteller fur den Antrag auf Eintragung
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eine Sprache wahlen, die fir alle betroffenen Unionsmarken zur Verfliigung steht. Gibt
es keine solche gemeinsame Sprache, so mussen gesonderte Antrage auf Eintragung
eines Rechtsubergangs gestellt werden.

Betrifft der Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs mehr als eine eingetragene
Unionsmarke, muss der Antragsteller eine der finf Sprachen des Amtes als
gemeinsame Sprache wahlen.

Artikel 24 UMDV

Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Schriftstiicke koénnen in jeder Amtssprache der Europaischen Union eingereicht
werden. Dies gilt fir Unterlagen, die als Nachweis des Rechtsiibergangs
vorgelegt werden, wie das Formblatt oder die Urkunde des Rechtsibergangs, den
Ubertragungsvertrag oder einen Auszug aus dem Handelsregister oder die Erklarung,
der Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuem Inhaber zuzustimmen.

Ist die Sprache solcher Schriftstiicke eine Amtssprache der Europaischen Union,
die nicht die Verfahrenssprache ist, so kann das Amt eine Ubersetzung in die
Verfahrenssprache verlangen. Hierzu setzt das Amt eine Frist. Wird die Ubersetzung
nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt das Schriftstiick als nicht eingereicht und
wird nicht in Betracht gezogen.

4.2 Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsuibergangs betrifft
mehr als eine Marke

Artikel 20 Absatz 8 UMV

Artikel 23 Absatz 6 GGDV

Ein einziger Antrag auf Eintragung eines Rechtslbergangs fur eine oder mehrere
Unionsmarken kann nur dann eingereicht werden, wenn der eingetragene Inhaber und
der Beglnstigte oder Erwerber fir jeden Fall Gbereinstimmen.

Gesonderte Antrage sind erforderlich, wenn der urspringliche Inhaber und der
Rechtsnachfolger fur die einzelnen Marken nicht dieselben sind. Beispielsweise
mussen bei einem Rechtsnachfolger fir die erste Marke und mehreren
Rechtsnachfolgern fiir eine weitere Marke mehrere gesonderte Antrage gestellt
werden, selbst wenn der Rechtsnachfolger der ersten Marke sich unter den
Rechtsnachfolgern der weiteren Marke befindet. Es kommt nicht darauf an, ob der
Vertreter jeweils derselbe ist.

Wird in solchen Fallen nur ein einziger Antrag eingereicht, wird das Amt ein
Mangelschreiben versenden. Der Antragsteller kann die Beanstandung dadurch
ausraumen, dass er den Antrag auf Eintragung des Rechtslibergangs auf diejenigen
Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen beschrankt, fir die sowohl nur ein
und derselbe urspringliche Inhaber als auch nur ein und derselbe Rechtnachfolger
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gegeben sind, oder indem er seine Zustimmung dazu erklart, dass der Antrag in
zwei oder mehr getrennten Verfahren behandelt wird. Anderenfalls wird der Antrag
auf Eintragung des Rechtslibergangs insgesamt zurtickgewiesen. Die betroffene Partei
kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

4.3 Verfahrensbeteiligte

Artikel 20 Absatz 4 UMV und Artikel 20 Absatz 6 Buchstabe b UMV

Artikel 13 Absatz 3 UMDV

Artikel 28 Buchstabe a GGV

Artikel 23 Absatz 4 GGDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsiibergangs kann beim Amt eingereicht
werden von:

1. dem/den Inhaber(n) der Unionsmarke oder

2. dem/den Inhaber(n) der Unionsmarke gemeinsam mit dem/den Erwerber(n) oder
3. dem/den Erwerbern(n) oder

4. einem Gericht oder einer Behorde.

Die Formvorschriften, denen der Antrag genligen muss, hangen davon ab, wer den
Antrag stellt.

4.4 Formale Erfordernisse

441 Angabe zur Unionsmarke und dem neuen Inhaber

Artikel 20 Absatz 5 UMV

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und e UMDV und Artikel 13 Absatz 1 UMDV

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b und e GGDV und Artikel 23 Absatze 1 und 2 GGDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsibergangs muss folgende Informationen
enthalten:

1. die Eintragungsnummer der betroffenen Unionsmarke. Bezieht sich der Antrag auf
mehrere Unionsmarken, muss jede Eintragungsnummer angegeben werden.

2. Zu dem neuen Inhaber sind folgende Angaben zu machen: Name, Anschrift
und Staatsangehorigkeit im Falle einer natlrlichen Person. Im Falle einer
juristischen Person mussen die amtliche Bezeichnung und die Rechtsform des
Unternehmens angegeben werden, wobei deren gewodhnliche Abklrzung ausreicht
(z. B.: GmbH, S.L., S.A,, Ltd., PLC. usw.). Soweit verfligbar kann auch die nationale
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Identifizierungsnummer der Gesellschaft angegeben werden. Sowohl naturliche
als auch juristische Personen haben den Staat anzugeben, in dem sie ihren
Wohnsitz bzw. ihren Sitz oder eine Niederlassung haben. Das Amt empfiehlt
nachdriicklich, bei US-Unternehmen gegebenenfalls den Griindungsstaat
anzugeben, damit in seiner Datenbank eindeutig zwischen verschiedenen
Inhabern unterschieden werden kann. Diese Angaben entsprechen denen, die
bei einer neuen Unionsmarkenanmeldung zum Anmelder gemacht werden mussen.
Hat jedoch das Amt dem Rechtsnachfolger bereits eine ID-Nummer zugeteilt, so
reicht es aus, diese Nummer zusammen mit dem Namen des Rechtsnachfolgers
anzugeben.
Das vom Amt zur Verfiigung gestellte Formblatt fragt auch nach der Angabe des
Namens des urspringlichen Inhabers. Diese Angabe erleichtert sowohl dem Amt als
auch den Beteiligten die Bearbeitung der Akte.

3. Benennt der neue Inhaber einen Vertreter, den Namen des Vertreters und die vom
Amt zugeteilte ID-Nummer. Wurde dem Vertreter noch keine ID-Nummer zugeteilt,
muss die Geschaftsanschrift angegeben werden.

Zu den zusatzlichen Erfordernissen bei teilweisen Rechtslibergangen siehe Punkt 5
weiter unten.

4.4.2 Vertretung

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung).

443 Unterschriften

Artikel 20 Absatz 5 UMV, Artikel 20 Absatz 6 Buchstabe b UMV und Artikel 119
Absatz 4 UMV

Artikel 13 Absatz 2 UMDV

Artikel 23 Abséatze 1 und 4 GGDV

Die Erfordernisse hinsichtlich der Befugnis zur Stellung des Antrags auf Eintragung
des Rechtsibergangs und die Unterschriften missen im Zusammenhang mit dem
Erfordernis betrachtet werden, den Rechtstbergang nachzuweisen. Der Grundsatz ist,
dass die Unterschriften des urspriinglichen Inhabers und des neuen Inhabers entweder
zusammen oder einzeln auf dem Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs oder
auf einem begleitenden Schriftstlick vorliegen mussen. Wenn es sich um Miteigentum
handelt und der Rechtslibergang die Eigentumsverhaltnisse insgesamt betrifft, missen
alle Miteigentimer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Unterzeichnen der urspringliche Inhaber und der neue Inhaber den Antrag auf
Eintragung des Rechtslbergangs gemeinsam, so reicht dies aus, und es ist kein
zusatzlicher Nachweis des Rechtsubergangs notwendig.
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Stellt der urspringliche Inhaber den Antrag auf Eintragung des Rechtstubergangs und
wird gleichzeitig eine vom Rechtsnachfolger unterzeichnete Erklarung vorgelegt, in
der er seine Zustimmung zur Eintragung des Rechtslbergangs angibt, so reicht dies
ebenfalls aus, und es ist kein zusatzlicher Nachweis erforderlich.

Stellt der Rechtsnachfolger den Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs und wird
gleichzeitig eine vom urspringlichen Inhaber unterzeichnete Erklarung vorgelegt, in
der dieser seine Zustimmung zur Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuen Inhaber
angibt, so reicht dies ebenfalls aus, und es ist kein zusatzlicher Nachweis erforderlich.

Wird der vom urspriinglichen Inhaber bestellte Vertreter auch vom Rechtsnachfolger
als dessen Vertreter bestellt, so kann der Vertreter den Antrag auf Eintragung
des Rechtstuibergangs sowohl namens des urspringlichen Inhabers als auch
namens des neuen Inhabers unterzeichnen. In diesem Fall ist kein zusatzlicher
Nachweis erforderlich. Ist jedoch der Vertreter, der den Antrag auf Eintragung
des Rechtsibergangs namens sowohl des urspringlichen als auch des neuen
Inhabers unterzeichnet, nicht der im Register eingetragene Vertreter (also in einem
Antrag, mit dem gleichzeitig der Vertreter bestellt und die Unionsmarke einem
Rechtslibergang unterzogen wird), wird das Amt vom Antragsteller einen Nachweis
des Rechtslibergangs verlangen (vom urspringlichen Inhaber unterzeichnete
Vollmacht, Nachweis des Rechtsiubergangs, Bestatigung des Rechtsibergangs durch
den urspriinglichen Inhaber oder seinen im Register eingetragenen Vertreter).

444 Verfahren mit Auswirkungen auf den Rechtstubergang

Die Prifung der formalen Voraussetzungen fir die Eintragung eines Rechtstibergangs
bedeutet, dass Tatsachen zu bericksichtigen sind, die rechtliche Auswirkungen auf
die Eintragung eines solchen Rechtsubergangs haben kénnen, einschliellich des
Vorliegens eines Insolvenzverfahrens auf nationaler Ebene (22/09/2021, T-169/20,
Marina Yachting, EU:T:2021:609, § 68).

Wenn ein Urteil, mit dem die Insolvenz des eingetragenen Inhabers einer Marke erklart
wurde, in das Register eingetragen wurde, wird jeder spatere Antrag auf Eintragung
eines dieselbe Marke betreffenden Rechtslibergangs automatisch ausgesetzt und
kann nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Verwalters oder des mit dem
Insolvenzverfahren befassten nationalen Gerichts durchgefihrt werden. Wenn das
Amt die Eintragung eines Rechtslbergangs vornimmt, dann jedoch davon Kenntnis
erlangt, dass der Inhaber zum malfigeblichen Zeitpunkt insolvent war, so kann es den
Rechtslibergang widerrufen.

Erhalt das Amt den Nachweis, dass das Eigentum an einer Marke bei einem
zustandigen nationalen Gericht angefochten wird, so setzt es alle anhangigen
Rechtslibergange aus, bis eine der Parteien dem Amt eine Kopie der abschlielenden
Entscheidung in dem Rechtsstreit Gbermittelt hat.
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4.5 Nachweis des Rechtsuibergangs

Artikel 20 Absatze 2 und 3 UMV

Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe e DVUM

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 UMDV

Artikel 28 GGV

Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 4 Buchstaben a bis ¢ GGDV und Artikel 68
Absatz 1 Buchstabe c GGDV

Ein Rechtsibergang kann nur eingetragen werden, wenn Unterlagen vorgelegt
werden, die den Rechtslibergang ordnungsgemals belegen, beispielsweise eine
Abschrift der Ubertragungsurkunde. Wie bereits ausgefiihrt, ist eine Abschrift der
Ubertragungsurkunde nicht erforderlich, wenn

e der Rechtsnachfolger oder sein Vertreter den Antrag auf Eintragung des
Rechtsiibergangs flir sich allein einreichen, zusammen mit einer vom
urspriinglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichneten schriftlichen
Erklarung, in der er der Eintragung des Rechtsiibergangs auf den Rechtsnachfolger
zustimmt, oder

e wenn der urspringliche Inhaber oder sein Vertreter den Antrag auf Eintragung
des Rechtslbergangs fir sich allein einreicht, zusammen mit einer vom neuen
Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichneten schriftlichen Erklarung, in der er
der Eintragung des Rechtslibergangs zustimmt, oder

* wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs sowohl vom urspringlichen
Inhaber (oder seinem Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem
Vertreter) unterzeichnet wurde, oder

e wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs zusammen mit einem
ausgefillten Formblatt fur die Eintragung des Rechtsibergangs oder einem
Dokument eingereicht wird, das sowohl vom urspriinglichen Inhaber (oder seinem
Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnet wurde.

Wenn ein Nachweis des Rechtsubergangs erforderlich ist, koénnen die
Verfahrensbeteiligten auch die im Rahmen des ,Trademark Law Treaty“ erstellten
Formulare verwenden. Diese sind auf der Website der WIPO verfigbar (https:/
wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12680). Bei den einschldgigen Formularen
handelt es sich um das Formblatt des Rechtsiibergangs — ein Schriftstiick, mit
dem die rechtsgeschéftliche Ubertragung vorgenommen wird — und die Urkunde
des Rechtsibergangs — ein Schriftstick, in dem die an dem Rechtsibergang
Beteiligten erklaren, dass der Rechtsibergang stattgefunden hat. Jedes dieser
Schriftstiicke, sofern ordnungsgemalf ausgefillt, stellt einen ausreichenden Nachweis
des Rechtslibergangs dar.
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Andere Formen des Nachweises sind jedoch nicht ausgeschlossen. So kann
der Ubertragungsvertrag oder jedes andere Schriftstiick, das den Rechtsiibergang
nachweist, vorgelegt werden.

Was die Vertraulichkeit betrifft, so muss der den Nachweis erbringende Beteiligte
berlcksichtigen, dass der Inhalt der Akten zur offentlichen Einsichtnahme zur
Verfigung steht, was insbesondere dann relevant ist, wenn Vertrage oder andere
Dokumente als Nachweis fir einen Rechtslibergang vorgelegt werden, da sie sensible
Daten enthalten kénnen. Daher kénnen bestimmte Angaben vor ihrer Ubermittlung
an das Amt geschwarzt oder bestimmte Seiten gdnzlich weggelassen werden. Die
Angabe wirtschaftlich sensibler Informationen wie der fiir die betreffende Unionsmarke
gezahlte Preis ist zum Nachweis eines Rechtsubergang nicht erforderlich.

Sensible Informationen sollten nicht angegeben werden. Alternativ kann gemaf den
Verordnungen die Vertraulichkeit geltend gemacht werden, wenn der betreffende
Beteiligte ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung eines Teils der Akte
darlegt. FuUr nahere Informationen zu den formalen Voraussetzungen fur die
Geltendmachung der Vertraulichkeit siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 5,
Unterabschnitt 5.1.3, Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein
besonderes Interesse dargelegt hat.

Falls die Marke bereits mehrfach hintereinander Gbertragen wurde und/oder sich der
Name des Inhabers geandert hat und dies zuvor nicht in das Register eingetragen
wurde, reicht es aus, die Beweiskette vorzulegen, aus der die Sachverhalte
hervorgehen, die die Beziehung zwischen dem urspringlichen und dem neuen
Inhaber begriinden, ohne dass fiir jede Anderung ein separater Antrag auf Eintragung
eingereicht werden muss.

Ist der Rechtsibergang der Marke die Folge des Rechtslibergangs des gesamten
Unternehmens des ursprunglichen Inhabers, so sind Dokumente vorzulegen, aus
denen der Rechtsiibergang oder die Ubertragung des gesamten Unternehmens
hervorgeht.

Ist der Rechtsiibergang Folge einer Verschmelzung (Fusion) oder einer sonstigen
Gesamtrechtsnachfolge, so durfte der urspringliche Inhaber nicht mehr zur
Unterzeichnung des Antrags zur Verfiigung stehen. Dem Antrag auf Eintragung des
Rechtslibergangs mussen in diesem Fall begleitende Unterlagen beigefligt werden, die
die Verschmelzung oder Gesamtrechtsnachfolge belegen, beispielsweise Auszlige aus
dem Handelsregister.

Falls die Ubertragung der Marke die Folge eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens ist, wird der ursprungliche
Inhaber nicht in der Lage sein, den Antrag auf Eintragung eines Rechtslibergangs zu
unterzeichnen. In solchen Fallen muss der Antrag zusammen mit einer rechtskraftigen
Entscheidung einer zustandigen nationalen Behérde zum Ubergang des Eigentums an
der Marke auf den Begunstigten eingereicht werden.

Begleitende Unterlagen bedirfen keiner Legalisierung. Die Vorlage des Originals des
Schriftsticks ist nicht erforderlich. Originalunterlagen gehen in die Akte ein und kénnen
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aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurickgegeben werden. Einfache
Fotokopien sind daher ausreichend.

Hat das Amt Anlass, an der Vollstandigkeit oder Richtigkeit des Schriftstiicks zu
zweifeln, so kann es zusatzliche Nachweise verlangen.

Das Amt uberprift derartige Schriftstiicke nur daraufhin, ob sie tatsachlich das
bestatigen, was im Antrag angegeben ist, namlich die Identitat der betroffenen Marken,
die Identitat der Beteiligten sowie die Tatsache, dass es sich um einen Rechtslibergang
handelt. Das Amt prift oder entscheidet nicht Gber vertragliche oder rechtliche Fragen,
die sich nach nationalem Recht stellen (09/09/2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450,
§ 27). Im Zweifelsfall beschaftigen sich die nationalen Gerichte mit der RechtmaRigkeit
des eigentlichen Rechtsubergangs.

4.51 Ubersetzung des Nachweises

Artikel 146 Absatz 1 UMV

Artikel 24 UMDV

Artikel 80 Buchstaben a und ¢ GGDV und Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Der Nachweis muss:

1. in der Sprache des Amts verfasst sein, welche zur Sprache des Verfahrens auf
Eintragung des Rechtslbergangs geworden ist; oder

2. in jeder Amtssprache der Europaischen Union aufler der Verfahrenssprache
verfasst sein. In diesem Fall kann das Amt fordern, dass eine Ubersetzung des
Dokuments in eine Sprache des Amtes innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist
vorgelegt wird.

Werden die begleitenden Unterlagen in einer Amtssprache der Europaischen Union
vorgelegt, die nicht mit der Verfahrenssprache ubereinstimmt, kann das Amt eine
Ubersetzung in die Verfahrenssprache verlangen. Hierzu setzt das Amt eine Frist. Wird
die Ubersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt das Schriftstlick als nicht
eingereicht und wird nicht in Betracht gezogen.

4.6 Verfahren zur Beseitigung von Mangeln

Artikel 20 Absatze 7 und 12 UMV

Artikel 28 GGV

Artikel 23 Absatz 5 GGDV

Das Amt unterrichtet den Antragsteller des Antrags auf Eintragung des
Rechtsubergangs schriftlich Gber etwaige Mangel im Antrag. Wenn die Mangel nicht
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innerhalb der in der Mitteilung festgelegten Frist behoben werden, weist das Amt den
Antrag auf Eintragung des Rechtstibergangs zurtck. .

4.7 Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken

Artikel 20 Absatze 5 und 7 sowie Artikel 75, 79, 83, 84 und 88 UMV

Die Praxis des Amtes bei der Behandlung von Antrdgen auf Ubertragung
von  Unionskollektivmarken und  Unionsgewahrleistungsmarken  folgt dem
Grundsatz, dass jeder neue Inhaber einer Unionskollektivmarke oder einer
Unionsgewahrleistungsmarke die gleichen anfanglichen Anforderungen erfillen muss,
die der urspriingliche Inhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke erfillen
musste.

Bei einem Antrag auf Ubertragung einer Unionskollektivmarke oder einer
Unionsgewahrleistungsmarke wird das Amt daher von dem Erwerber zusatzlich zur
Einhaltung der Anforderungen und zu den Dokumenten, die den Rechtsiibergang
ordnungsgemal belegen, (Artikel 20 Absatz 5 UMV) auch die Einreichung einer
geanderten Satzung verlangen (Artikel 75, 79, 84 und 88 UMV). Insbesondere bei
Unionsgewahrleistungsmarken hat der Antragsteller eine Erklarung aufzunehmen, aus
der klar hervorgeht, dass die Bedingungen von Artikel 83 Absatz 2 UMV erflllt sind.

Sind diese Dokumente nicht dem Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs
beigefligt oder erflillen diese Dokumente die Anforderungen gemaRn Artikel 75, 79, 84
und 88 UMV nicht, wird gemafly Artikel 20 Absatz 7 UMV ein Mangel beanstandet,
und falls dieser Mangel nicht beseitigt wird, wird der Antrag auf Eintragung des
Rechtslibergangs zurlickgewiesen.

Nahere Informationen Uber die Formerfordernisse fir Unionskollektivmarken und
Unionsgewahrleistungsmarken sowie uber Inhalt und Anforderungen bezuglich der
Satzung, siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkte 8.2
und 8.3.

5 Teilweiser Rechtsiibergang

Artikel 20 Absatz 1 UMV

Artikel 14 UMDV

Ein teilweiser Rechtsiibergang bezieht sich nur auf einige der Waren und
Dienstleistungen, die in der Unionsmarke enthalten sind, und ist nur auf Unionsmarken
(und nicht auf GGM) anwendbar.

Er flhrt zur Aufteilung des urspringlichen Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen auf das Verzeichnis der verbleibenden Unionsmarke und ein
neues Verzeichnis. Bei einem teilweisen Rechtsibergang bedient sich das
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Amt einer besonderen Terminologie zur Identifizierung der Marken. Am Beginn
des Verfahrens steht die ,urspringliche Marke“. Dies ist die Marke, fur die
ein teilweiser Rechtsibergang beantragt wurde. Nach der Eintragung des
Rechtsiibergangs gibt es zwei Marken: zum einen die Marke, die nunmehr
weniger Waren und Dienstleistungen umfasst und als ,verbleibende Marke®
bezeichnet wird, und zum anderen eine ,neue“ Marke, die einige der Waren und
Dienstleistungen der urspriinglichen Marke umfasst. Die ,verbleibende“ Marke behalt
die Gemeinschaftsmarkennummer der ,urspriinglichen“ Marke, wohingegen die ,neue*
Marke eine neue Gemeinschaftsmarkennummer erhalt.

Ein Rechtslibergang berthrt den einheitlichen Charakter der Unionsmarke nicht.
Es kann daher keinen ,teilweisen® Rechtslibergang einer Unionsmarke flr einige
Hoheitsgebiete geben.

Bestehen Zweifel, ob es sich um einen teilweisen Rechtsiibergang handelt,
so unterrichtet das Amt den Antragsteller des Antrags auf Eintragung des
Rechtsubergangs und bittet um die nétige Klarstellung.

Auch wenn sich der Antrag auf Eintragung des Rechtsibergangs auf mehr als
eine Unionsmarke bezieht, kdnnen teilweise Rechtsibergange betroffen sein. Die
nachfolgenden Regeln gelten fiir jede einzelne Unionsmarke, die Gegenstand des
Antrags ist.

5.1 Regeln uber die Aufteilung der Verzeichnisse der Waren
und Dienstleistungen

Artikel 33 und 49 UMV

Artikel 14 Absatz 1 UMDV

Mitteilung Nr. 1/2016 des Prasidenten des Amtes vom 08/02/2016

In dem Antrag auf Eintragung des teilweisen Rechtstbergangs sind die Waren und
Dienstleistungen anzugeben, die Gegenstand des teilweisen Rechtsibergangs sind
(das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen fir die ,neue® Eintragung). Die
Waren und Dienstleistungen sind so zwischen der verbleibenden Unionsmarke und der
neuen Unionsmarke aufzuteilen, dass die Waren und Dienstleistungen in den beiden
Unionsmarken sich nicht berschneiden. Die beiden Verzeichnisse dirfen zusammen
nicht umfassender als das urspriingliche Verzeichnis sein.

Die Angaben muissen daher klar, deutlich und eindeutig sein. Ist z. B. eine
Unionsmarke fir Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen betroffen und
erfolgt die Aufteilung zwischen der urspriinglichen und der neuen Eintragung nach
Klassen, so reicht es aus, die entsprechenden Klassennummern fiir die neue oder flr
die verbleibende Eintragung anzugeben.

Umfasst der Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtsibergangs Waren und
Dienstleistungen, die als solche in dem urspringlichen Verzeichnis der Waren
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und Dienstleistungen genannt sind, so beldsst das Amt in der verbleibenden
Unionsmarke automatisch diejenigen Waren und Dienstleistungen, die nicht in dem
Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtslibergangs genannt sind. Beispiel: Die
urspriingliche Liste enthalt die Waren A, B und C, und der Rechtsiibergang betrifft die
Ware C. Dies fuhrt zur Schaffung einer neuen Unionsmarke fur die Ware C, und die
Waren A und B verbleiben in der urspriinglichen Unionsmarke.

Fir weitere Einzelheiten in Bezug auf den Anwendungsbereich des Verzeichnisses
der Waren und Dienstleistungen und der Amtspraxis in Bezug auf die Auslegung der
Oberbegriffe der Klassenlberschriften der Nizza-Klassifikation siehe die Richtlinien
Teil B, Prifung, Abschnitt 3, Klassifizierung, und die Mitteilung Nr. 1/2016 des
Prasidenten des Amtes vom 8. Februar 2016 zur Umsetzung von Artikel 28 UMV (jetzt
Artikel 33 UMV) und den Anhang dieser Mitteilung.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, ein klares und genaues Verzeichnis der vom
Rechtsiibergang betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie ein klares und
genaues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, die bei der
urspriinglichen Anmeldung verbleiben sollen. Im Ubrigen muss auch das urspriingliche
Verzeichnis klargestellt werden. Enthalt beispielsweise das urspringliche Verzeichnis
den Begriff alkoholische Getrdnke und betrifft der Rechtsiibergang Whisky und Gin, so
muss das urspriingliche Verzeichnis auf alkoholische Getrédnke, ausgenommen Whisky
und Gin eingeschrankt werden.

5.2 Beanstandung

Artikel 20 Absatz 7 UMV

Entspricht der Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtstibergangs nicht den oben
genannten Anforderungen, so fordert das Amt den Antragsteller auf, den Mangel
zu beseitigen. Werden die Mangel nicht beseitigt, so weist das Amt den Antrag
auf Eintragung eines teilweisen Rechtslibergangs zuriick. Die betroffene Partei kann
gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen.

5.3 Erstellung einer neuen Unionsmarke

Artikel 20 Absatz 6 Buchstabe ¢ UMV

Artikel 14 Absatz 2 UMDV

Der teilweise Rechtsibergang flihrt zu einer neuen Unionsmarke. Fir diese neue
Unionsmarke legt das Amt eine gesonderte Akte an, die aus einer vollstdndigen
Abschrift der elektronischen Akte der ursprunglichen Unionsmarke, dem Antrag auf
Eintragung des Rechtsubergangs und der gesamten Korrespondenz zu diesem Antrag
auf Eintragung des teilweisen Rechtsiibergangs besteht. Die neue Unionsmarke erhalt

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1765

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&form=DE#d1e1141-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e1724-1-1
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_annex_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e1209-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e1209-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&form=DE#d1e1099-37-1

Abschnitt 3 Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdgens

— Kapitel 1 Rechtslibergang

ein neues Aktenzeichen. Sie hat denselben Anmeldetag und gegebenenfalls dasselbe
Prioritdtsdatum wie die ursprungliche Unionsmarke.

Bei der urspringlichen Unionsmarke nimmt das Amt eine Kopie des Antrags auf
Eintragung des Rechtsubergangs in die Akten auf, jedoch normalerweise nicht Kopien
der weiteren Korrespondenz, die in Bezug auf diesen Antrag auf Eintragung des
Rechtslibergangs geflihrt worden ist.

6 Rechtslibergang im Verlauf anderer Verfahren und
Gebuhrenfragen

Artikel 20 Absatze 11 und 12 UMV

Artikel 28 Buchstaben b und c GGV

Unbeschadet des Rechts, ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung
des Rechtsliibergangs beim Amt fristwahrende Erklarungen abgeben zu durfen, wird
der neue Inhaber automatisch ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtslibergangs
Beteiligter an allen Verfahren betreffend die Marke.

Die Einreichung eines Antrags auf Eintragung eines Rechtslibergangs hat keinen
Einfluss auf bereits laufende oder vom Amt gesetzte Fristen, einschlieRlich der Fristen
fur die Zahlung von Gebuhren. Neue Zahlungsfristen werden nicht eingeraumt. Der
neue Inhaber wird ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtslibergangs verpflichtet,
etwa fallige Gebuhren zu entrichten.

Es ist daher wichtig, dass der ursprungliche Inhaber und der neue Inhaber in der
Zeit zwischen der Einreichung des Antrags auf Eintragung des Rechtslibergangs und
der Bestatigung des Amtes der tatsachlichen Eintragung in das Unionsmarkenregister
oder in die Akte aktiv an der Ubermittlung von Fristen und des wahrend Inter-partes-
Verfahren erhaltenen Schriftverkehrs mitwirken.

6.1 Besondere Aspekte des teilweisen Rechtsuibergangs

Artikel 20 Absatz 10 UMV

Im Falle eines teilweisen Rechtsibergangs erhalt die neue Unionsmarke denselben
Verfahrensstand wie die urspriingliche (verbleibende) Unionsmarke. Eine fir die
urspriingliche Unionsmarke anhangige Frist gilt nunmehr als sowohl fir die
verbleibende als auch fur die neue Unionsmarke als anhangig. Nach Eintragung des
Rechtslibergangs behandelt das Amt jede Unionsmarke gesondert und entscheidet
Uber sie gesondert.

Ist eine Unionsmarke gebuhrenpflichtig und sind die Geblhren von dem urspriinglichen
Inhaber bereits gezahlt, so ist der neue Inhaber nicht verpflichtet, zusatzliche
Geblhren fir die neue Unionsmarke zu entrichten. MaRgeblicher Zeitpunkt ist
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der Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsiibergangs im Unionsmarkenregister.
Somit werden keine zusatzlichen Gebihren féllig, wenn die Geblhr fur die
urspriingliche Unionsmarke zwar nach Einreichung des Antrags auf Eintragung des
Rechtslibergangs, jedoch vor dessen Eintragung gezahlt wird.

Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 5 UMV

Anhang | A Absatze 3 und 4, Anhang | A Absatze 7 und 8 UMV

Betrifft der teilweise Rechtsiibergang eine Unionsmarkenanmeldung und sind
Klassengeblihren nicht oder nicht vollstdndig gezahlt worden, so nimmt das
Amt die Eintragung des Rechtsibergangs in den Akten der verbleibenden
Unionsmarkenanmeldung vor und legt eine neue Unionsmarkenanmeldung an, wie
oben beschrieben.

Ist die Zahlung zusatzlicher Klassengeblhren fur eine Unionsmarkenanmeldung
erforderlich, so behandelt der Prifer nach Anlegung einer neuen
Unionsmarkenanmeldung derartige Falle wie nachstehend erlautert.

Sind die zusatzlichen Klassengebiuhren vor Eintragung des Rechtsibergangs
gezahlt worden, ohne dass zusatzliche Klassengeblihren fir die verbleibende
Unionsmarkenanmeldung fallig waren, so erfolgt keine Erstattung, da zum Zeitpunkt
der Zahlung die Gebuhren zutreffend entrichtet wurden.

In allen anderen Fallen behandelt der Priufer die verbleibende und die neue
Unionsmarkenanmeldung jeweils fur sich, ohne jedoch eine neue Grundgebuhr
fur die neue Anmeldung zu verlangen. Klassengebihren flr die verbleibende
und fir die neue Unionsmarkenanmeldung werden auf der Grundlage der
Situation nach Eintragung des Rechtsibergangs festgelegt. Betraf z. B. die
urspriingliche Unionsmarkenanmeldung sieben Klassen und enthalt die verbleibende
Unionsmarkenanmeldung nach dem Rechtsibergang nur noch eine Klasse, die neue
Unionsmarkenanmeldung hingegen sechs Klassen, so sind fir die verbleibende
Unionsmarkenanmeldung keine zusatzlichen Klassengeblhren zu zahlen, wahrend
fur die neue Unionsmarkenanmeldung jedoch die entsprechende zusatzliche
Klassengebihr zu entrichten ist. Werden mehrere Waren und Dienstleistungen
aus einer Klasse beansprucht und nur einige davon ubertragen, so sind fir
diese Klasse Klassengebuhren sowohl fur die verbleibende als auch fur die neue
Unionsmarkenanmeldung zu zahlen. Ist bereits eine Frist zur Zahlung zusatzlicher
Klassengeblihren gesetzt worden, die jedoch noch nicht abgelaufen ist, so hebt das
Amt die Frist auf, damit die Feststellung der zu zahlenden Klassengeblhren auf der
Grundlage der Situation nach Eintragung des Rechtsiubergangs vorgenommen werden
kann.
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Artikel 53 Absatze 1, 3 bis 5 und 7 bis 8 UMV

Betrifft der Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtslibergangs eine eingetragene
Unionsmarke, die zur Verlangerung ansteht, d. h. sechs Monate vor Ablauf der
urspringlichen Eintragung und bis zu sechs Monate nach deren Ablauf, so nimmt das
Amt die Eintragung des Rechtsiubergangs vor und behandelt die Verlangerung und die
Verlangerungsgebihren wie folgt.

Ist vor Eintragung des Rechtslibergangs kein Antrag auf Verlangerung gestellt und sind
keine Gebuhren gezahlt worden, so gelten die allgemeinen Regeln, einschliel3lich der
Regeln fur die Zahlung von Gebuhren sowohl fur die verbleibende als auch fur die
neue Unionsmarke (gesonderte Antrage, gesonderte Zahlung von Gebihren, soweit
erforderlich).

Ist vor der Eintragung des Rechtslibergangs ein Antrag auf Verlangerung eingereicht
worden, so gilt dieser Antrag auch fir die neue Unionsmarke. Jedoch wird der
neue Inhaber automatisch Verfahrensbeteiligter des Verfahrens zur Verlangerung der
neuen Eintragung, wahrend der urspringliche Inhaber Verfahrensbeteiligter flr das
Verlangerungsverfahren fir die verbleibende Unionsmarke bleibt.

Ist ein Antrag auf Verlangerung eingereicht worden, sind jedoch die entsprechenden
Geblhren nicht vor der Eintragung des Rechtsibergangs gezahlt worden, so
bestimmen sich die zu zahlenden Geblhren in diesen Fallen nach der Situation
nach Eintragung des Rechtsibergangs. Dies bedeutet, dass sowohl der Inhaber
der verbleibenden Unionsmarke als auch der Inhaber der neuen Unionsmarke die
Grundgebuhr fir die Verlangerung und etwaige Klassengebihren zahlen mussen.

Ist vor Eintragung des Rechtsiibergangs ein Antrag auf Verlangerung eingereicht,
und sind auch die gesamten Verlangerungsgebihren vor diesem Zeitpunkt gezahlt
worden, so werden nach Eintragung des Rechtsiibergangs keine zusatzlichen
Verlangerungsgebuihren fallig. Hinsichtlich der bereits gezahlten Klassengebihren
erfolgt keine Erstattung.

6.2 Rechtsiibergang und Inter-partes-Verfahren

Wird ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsibergangs wéahrend eines Inter-partes-
Verfahrens gestellt, sind mehrere Situationen denkbar. Bei alteren Unionsmarken,
auf die sich der Widerspruch/Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit stitzt, kann der
neue Inhaber erst Verfahrensbeteiligter werden (oder eine Stellungnahme abgeben),
wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs beim Amt eingegangen ist.
Grundséatzlich tritt der neue Inhaber im Verfahren an die Stelle des alten Inhabers.
Die Praxis des Amtes in Fallen eines Rechtsiibergangs im Zusammenhang mit
Widerspruchsverfahren ist in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren, Punkt 7.5, dargelegt.
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7 Eintragung in das Register, Zustellung und
Veroffentlichung

71 Veroffentlichung und Eintragung in das Register

Artikel 20 Absatze 4 und 9, Artikel 44 und Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe g UMV

Artikel 28 Buchstabe a und Artikel 49 GGV

Artikel 23 Absatz 7 und Artikel 70 Absatz 3 Buchstabe i GGDV

Das Amt tragt den Rechtsibergang im Unionsmarkenregister ein und veroéffentlicht
ihn im Blatt fir Unionsmarken. Der Eintrag wird verdffentlicht, nachdem die
Unionsmarkenanmeldung gemaf Artikel 44 UMV verdffentlicht wurde.

Die Eintragung im Unionsmarkenregister enthalt folgende Angaben:

e das Datum der Eintragung des Rechtslibergangs,
® Name und Anschrift des neuen Inhabers,
o Name und Anschrift des Vertreters des neuen Inhabers, sofern bestellt.

Im Falle eines teilweisen Rechtsiibergangs enthalt die Eintragung aulerdem

® das Aktenzeichen der urspringlichen Eintragung und das Aktenzeichen der neuen
Eintragung,

® das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der urspringlichen
Eintragung verbleiben, und

e das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der neuen Eintragung.

7.2 Zustellung

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller auf Eintragung des Rechtstibergangs von der
Eintragung des Rechtsiibergangs.

Wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs vom Erwerber eingereicht
wurde, unterrichtet das Amt auch den Unionsmarkeninhaber Uber die Eintragung des
Rechtslibergangs.
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8 Rechtsubergange eingetragener
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 1 Absatz 3, Artikel 27, 28, 33 und 34 und Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe f GGV

Artikel 23 , Artikel 61 Absatz 2 , Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 69
Absatz 2 Buchstabe i GGDV

Anhang Punkt 16 und Punkt 17 GGGebV

Die in der GGV, der GGDV und der GGGebV enthaltenen Bestimmungen in Bezug
auf Rechtsubergange entsprechen den diesbeziglichen Bestimmungen der UMV, der
DVUM und der UMDV.

Mit Ausnahme der folgenden besonderen Verfahren sind folglich die Rechtsgrundsatze
und das Verfahren fir die Eintragung von Rechtsibergangen bei Marken sinngemaf
auch fur GGM anwendbar.

8.1 Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 22 Absatz 4 GGV

Das Vorbenutzungsrecht fiir das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
ist nicht dbertragbar, es sei denn, bei dem Dritten, der Inhaber des
Rechts vor dem Anmeldetag oder dem Prioritdtstag der Anmeldung eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters war, handelt es sich um ein Unternehmen und
die Ubertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die
Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden.

8.2 Gebiuhren

Anhang Punkt 16 und Punkt 17 GGGebV

Die Gebihr von 200 EUR fur die Eintragung eines Rechtslbergangs gilt pro
Geschmacksmuster und nicht pro Sammelanmeldung. Gleiches gilt fir die Obergrenze
von 1 000 EUR bei der Einreichung mehrerer Antrage auf Eintragung des
Rechtslibergangs.
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9 Rechtsubergange internationaler Marken

Nach dem Madrider System ist eine Eintragung eines ,Inhaberwechsels” bei einer
internationalen Registrierung méglich.

Alle Antrage auf Eintragung eines Inhaberwechsels werden auf dem Formblatt MMS5:

e direkt an das Internationale Blro vom eingetragenen Inhaber oder

® (iber das Amt der Vertragspartei des eingetragenen Inhabers oder Uber das Amt
einer Vertragspartei, bei welcher der Rechtsiibergang gewéahrt wird, oder

¢ (ber das Amt des neuen Inhabers (Ubernehmers) eingereicht.

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsiibergangs kann dem Internationalen Bulro
nicht direkt vom neuen Inhaber vorgelegt werden. Das Formblatt des Amtes fir den
Antrag auf Eintragung sollte hier nicht verwendet werden.

Nahere Informationen zum Inhaberwechsel sind unter den Ziffern 597 ff. des Leitfadens
zum Madrider System zu finden. Siehe auch Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.
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1 Einleitung

Artikel 19 bis 29 UMV
Artikel 27 bis 34 GGV
Artikel 23 bis 26 GGDV

Verordnung (EU) 2015/848 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2015 Uber Insolvenzverfahren

Beschluss Nr. EX-21-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 30. Marz 2021 dber das
Register der Unionsmarken, das Register der Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die
Datenbank der Verfahren vor dem Amt und die Datenbank der Rechtsprechung in der
durch den Beschluss Nr. EX-23-3 des Exekutivdirektors des Amtes vom 4. April 2023
geanderten Fassung.

Sowohl eingetragene Unionsmarken (UM) als auch Anmeldungen von Unionsmarken
kénnen Gegenstand von Lizenzvertragen (Lizenzen), dinglichen Rechten oder
Zwangsvollstreckungen sein oder von Insolvenz- oder ahnlichen Verfahren berihrt
werden. Sofern keine anderweitige Bestimmung besteht, gilt die fir Unionsmarken
anwendbare Praxis ebenso fur Anmeldungen von Unionsmarken.

Sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster als auch Anmeldungen von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern kénnen Gegenstand von Lizenzen, dinglichen
Rechten oder Zwangsvollstreckungen sein oder von Insolvenz- oder &hnlichen
Verfahren berthrt werden.

Die Bestimmungen der GGV und der GGDV =zu Lizenzen, dinglichen
Rechten  bezuglich ~ Geschmacksmustern,  Zwangsvollstreckungen  bezuglich
Geschmacksmustern und Insolvenz- und ahnlichen Verfahren beziglich
Geschmacksmustern stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der
UMV und der UMDV nahezu \vollstdndig dberein. Daher sind die
folgenden Ausflihrungen entsprechend auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster
(GGM) anwendbar. Ausnahmen und besondere Bestimmungen fiir
Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden unten in Abschnitt 8 naher erlautert.
Die besonderen Verfahren fir internationale Marken sind dagegen in Abschnitt 9 unten
dargelegt.

Dieser Abschnitt der Richtlinien behandelt die Verfahren zur Eintragung, L&schung
oder Anderung von Lizenzen, dinglichen Rechten, Zwangsvollstreckungen und
Insolvenzverfahren oder insolvenzahnlichen Verfahren.

1.1 Definition von Lizenzvertragen

Eine Markenlizenz ist ein Vertrag, mit dem der Inhaber einer Marke (der Lizenzgeber),
wahrend er Markeninhaber bleibt, eine dritte Person (den Lizenznehmer) ermachtigt,
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die Marke im geschéaftlichen Verkehr zu benutzen, und zwar gemaf den Bedingungen
und unter den Einschréankungen, die im Lizenzvertrag festgelegt sind.

Eine Lizenz bezieht sich auf eine Situation, in der die Rechte des Lizenznehmers
an der Nutzung der Unionsmarke aus einer Vertragsbeziehung mit dem Inhaber
erwachsen. Eine bloRe Zustimmung oder Duldung des Markeninhabers gegenuber
dem Diritten, der die Marke verwendet, stellt noch keine Lizenz dar.

1.2 Definition der dinglichen Rechte

Bei einem dinglichen Recht handelt es sich um ein beschranktes Eigentumsrecht,
das ein absolutes Recht ist. Dingliche Rechte beziehen sich eher auf Klagen
im Zusammenhang mit Vermdgensgegenstanden als im Zusammenhang mit einer
bestimmten Person und geben dem Inhaber des Rechts die Maoglichkeit, ein
bestimmtes Objekt wiederzuerlangen, zu besitzen oder zu nutzen. Derartige Rechte
kénnen auch fir Marken oder Geschmacksmuster gelten. Es kann sich dabei u. a. um
Nutzungsrechte, NieRBbrauchsrechte oder Pfandrechte handeln. Dingliche Rechte sind
nicht dasselbe wie personliche Rechte, die sich auf eine bestimmte Person beziehen.

Die haufigsten dinglichen Rechte im Zusammenhang mit Marken oder
Geschmacksmustern sind Pfandrechte. Sie sichern die Rickzahlung einer Schuld des
Inhabers der Marke oder des Geschmacksmusters (d. h. des Schuldners) dergestalt,
dass dem Glaubiger (d. h. dem Inhaber des Pfandrechts) in dem Fall, in dem der
Schuldner die Schuld nicht regular zurlickzahlen kann, eine Riickzahlung der Schuld
z. B. durch den Verkauf der Marke oder des Geschmacksmusters zustehen kann.

Es gibt zwei Arten von dinglichen Rechten, die der Anmelder in das Register der
Unionsmarken eintragen lassen kann:

® dingliche Rechte, die als Garantie flr Pfandrechte (Pfand, Belastung usw.) dienen;
e dingliche Rechte, die nicht als Garantie dienen (NieRbrauchsrechte).

1.3 Definition der Zwangsvollstreckung

Bei einer Zwangsvollstreckung handelt es sich um eine MalRnahme, mit der
ein Gerichtsvollzieher das Vermogen eines Schuldners im Rahmen eines Urteils
(Vollstreckungstitel), das ein Klager bei Gericht erwirkt hat, beschlagnahmt. Auf diese
Weise kann ein Glaubiger seine Forderung durch Pfandung und Versteigerung des
Eigentums des Schuldners, einschlief3lich dessen Markenrechte, eintreiben.

1.4 Definition von Insolvenz- oder ahnlichen Verfahren

Fiar die Zwecke dieser Richtlinien gelten die Gesamtverfahren, die den vollstandigen
oder teilweisen Vermogensbeschlag gegen den Schuldner sowie die Bestellung eines
Verwalters zur Folge haben, als ,Insolvenzverfahren®. Dazu kénnen die Liquidation
durch oder unter Aufsicht eines Gerichts, die freiwillige Liquidation der Glaubiger
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(mit Bestatigung des Gerichts), Verwaltung, freiwillige Vereinbarungen im Rahmen
des Insolvenzrechts und ein Konkurs gehoéren. Als ,Verwalter® gilt jede Person oder
Stelle, deren Aufgabe es ist, die Masse zu verwalten oder zu verwerten oder
die Geschéaftstatigkeit des Schuldners zu Uberwachen. In Deutschland zahlen zu
diesen Personen und Stellen beispielsweise Konkursverwalter, Vergleichsverwalter,
Sachwalter (nach der Vergleichsordnung), Verwalter, Insolvenzverwalter, Sachwalter
(nach der Insolvenzordnung), Treuhander und vorlaufige Insolvenzverwalter. Als
~Gericht gilt das Justizorgan oder jede sonstige zustandige Stelle eines Mitgliedstaats,
die befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu eréffnen oder im Laufe des Verfahrens
Entscheidungen zu treffen. ,Urteil* bezeichnet in Bezug auf die Eréffnung eines
Insolvenzverfahrens oder die Bestellung eines Verwalters die Entscheidung eines
Gerichts, das zur Erdffnung eines solchen Verfahrens oder zur Bestellung eines
Verwalters befugt ist (zur Terminologie in anderen Gebieten siehe Verordnung (EU)
2015/848 Uber Insolvenzverfahren).

1.5 Anwendbares Recht

Artikel 19 UMV

Artikel 27 GGV

Im Rahmen der UMV werden keine einheitlichen und vollstdndigen Bestimmungen
Uber Lizenzen, dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungen an Unionsmarken
und Anmeldungen von Unionsmarken festgelegt. Stattdessen verweist Artikel 19 UMV
auf die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats hinsichtlich des Erwerbs, der Glltigkeit
und der Wirkungen der Unionsmarke als Gegenstand des Vermdgens und hinsichtlich
des Verfahrens fur Zwangsvollstreckungen. Hierzu wird eine Lizenz, ein dingliches
Recht oder eine Zwangsvollstreckung an einer Unionsmarke insgesamt und flr
die gesamte Europaische Union einer Lizenz, einem dinglichen Recht oder einer
Zwangsvollstreckung an einer nationalen Marke gleichgestellt, die in dem Mitgliedstaat
eingetragen ist, in dem der Inhaber der Unionsmarke seinen Sitz oder Wohnsitz hat.
Falls der Inhaber keinen Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat, wird die Lizenz,
das dingliche Recht oder die Zwangsvollstreckung in Bezug auf eine Unionsmarke
einer Lizenz, einem dinglichen Recht oder einer Zwangsvollstreckung in Bezug auf
eine eingetragene Marke in dem Mitgliedstaat gleichgestellt, in dem der Inhaber eine
Niederlassung hat. Falls der Inhaber keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat hat,
wird die Lizenz, das dingliche Recht oder die Zwangsvollstreckung in Bezug auf eine
Unionsmarke als Lizenz, dingliches Recht oder Zwangsvollstreckung einer in Spanien
(Mitgliedstaat, in dem das Amt seinen Sitz hat) eingetragenen Marke gleichgestellt.

Dies gilt jedoch nur, soweit Artikel 20 bis 28 UMV nichts Abweichendes vorsehen.

Artikel 19 UMV ist auf die Wirkung einer Lizenz oder eines dinglichen Rechts als
Gegenstand des Vermogens beschrankt und bezieht sich nicht auf das Vertragsrecht.
Artikel 19 UMV regelt nicht das anwendbare Recht oder die Wirksamkeit eines
Lizenzvertrages oder eines Vertrages Uber ein dingliches Recht, so dass es den
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Vertragsparteien frei steht, den Lizenzvertrag oder den Vertrag Uber ein dingliches
Recht einem bestimmten nationalen Recht zu unterstellen, ohne Ansicht der UMV.

Artikel 21 Absatz 1 UMV

Artikel 31 Absatz 1 GGV

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/848 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 2015 Uber Insolvenzverfahren

Die vorliegenden Richtlinien dienen daruber hinaus der Erlduterung des Verfahrens
vor dem Amt zur Eintragung der Eréffnung, Anderung oder Beendigung von
Insolvenzverfahren oder insolvenzahnlichen Verfahren. Gemal Artikel 19 UMV
sind fur alle anderen Bestimmungen die nationalen Rechtsvorschriften malfigeblich.
Daruber hinaus regelt die Verordnung (EU) 2015/848 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 2015 Uber Insolvenzverfahren die Bestimmungen (ber
den Gerichtsstand, die Anerkennung und das anwendbare Recht im Bereich der
Insolvenzverfahren.

Die Bestimmungen legen ausdriicklich fest, dass eine Unionsmarke nur dann von
einem Insolvenzverfahren erfasst werden kann, wenn dieses in dem Mitgliedstaat
erdffnet wird, in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner
hauptsachlichen Interessen hat. Die einzige Ausnahme: der Schuldner ist ein
Versicherungsunternehmen oder ein Kreditinstitut. In diesem Fall kann eine
Unionsmarke nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses
in dem Mitgliedstaat eroffnet wird, in dem dieses Unternehmen bzw. dieses Institut
zugelassen ist. Beim ,Mittelpunkt der hauptsachlichen Interessen” sollte es sich um
den Ort handeln, von dem aus der Schuldner seine Interessen regelmaRlig verwaltet
und der daher fur Dritte feststellbar ist (weitere Informationen Uber den ,Mittelpunkt der
hauptsachlichen Interessen” sind Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/848 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 Uber Insolvenzverfahren
zu entnehmen).

1.6 Vorteile der Eintragung einer Lizenz

Artikel 27 und Artikel 57 Absatz 3 UMV

Artikel 33 und Artikel 51 Absatz 4 GGV

Artikel 27 Absatz 2 GGDV

Die Eintragung einer Lizenzvereinbarung, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder die Eréffnung, Anderung oder Beendigung von
Insolvenzverfahren in das Unionsmarkenregister ist nicht obligatorisch. Eine
Eintragung bietet jedoch bestimmte Vorteile.
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1. In Anbetracht der Bestimmungen in Artikel 27 Absatz 1 und Absatz 3 UMV
betreffend Dritte, die Rechte an der Marke erworben bzw. im Unionsmarkenregister
eingetragen haben, die mit der eingetragenen Lizenz, dem dinglichen Recht
oder der Zwangsvollstreckung inkompatibel sind, kann der Lizenznehmer,
Pfandnehmer beziehungsweise Beglnstigte seine Rechte aus der Lizenz, dem
dinglichen Recht oder der Zwangsvollstreckung nur geltend machen,

o wenn sie/es im Register der Unionsmarken eingetragen war oder,
oder

o falls der Dritte seine Rechte nach dem Datum etwaiger Rechtsakte, die in
Artikel 20, 22, 23, 25 und 26 UMV genannt werden (eine Ubertragung,
ein dingliches Recht, eine Zwangsvollstreckung oder eine frihere Lizenz), in
Kenntnis der Lizenz, des dinglichen Rechts oder der Zwangsvollstreckung
erworben hat.
Hinsichtlich Artikel 27 Absatz 4 UMV bezlglich der Wirkung gegenuber Dritten,
die ggf. Rechte an der Marke erworben oder in das Unionsmarkenregister
eingetragen haben, die mit dem eingetragenen Insolvenzverfahren
unvereinbar sind, richtet sich die Wirkung gegenuber Dritten nach dem Recht des
Mitgliedstaats, in dem nach seinen Rechtsvorschriften oder nach den geltenden
einschlagigen Ubereinkiinften das Verfahren zuerst erdffnet wird.

2. Ist eine Lizenz oder ein dingliches Recht an einer Unionsmarke im
Unionsmarkenregister eingetragen, wird der Verzicht oder Teilverzicht des
Markeninhabers nur dann in das Unionsmarkenregister eingetragen, wenn der
Inhaber nachweist, dass dieser den Lizenznehmer beziehungsweise Pfandnehmer
von seiner Absicht, auf die Marke zu verzichten, unterrichtet hatte.

Somit hat der Inhaber einer eingetragenen Lizenz oder der Pfandnehmer eines
eingetragenen dinglichen Rechts das Recht, vom Markeninhaber im Vorhinein von
seiner Verzichtsabsicht unterrichtet zu werden.

Wenn ein Insolvenzverfahren oder eine Zwangsvollstreckung gegen eine
Unionsmarke in das Unionsmarkenregister eingetragen wird, verliert der Inhaber
der Unionsmarke seine Handlungsbefugnis und ist daher nicht mehr berechtigt,
Aktivitdten beim Amt vorzunehmen (z. B. Zurlckziehen von Marken oder
Geschmacksmustern, Verzicht, Ubertragung, Beteiligung an mehrseitigen Verfahren
USW.).

3. Ist eine Lizenz, ein dingliches Recht, eine Zwangsvollstreckung oder
ein Insolvenzverfahren an einer oder gegen eine Unionsmarke im Register
eingetragen, benachrichtigt das Amt den Lizenznehmer, Pfandnehmer, Begunstigten
beziehungsweise Insolvenzverwalter mindestens sechs Monate vor dem Ablauf der
Eintragung uUber den bevorstehenden Ablauf.

4. Die  Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung und eines Insolvenzverfahrens (und gegebenenfalls deren
Anderung und/oder Léschung) ist entscheidend, um den Wahrheitsgehalt der
Informationen im Unionsmarkenregister sicherzustellen, insbesondere bei Inter-
partes-Verfahren.

Folgendes ist jedoch zu beachten:
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1. Muss eine Partei des Verfahrens vor dem Amt den Nachweis der Benutzung einer
Unionsmarke erbringen und erfolgt die Benutzung durch einen Lizenznehmer, ist es
nicht erforderlich, dass die Lizenz in das Register eingetragen wird, damit davon
ausgegangen werden kann, dass die Benutzung mit Zustimmung des Inhabers
gemal Artikel 18 Absatz 2 UMV erfolgt.

2. Die Eintragung dinglicher Rechte ist keine Bedingung dafirr, die Benutzung der
Marke durch einen Pfandnehmer im Rahmen des Vertrags Uber das dingliche
Recht so zu betrachten, als sei sie mit der Zustimmung des Inhabers geman Artikel
18 Absatz 2 UMV erfolgt.

3. Das Amt empfiehlt dringend, dass die Insolvenzverwalter das Amt vor dem
endgultigen Konkursverfahren ordnungsgemal Uber die Zuriicknahme von, den
Verzicht auf und die Ubertragung von Unionsmarken, die Gegenstand von
Insolvenzverfahren sind, informieren.

2 Bedingungen fiur die Beantragung der Eintragung
einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung und eines Insolvenzverfahrens

Artikel 22 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5,
Artikel 26 und Artikel 111 Absatz 3 UMV

Artikel 29 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 3 und Artikel 32
Absatz 5 GGV

Artikel 24 und 25 GGDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens muss die nachstehenden
Erfordernisse erflllen.

21. Antragsformular

Artikel 146 Absatz 6 UVM

Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe f DVUM

Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe d GGDV und Artikel 80 GGDV

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines
dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens flr eine
Unionsmarke elektronisch Uber die Website des Amtes (E-Recordal) einzureichen.
Die Verwendung von E-Recordal hat darlber hinaus zusatzliche Vorteile, so z. B. die
automatische elektronische Eingangsbestatigung fir den Antrag und eine besondere
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Funktion zur raschen Vervollstdndigung des Antrages fur alle in Frage kommenden
Unionsmarken.

Artikel 20 Absatz 8 und Artikel 26 Absatz 1 UMV

Artikel 23 Absatz 6 und Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Ein einziger Antrag auf Eintragung einer Lizenz fur zwei oder mehr Unionsmarken
kann nur gestellt werden, wenn der eingetragene Inhaber und der Lizenznehmer
identisch sind und die Vertrage jeweils dieselben Bedingungen, Einschrankungen und
Bestimmungen aufweisen (siehe Unterabschnitt 2.5 unten).

Fur zwei oder mehr eingetragene Unionsmarken kann nur dann ein einziger Antrag
auf Eintragung eines dinglichen Rechts oder einer Zwangsvollstreckung gestellt
werden, wenn es sich bei dem eingetragenen Markeninhaber und dem Begtinstigten
jeweils um dieselbe Person handelt.

2.2 Sprachen

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

Artikel 80 Buchstabe a GGDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens an der Anmeldung einer
Unionsmarke muss in der ersten oder zweiten Sprache der entsprechenden
Anmeldung gestellt werden.

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe b UMV

Artikel 80 Buchstabe ¢ GGDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens an einer Unionsmarke muss
in einer der funf Arbeitssprachen des Amtes gestellt werden (Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Italienisch oder Spanisch).

Bei Verwendung des vom Amt gemal Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe f DVUM und
Artikel 68 GGDV bereitgestellten Formblattes fir die Beantragung der Eintragung
einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung oder eines
Insolvenzverfahrens kann das Formblatt in jeder beliebigen offiziellen Amtssprache der
Europaischen Union ausgewahlt werden, sofern allerdings die zu vervollstandigenden
Textteile in einer der Amtssprachen des Amtes ausgeflllt werden.
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2.3 Geblihren

Artikel 26 Absatz 2 und Anhang | Teil A Nummer 26 und 27 UMV

Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Artikel 18 GGGV

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts gilt erst nach Entrichtung der
Gebuhr als eingereicht. Die Gebuhr betragt 200 Euro je Unionsmarke, fir die die
Eintragung beantragt ist.

Werden allerdings mehrere Antrdge auf Loschungen von Lizenzen, dinglichen
Rechten und Zwangsvollstreckungen mit einem einzigen Antrag oder gleichzeitig
gestellt und der eingetragene Inhaber und der Lizenznehmer (einschlieRlich der
Vertragsbestimmungen), Pfandnehmer oder Beglinstigte sind in allen Fallen dieselben
Personen, wird die Loschungsgebihr auf héchstens 1 000 EUR beschrankt.

Der gleiche Hochstbetrag gilt, wenn mehrere Eintragungen dinglicher Rechte
gleichzeitig beantragt werden, sofern zu diesem Zweck ein einziger Antrag hatte
gestellt werden kénnen, und sofern der eingetragene Inhaber und der Pfandnehmer
in jedem Fall dieselbe Person ist. Dartber hinaus missen die Vertragsbedingungen
fir die Eintragung von Lizenzen oder dinglichen Rechten dieselben sein. So
koénnen beispielsweise eine ausschliefdliche und eine nicht ausschlielliche Lizenz nicht
im selben Antrag enthalten sein, selbst wenn sie von denselben Vertragsparteien
abgeschlossen werden.

Wurde die entsprechende Gebuhr entrichtet, erfolgt keine Riickerstattung, wenn der
Antrag auf Eintragung abgelehnt oder zurlickgezogen wird.

Fir die Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzahnlichen Verfahren fallen
keine GebUlhren an.

24 Verfahrensbeteiligte

2.4.1 Antragsteller

Artikel 22 Absatz 2 UMV, Artikel 23 Absatz 3 UMV, Artikel 25 Absatz 5 UMV
und Artikel 117 Absatz 1 UMV

Artikel 29 Absatz 2 GGV, Artikel 30 Absatz 3 GGV und Artikel 32 Absatz 5 GGV

Folgende Personen kénnen eine Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts
oder einer Zwangsvollstreckung beim Amt beantragen:

1. der/die Inhaber der Unionsmarke,
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2. der/die Inhaber der Unionsmarke gemeinsam mit dem Lizenznehmer/den
Lizenznehmern /dem Pfandnehmer/den Pfandnehmern/dem Beglnstigten/den
Begulnstigten oder

3. der/die Lizenznehmer/Pfandnehmer/Begtinstigte(n).

Erhalt das Amt von Dritten oder Behdrden, wie nationalen Registern oder nationalen
Gerichten, Dokumente zu solchen bestehenden Rechten im Zusammenhang mit
Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern, leitet es diese Dokumente
an den UM-Inhaber bzw. GGM-Inhaber weiter mit dem Hinweis, dass ein solches
Recht auf Antrag und gegen Entrichtung der entsprechenden Gebulhr in das Marken-
bzw. Geschmacksmusterregister eingetragen werden kénnte. Wenn auflierdem der
Rechteinhaber (Pfandnehmer oder Beglnstigter) aufgrund der Kontaktangaben
vollstandig bekannt ist, wird der gleiche Hinweis ebenfalls dem Pfandnehmer/den
Pfandnehmern/dem Beglnstigten/den Beglinstigten nur zur Information zugesandt.
Das Dokument wird in die Akten der betreffenden Marke bzw. des betreffenden
Geschmacksmusters aufgenommen.

Artikel 24 Absatz 3 UMV

Artikel 31 Absatz 3 GGV

Der Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens kann von den Nachstehenden
gestellt werden:

1. einem Gericht oder

2. zustandigen nationalen Behorden, einschlie3lich des Insolvenzverwalters bei einem
Insolvenzverfahren, oder

3. einem der Beteiligten.

242 Pflichtangaben betreffend die Unionsmarke und den Lizenznehmer,
Pfandnehmer, Begunstigten oder Insolvenzverwalter

Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 26 Absatz 1 UMV

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und e UMDV

Artikel 13 DVUM

Artikel 31 GGV

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b und e GGDV, Artikel 23 und 24 GGDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens muss die nachstehenden
Angaben enthalten:

1. Die Nummer der Eintragung der betreffenden UM. Wenn der Antrag sich auf
mehrere UM bezieht, sind alle Eintragungsnummern anzugeben.
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Das Amt tragt ferner ein Insolvenzverfahren gegen alle UM und GGM ein, die mit
der ID-Nummer des Inhabers beim Amt verknipft sind.

Wenn der Inhaber Mitinhaber einer UM oder einer GGM ist, ist die Eintragung des
Insolvenzverfahrens auf den Anteil des Mitinhabers entsprechend anzuwenden.

2. Den Namen, die Anschriff und die Staatsangehdérigkeit (nur bei
Gemeinschaftsgeschmacksmustern) sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes
oder der Niederlassung des Lizenznehmers, Pfandnehmers, Beglnstigten oder
Insolvenzverwalters. Wenn das Amt diesem/diesen bereits eine entsprechende
Identifikationsnummer zugeteilt hat, ist es ausreichend, diese zusammen mit dem
Namen anzugeben.

3. Falls der Lizenznehmer, Pfandnehmer, Begunstigte oder Insolvenzverwalter einen
Vertreter bestellt, dessen Namen und die vom Amt zugewiesene ID-Nummer.
Wenn das Amt dem Vertreter noch keine ID-Nummer zugeteilt hat, muss die
Geschaftsanschrift angegeben werden

243 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Artikel 67 Absatz 4 GGDV

In Bezug auf das Unterschriftserfordernis gilt bei elektronischer Ubermittlung die
Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift.

Es gelten die allgemeinen Regeln beziglich Unterschriften (siehe Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen).

244 Vertretung

Artikel 119 Absatz 2 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 77 Absatz 2 GGV und Artikel 78 Absatz 1 GGV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung).

245 Nachweis

Artikel 55 und Artikel 64 DVUM

Fir die besonderen Bestimmungen und spezifischen Erfordernisse hinsichtlich des
Nachweises wird auf die nachstehenden Abschnitte verwiesen, die Angaben fir
die verschiedenen Arten von einzutragenden Rechten enthalten: Abschnitt 4.1 fur
Lizenzen, Abschnitt 5.1 fir dingliche Rechte, Abschnitt 6.1 fiir Zwangsvollstreckungen
und Abschnitt 7.1 fur Insolvenzverfahren.
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24.6 Ubersetzung des Nachweises

Artikel 146 Absatz 6 UVM

Artikel 24 UMDV

Artikel 80 und Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Folgende Nachweise sind vorzulegen:

1. Fir nahere Informationen zur Sprache des Amtes, die zur Verfahrenssprache fiir die
Eintragung der Lizenz, des dinglichen Rechts, der Zwangsvollstreckung oder des
Insolvenzverfahrens geworden ist, siehe Unterabschnitt 2.2 oben.

2.in einer Dbeliebigen Amtssprache der Europdischen Union auler der
Verfahrenssprache verfasst sein. In diesem Fall kann das Amt fordern, dass eine
Ubersetzung des Dokuments in eine Sprache des Amtes innerhalb einer vom Amt
festgelegten Frist vorgelegt wird. Das Amt setzt eine Frist fur die Einreichung der
Ubersetzung. Wird die Ubersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird das
Dokument nicht berlicksichtigt und gilt als nicht eingereicht.

25 Priufung des Antrags auf Eintragung

2.51 Geblhr

Artikel 26 Absatz 2 UMV

Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Wenn das Amt die erhobene Geblihr nicht erhalt, teilt es dem Antragsteller mit, dass
der Antrag als nicht gestellt gilt, da die entsprechende Gebuhr nicht entrichtet worden
ist. Es kann jedoch jederzeit ein neuer Antrag eingereicht werden, sofern zunachst die
diesbezugliche Gebihr entrichtet wird.

Es wird keine Gebihr flir den Antrag auf Eintragung von Insolvenz- oder ahnlichen
Verfahren erhoben.

252 Prifung der Formerfordernisse

Artikel 24 Absatz 1 UMV

Artikel 31 Absatz 1 GGV

Im Falle eines Insolvenzverfahrens prift das Amt, ob keine weiteren anhangigen
sonstigen Eintragungen vorhanden sind und keine Insolvenzverfahren bereits fur den
betreffenden Inhaber eingetragen wurden.
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Artikel 26 Absatz 4 UMV

Artikel 24 Absatz 3 GGDV

Das Amt prift, ob der Antrag die in Abschnitt 2.4 aufgefuhrten Formerfordernisse
und die besonderen, nachstehend genannten Erfordernisse fiir die betreffende Art
des einzutragenden Rechts erflillt (siehe Abschnitt 4.1 flr Lizenzen, Abschnitt 5.1
fur dingliche Rechte, Abschnitt 6.1 fur Zwangsvollstreckungen und Abschnitt 7.1 far
Insolvenzverfahren).

Artikel 26 und Artikel 120 Absatz 1 UMV

Artikel 78 Absatz 1 GGV

Artikel 24 GGDV

Das Amt prift, ob der Antrag auf Eintragung der Lizenz, des dinglichen Rechts, der
Zwangsvollstreckung oder des Insolvenzverfahrens ordnungsgemalf unterzeichnet ist.
Bei Antragen, die vom Vertreter des Lizenznehmers, Pfandnehmers, Beglnstigten
oder Insolvenzverwalters unterschrieben wurden, kann das Amt die Einreichung einer
Vollmacht verlangen. Bei Inter-partes-Verfahren kann die jeweilige Gegenpartei eine
solche Vollmacht verlangen. Wird in solchen Fallen keine Vollmacht eingereicht, wird
das Verfahren so fortgesetzt, als sei kein Vertreter bestellt worden.

Wird der Antrag auf Eintragung der Lizenz, des dinglichen Rechts, des
Insolvenzverfahrens oder der Zwangsvollstreckung von einem bereits als Vertreter
fur die betroffene Unionsmarke vermerkten Vertreter des Inhabers gestellt, so sind
damit die Erfordernisse hinsichtlich der Unterschrift und der Volimacht erfulit.

Artikel 26 Absatz 4 UMV

Artikel 24 Absatz 3 GGDV

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mangel im Antrag schriftlich mit. Werden die
Mangel nicht innerhalb der in der Mitteilung festgelegten Frist behoben, so weist das
Amt den Antrag auf Eintragung des Rechts zurtick.

Weitere spezifische Formerfordernisse, die nur Lizenzen und dingliche Rechte
betreffen, siehe die nachstehenden besonderen Bestimmungen (Abschnitte 4.3 und
4.4 fur Lizenzen und Abschnitt 5.2 fiir dingliche Rechte).
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3 Léschung oder Anderung einer Eintragung

Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 117 Absatz 1 UMV

Artikel 26 Absatz 1 GGDV

Die Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvolistreckung
oder eines Insolvenzverfahrens wird auf Antrag einer interessierten Partei
geléscht oder geadndert, d. h. auf Antrag des Inhabers oder des Anmelders der
Unionsmarke oder des eingetragenen Lizenznehmers, Pfandnehmers, Begunstigten
oder Insolvenzverwalters. In Insolvenzverfahren kann dies auch auf Antrag der
entsprechenden nationalen Behdérde bzw. des entsprechenden nationalen Gerichts
erfolgen.

Eine Eintragung einer Lizenz oder eines dinglichen Rechts kann auch Ubertragen
werden (siehe Abschnitt 4.6 flr Lizenzen und Abschnitt 5.4 fir dingliche
Rechte). Der Antrag sollte deutlich zwischen einem Anderungsantrag und einem
Ubertragungsantrag unterscheiden.

Das Amt weist die Ldéschung, Ubertragung und/oder Anderung einer Lizenz, einer
Unterlizenz oder eines dinglichen Rechts zurlick, sofern die Hauptlizenz oder das
dingliche Recht nicht im Unionsmarkenregister eingetragen wurde.

3.1 Zustandigkeit, Sprachen, Vorlage des Antrags

Artikel 29 Absatz 3 und 6 UMV und Artikel 162 UMV

Artikel 104 GGV

Artikel 26 Absatz 3, 6 und 7 GGDV

Es gelten die Bestimmungen der Absatze 2.1 und 2.2 oben.

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf L&schung oder Anderung einer
Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung oder eines
Insolvenzverfahrens mittels der offiziellen Formulare einzureichen, die auf der
Website des Amts verfigbar sind. Die Verfahrensparteien kénnen auch das
WIPO-Musterformblatt Nr. 1 ,Request for Amendment/Cancellation of Recordal of
License® verwenden (zu finden im Anhang der Gemeinsamen Empfehlung zu
den Markenlizenzen, angenommen von der Versammlung des Pariser Verbandes
zum Schutz des gewerblichen Eigentums und der Generalversammlung der
Weltorganisation fur geistiges Eigentum [WIPO], 25/09/2000-03/10/2000), abrufbar
unter: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf) oder ein Formular
mit einem ahnlichen Inhalt oder Format.
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3.2 Antragsteller eines Léschungs- oder Anderungsantrags

Artikel 29 Absatz 1 und 6 UMV und Artikel 117 Absatz 1 UMV

Artikel 26 Absatz 1, 4 und 6 GGDV

Der Antrag auf Léschung oder Anderung einer Eintragung kann von den gleichen
Parteien gestellt werden, die Antrdge auf Eintragung stellen kénnen (siehe
Abschnitt 2.4.1 oben)

3.2.1 Lizenzen
3.2.1.1 Léschung einer Lizenz

Wenn der Inhaber der Unionsmarke und der Lizenznehmer den Antrag gemeinsam
einreichen oder wenn der Lizenznehmer allein einen Antrag stellt, ist kein Nachweis
der Loschung der Lizenz erforderlich, da der Antrag selbst als Erklarung des
Lizenznehmers gilt, dass er in die Loschung der Eintragung der Lizenz einwilligt. Wird
der Antrag auf Léschung vom Inhaber der Unionsmarke allein eingereicht, ist dem
Antrag der Nachweis, dass die eingetragene Lizenz nicht mehr besteht, bzw. eine
Erklarung des Lizenznehmers beizuflgen, dass er der Loschung der Lizenz zustimmt.

In Fallen, in denen der eingetragene Lizenznehmer den Antrag auf Loschung selbst
einreicht, wird der Inhaber der Unionsmarke nicht Gber diesen Antrag informiert.

Wenn der Inhaber der Unionsmarke einen Betrugsverdacht gegen den Lizenznehmer
aulert, muss er eine diesbezlgliche rechtskraftige Entscheidung der zustandigen
Behorde vorlegen. Es ist nicht Aufgabe des Amtes, diesbezliglich Ermittlungen
durchzufuhren.

Wurde die Eintragung mehrerer Lizenzen gleichzeitig beantragt, besteht die
Méglichkeit, diese Eintragungen jeweils einzeln zu lI6schen.

Die Eintragung in das Register von Lizenzen, die zeitlich begrenzt sind, lauft nicht
automatisch ab und muss vielmehr aus dem Register geldscht werden.

3.21.2 Anderung einer Lizenz

Im Falle eines gemeinsamen Antrags des Inhabers der Unionsmarke und des
Lizenznehmers ist kein weiterer Nachweis der Anderung der Lizenz erforderlich.

Wird der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke gestellt, so ist der Nachweis der
Anderung der Lizenz nur dann erforderlich, wenn die Anderung, deren Eintragung
in das Register der Unionsmarken beantragt wird, die Rechte des eingetragenen
Lizenznehmers beeintrachtigen wurde. Dies ware zum Beispiel der Fall, wenn sich
der Name des Lizenznehmers andern wirde, wenn eine ausschlielliche Lizenz zu
einer nicht ausschliel3lichen Lizenz wirde, oder im Falle der Beschrankung der Lizenz
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in Bezug auf ihren raumlichen Geltungsbereich, den Zeitraum, fiir den sie erteilt wird,
oder die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie gilt.

Wird der Antrag vom eingetragenen Lizenznehmer gestellt, so ist der Nachweis der
Anderung der Lizenz nur dann erforderlich, wenn die Anderung, deren Eintragung
in das UM-Register begehrt wird, die Rechte des Lizenznehmers laut der Lizenz
erweitern wirde. Dies ware zum Beispiel der Fall, wenn eine nicht ausschlielliche
Lizenz zu einer ausschlieBlichen Lizenz wirde oder wenn eine eingetragene
Beschrankung der Lizenz in Bezug auf ihren rdumlichen Geltungsbereich, den
Zeitraum, fur den sie erteilt wird, oder die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
gilt, ganz oder teilweise aufgehoben wirde.

Wenn ein Nachweis Uber die Anderung der Lizenz erforderlich ist, genligt es, eines
der in Unterabschnitt 4.1.4 unten genannten Dokumente einzureichen, wobei die
nachstehenden Erfordernisse erfiillt sein missen.

® Die schriftliche Vereinbarung muss von der Gegenpartei des Lizenzvertrags
unterschrieben sein und sich auf die beantragte Eintragung der Anderung der
Lizenz beziehen.

® In dem Antrag auf Anderung oder Léschung einer Lizenz ist anzugeben, wie die
Lizenz geandert wurde.

® Die Kopie des Lizenzvertrags oder der Auszug daraus muss von der geanderten
Lizenz stammen.

3.2.2 Dingliche Rechte
3.2.2.1 Ldschung der Eintragung eines dinglichen Rechtes

Wenn der Inhaber der Unionsmarke und der Pfandnehmer den Antrag gemeinsam
einreichen oder wenn der Pfandnehmer allein einen Antrag stellt, ist kein Nachweis
der Léschung der Eintragung des dinglichen Rechtes erforderlich, da der Antrag
selbst als Erklarung des Pfandnehmers gilt, dass er in die Léschung der Eintragung
des dinglichen Rechtes einwilligt. Wird der Antrag auf Léschung vom Inhaber der
Unionsmarke allein eingereicht, ist dem Antrag der Nachweis, dass das eingetragene
dingliche Recht nicht mehr besteht, bzw. eine Erklarung des Pfandnehmers
beizufiigen, dass er der Léschung des dinglichen Rechts zustimmt.

In Fallen, in denen der eingetragene Pfandnehmer den Antrag auf Loschung selbst
einreicht, wird der Inhaber der Unionsmarke nicht Uber diesen Antrag informiert.

Wurde die Eintragung mehrerer dinglicher Rechte gleichzeitig beantragt, besteht die
Moglichkeit, diese Eintragungen jeweils einzeln zu Idschen.

3.2.2.2 Anderung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Im Falle eines gemeinsamen Antrags des Inhabers der Unionsmarke und des
Pfandnehmers ist kein weiterer Nachweis der Anderung der Eintragung des dinglichen
Rechtes erforderlich.
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Wird der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke oder dem eingetragenen Pfandnehmer
eingereicht, ist ein Nachweis Uber die Anderung der Eintragung des dinglichen Rechts
erforderlich.

Wenn ein Nachweis Uber die Anderung der Eintragung des dinglichen Rechtes
erforderlich ist, gentgt es, eines der in Abschnitt 5.1.4 aufgefihrten Dokumente
einzureichen, wobei die nachstehenden Erfordernisse erflllt sein missen.

® Die schriftliche Vereinbarung muss von der Gegenpartei des dinglichen Rechtes
unterschrieben sein und sich auf die beantragte Eintragung der Anderung des
dinglichen Rechts beziehen.

e Aus dem Antrag auf Léschung/Anderung der Eintragung des dinglichen Rechts
muss dingliche Recht in seiner gednderten Form hervorgehen.

e Aus der Kopie der beziglich des dinglichen Rechts geschlossenen Vereinbarung
oder dem Auszug daraus muss das dingliche Recht in seiner geanderten Form
hervorgehen.

3.2.3 Zwangsvollstreckung
3.2.3.1 Léschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckung

Dem Antrag auf Léschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckung sind Beweismittel
beizufiigen, aus denen hervorgeht, dass die eingetragene Zwangsvollstreckung nicht
mehr besteht. Hierzu zahlt das von der zustdndigen Behdrde ausgestellte endgltige
Gerichtsurteil.

3.23.2 Anderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckung
Eine Zwangsvollstreckung kann durch Einreichung der entsprechenden rechtskraftigen

Entscheidung geandert werden, die von der zustandigen Behorde ausgestellt worden
ist und aus der die Anderung hervorgeht.

3.2.4 Insolvenzverfahren
3.24.1 Léschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Dem Antrag auf Léschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens sind Beweismittel
beizufiigen, aus denen hervorgeht, dass das eingetragene Insolvenzverfahren nicht
mehr besteht. Hierzu zahlt die von der zustéandigen Behoérde ausgestellte endgliltige
Entscheidung.

3.24.2 Anderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Die Eintragung eines Insolvenzverfahrens kann durch Einreichung der entsprechenden
rechtskraftigen Entscheidung gedndert werden, die von der zustandigen Behérde
ausgestellt worden ist und aus der die Anderung hervorgeht.
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3.3 Inhalt des Antrags

Artikel 29 Absatz 1 UVM

Artikel 12 UMDV

Artikel 19 und 26 GGDV

Es gilt der vorstehende Unterabschnitt 2.4, mit der Ausnahme, dass keine Angaben
zum Lizenznehmer, Pfandnehmer, Beglnstigten oder Insolvenzverwalter erforderlich
sind, es sei denn, es handelt sich um eine Anderung des Namens des eingetragenen
Lizenznehmers, Pfandnehmers, Beglinstigten oder Insolvenzverwalters.

Unterabschnitt 4.2 unten findet Anwendung, wenn eine Anderung des Umfangs einer
Lizenz beantragt wird, z. B. wenn eine Lizenz zu einer zeitlich begrenzten Lizenz wird
oder die geografische Reichweite einer Lizenz geandert wird.

34 Gebuhren

3.4.1 Loschung

Artikel 29 Absatz 3 UMV und Anhang | Teil A Nummer 27 UMV

Artikel 26 Absatz 3 GGDV

Artikel 19 GGGV

Jeder Antrag auf Ldschung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts und von
Zwangsvollstreckungen gilt als nicht gestellt, bis die Geblhr entrichtet wurde. Die
Gebuhr belauft sich auf 200 EUR fiir jede Unionsmarke, fur die die L6schung beantragt
wird.

Werden allerdings mehrere Antrage auf Ldschungen von Lizenzen, dinglichen
Rechten und Zwangsvollstreckungen mit einem einzigen Antrag oder gleichzeitig
gestellt und der eingetragene Inhaber und der Lizenznehmer (einschlieRlich der
Vertragsbestimmungen), Pfandnehmer oder Beglinstigte sind in allen Fallen dieselben
Personen, wird die Loschungsgebuhr auf hochstens 1 000 EUR beschrankt.

Das Vorgenannte gilt ungeachtet dessen, wie die urspriinglichen Antrage auf diese
Lizenzen, dinglichen Rechte oder Zwangsvollstreckungen eingereicht wurden. Dies
bedeutet, dass, selbst wenn die urspriinglichen Antrage auf Eintragung dieser Rechte
zeitlich versetzt gestellt wurden und die Hochstgebuhr von 1 000 EUR nicht zum
Tragen kam, sie dennoch in den Genuss der Hochstgeblihr von 1 000 EUR kommen
kdénnen, sofern deren Léschung im gleichen Léschungsantrag beantragt wird.
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Fur Antrage auf Léschung der Eintragung von Insolvenzverfahren wird keine Geblhr
erhoben.

3.4.2 Anderung

Artikel 29 Absatz 3 UMV

Artikel 26 Absatz 6 GGDV

Fir die Anderung der Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer
Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens wird keine Gebuhr erhoben.

3.5 Priifung des Antrags auf Léschung oder Anderung

3.51 Geblhren

Artikel 29 Absatz 3 UMV

Artikel 26 Absatz 3 GGDV

Wird die erforderliche GeblUhr fir den Antrag auf Ldschung einer Lizenz, eines
dinglichen Rechts oder einer Zwangsvollstreckung nicht gezahlt, so unterrichtet
das Amt den Antragsteller, dass der Antrag auf Léschung als nicht gestellt gilt.

Wie oben dargelegt wurde, wird fur Antrage auf Loschung der Eintragung von
Insolvenzverfahren keine Gebuhr erhoben.

3.5.2 Prifung durch das Amt

Artikel 29 Absatz 2 und 4 UMV

Artikel 26 Absatz 2 und 4 GGDV

Punkt 2.5.2 weiter oben gilt entsprechend fir die verpflichtenden Elemente des
Antrags, darunter der Nachweis, sofern ein derartiger Nachweis erforderlich ist.
Zusatzlich gelten besondere Formerfordernisse fur Lizenzen (siehe Punkt 4.3 weiter
unten), dingliche Rechte (siehe Punkt 5.2 weiter unten), Zwangsvolistreckungen
(siehe Punkt 6.1 weiter unten) und Insolvenzverfahren (siehe Punkt 7.1 weiter unten).

Das Amt teilt dem Antragsteller auf Loschung oder Anderung etwaige Mangel mit und
setzt ihm eine Frist von zwei Monaten fur die Behebung dieser Mangel. Werden die
Mangel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Loéschung oder
Anderung ab.
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Artikel 29 Absatz 1, 2, 4 und 5 UMV und Artikel 111 Absatz 6 UMV und Artikel 117
Absatz 1 UMV

Artikel 26 Absatz 6 GGDV und Artikel 69 Absatz 6 GGDV

Punkt 4.4 weiter unten gilt, soweit die Anderung der Lizenz ihre Art oder eine etwaige
Begrenzung der von der Unionsmarke erfassten Waren oder Dienstleistungen betrifft.

Die Eintragung der Léschung oder Anderung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts,
einer Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens wird allen betroffenen
Parteien mitgeteilt.

3.6 Eintragung und Veroéffentlichung

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe s UMV und Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe t GGDV und Artikel 70 Absatz 2 GGDV

Die Einrichtung, Léschung oder Anderung wird im Unionsmarkenregister eingetragen
und im Blatt fir Unionsmarken verdffentlicht.

4 Lizenzen — Besondere Bestimmungen

4.1 Erfordernisse an den Nachweis

Artikel 19 und Artikel 26 Absatz 1 UMV

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV und Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a UMDV

Artikel 27 GGV

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV, Artikel 23 Absatz 4 GGDV und Artikel 24
Absatz 1 GGDV

411 Antrag wird vom Inhaber der Unionsmarke alleine gestellt

Wird der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke alleine gestellt, so muss er vom Inhaber
dieser Marke unterzeichnet sein. Im Falle eines Miteigentums muissen alle Mitinhaber
unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Ein Nachweis der Lizenz ist dann nicht erforderlich.

Das Amt unterrichtet den Lizenznehmer, sobald die Eintragung der Lizenz im Register
erfolgt ist.
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Der Lizenznehmer kann beim Amt eine Widerspruchserklarung gegen die Eintragung
der Lizenz einreichen. Das Amt lasst diese Stellungnahme unberlcksichtigt und
tragt die Lizenz ein. Im Anschluss an die Eintragung der Lizenz kann ein etwaiger
Lizenznehmer, der mit der Eintragung der Lizenz nicht einverstanden ist, die Léschung
oder Anderung der Lizenz beantragen (siehe Punkt 3 weiter oben).

Fur das Amt ist es unbeachtlich, ob die Parteien, obgleich sie einen Lizenzvertrag
abgeschlossen haben, vereinbart haben, diesen nicht beim Amt einzutragen. Etwaige
Streitigkeiten in Bezug auf die Lizenz sind zwischen den betroffenen Parteien im
Rahmen der ma3geblichen nationalen Gesetzgebung zu klaren (Artikel 19 UMV).

4.1.2 Antrag, der gemeinsam vom Inhaber der Unionsmarke und dem
Lizenznehmer eingereicht wird

Wird ein Antrag zur Eintragung einer Lizenz vom Inhaber der Unionsmarke und
dem Lizenznehmer gemeinsam eingereicht, muss er die Unterschrift beider Parteien
tragen. Im Falle eines Miteigentums missen alle Mitinhaber unterzeichnen oder einen
gemeinsamen Vertreter bestellen.

In diesem Fall gilt die Unterschrift der beiden Parteien als Nachweis der Lizenz.

Auch wenn ein Antrag einen formalen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des
Vertreters des Lizenznehmers aufweist, wird er angenommen, sofern der Antrag
auch dann angenommen worden ware, wenn der Inhaber der Unionsmarke ihn allein
eingereicht hatte.

Gleiches gilt fir einen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des
Inhabers einer Unionsmarke, sofern der Antrag auch dann angenommen worden ware,
wenn der Lizenznehmer ihn allein eingereicht hatte.

4.1.3 Antrag, der vom Lizenznehmer allein gestellt wird

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz kann auch vom Lizenznehmer allein gestellt
werden. In diesem Falle ist er vom Lizenznehmer zu unterzeichnen und es ist ein
Nachweis der Lizenz einzureichen.

414 Nachweis der Lizenz

Sofern dem Antrag auf Eintragung der Lizenz eines der nachstehenden Beweismittel
beigefligt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis der Lizenz.

® cine vom Inhaber einer Unionsmarke oder seinem Vertreter unterzeichnete
Erklarung, in der er der Eintragung der Lizenz zustimmt.
Gemal Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a UMDV reicht als Nachweis auch aus, dass
der Antrag auf Eintragung der Lizenz von beiden Parteien unterschrieben ist. Dieser
Fall wurde bereits in Punkt 4.1.2 weiter oben behandelt.
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e der Lizenzvertrag bzw. ein entsprechender Vertragsauszug, aus dem die fragliche

Unionsmarke und die Parteien hervorgehen, und der die Unterschriften beider
Parteien tragt.
Es wird haufig der Fall sein, dass die Vertragsparteien des Lizenzvertrags nicht
alle Einzelheiten des Vertrags offenlegen méchten, da der Vertrag vertrauliche
Informationen Uber die Lizenzgeblihren oder andere Vertragsbestimmungen oder
Bedingungen der Lizenz enthalt. In solchen Fallen ist es ausreichend, wenn nur
ein Teil oder ein Auszug des Lizenzvertrags vorgelegt wird, solange daraus die
Parteien des betreffenden Lizenzvertrags und die Unionsmarke, die Gegenstand
einer Lizenz ist, hervorgehen und er die Unterschriften beider Vertragsparteien tragt.
Alle anderen Bestandteile dirfen entfallen oder geschwarzt werden.

® cine unbeglaubigte Erklarung der Lizenz, die in der Form und mit dem Inhalt
des internationalen Standardformblatts fir die Erklarung einer Lizenz der WIPO
abgefasst ist. Dieses Formblatt muss sowohl vom Inhaber der Unionsmarke
oder seinem Vertreter als auch vom Lizenznehmer oder dessen Vertreter
unterschrieben sein. Es ist abrufbar unter: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/835/pub835.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
Es ist nicht notwendig, Originaldokumente einzureichen. Originalunterlagen gehen
in die Akte ein und kénnen aus diesem Grund der einreichenden Person nicht
zurtickgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das Original
oder die Fotokopie bedarf keiner Beglaubigung, sofern das Amt keine berechtigten
Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.

4.2 Optionaler Inhalt des Antrags

Artikel 25 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 3 UMV
Artikel 32 Absatz 1 GGV

Artikel 25 GGDV

Je nach Art der Lizenz kann der Antrag auf Eintragung der Lizenz das Verlangen
enthalten, die Lizenz zusammen mit den unter Buchstaben a) bis e) unten aufgefuhrten
Angaben einzutragen. Diese Angaben konnen einzeln oder in jeder beliebigen
Kombination gemacht werden und zwar fir eine Lizenz (z. B. eine ausschlielliche
Lizenz, die zeitlich begrenzt ist) oder flir mehrere Lizenzen (z. B. dass die Marke
Gegenstand einer ausschliellichen Lizenz zugunsten von A fir den Mitgliedstaat X
und Gegenstand einer weiteren ausschliel3lichen Lizenz zugunsten von B fur den
Mitgliedstaat Y ist). Sie werden vom Amt nur dann in das Register eingetragen, wenn
im Antrag auf Eintragung der Lizenz ausdrucklich angegeben ist, dass diese in das
Register aufzunehmen sind. Ohne einen derartigen expliziten Antrag wird das Amt
Angaben, die im Lizenzvertrag enthalten sind, der zum Nachweis der Lizenz vorgelegt
wird, nicht in das Register aufnehmen.
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Wird jedoch beantragt, eine oder mehrere dieser Angaben im Register einzutragen, so
sind folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Wird die Eintragung einer teilweisen Lizenz fur lediglich einige der Waren oder
Dienstleistungen beantragt, so sind die Waren oder Dienstleistungen, fir die die
Lizenz erteilt wurde, anzugeben.

2. Wird beantragt, die Lizenz als raumlich begrenzte Lizenz einzutragen, so ist der Teil
der Europaischen Union, fir die die Lizenz erteilt wurde, anzugeben. Ein Teil der
Européischen Union kann ein oder mehrere Mitgliedstaaten oder eine oder mehrere
administrative Regionen in einem Mitgliedstaat sein.

3. Wird die Eintragung einer ausschlieldlichen Lizenz beantragt, so ist eine
entsprechende Angabe im Antrag auf Eintragung zu machen.

4. Wird die Eintragung einer zeitlich begrenzten Lizenz beantragt, so ist das
Ablaufdatum der Lizenz anzugeben. Das Datum des Beginns der Lizenz kann
zusatzlich angegeben werden.

5. Der Antrag kann die Angabe enthalten, dass es sich um eine Unterlizenz handelt,
vorausgesetzt, dass der Lizenzgeber der Unterlizenz bereits als Lizenznehmer im
Register eingetragen ist. Unterlizenzen kénnen nicht vor Eintragung der Hauptlizenz
eingetragen werden.

4.3 Prufung der spezifischen Formerfordernisse (Lizenzen)

Artikel 26 Absatz 4 UMV

Artikel 24 Absatz 3 GGDV

Wenn der Antrag auf Eintragung einer Lizenz gemeinsam vom Inhaber der
Unionsmarke und vom Lizenznehmer eingereicht worden ist, sendet das Amt
seine Mitteilungen an den Unionsmarkeninhaber und eine Kopie hiervon an den
Lizenznehmer.

Wenn der Lizenznehmer auch den Antrag gestellt und unterzeichnet hat, kann er das
Bestehen und den Umfang der Lizenz nicht anfechten.

Ist der Antrag auf Eintragung der Lizenz allein vom Inhaber der Unionsmarke
eingereicht worden, wird das Amt den Lizenznehmer nicht informieren.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mangel im Antrag schriftlich mit. Werden die
Mangel nicht innerhalb der in dieser Mitteilung festgelegten Frist (in der Regel zwei
Monate ab dem Datum der Zustellung) behoben, lehnt das Amt den Antrag ab.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1797

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e1485-1-1

Abschnitt 3 Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdgens
— Kapitel 2 Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren, Verfahren zur

Feststellung der Berechtigung oder dhnliche Verfahren

4.4 Priufung fakultativer Angaben (Lizenzen)

Artikel 26 UMV

Artikel 25 GGDV

Wurde beantragt, die Lizenz als

eine ausschlie3liche Lizenz;

eine zeitlich begrenzte Lizenz;

eine rdumlich begrenzte Lizenz;

eine auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen begrenzte Lizenz oder
eine Unterlizenz einzutragen,

so priuft das Amt, ob die in Punkte 2.4 und 4.1 genannten Angaben gemacht wurden.

Zur Angabe ,ausschliellliche Lizenz* akzeptiert das Amt keinen anderen Begriff
und nur diesen Wortlaut. Ist nicht ausdricklich angegeben, dass die Lizenz eine
»-ausschlieBliche Lizenz® ist, so geht das Amt davon aus, dass es sich um eine nicht
ausschliel3liche Lizenz handelt.

Bei einem Antrag auf Eintragung als Lizenz fur einen Teil der von der Unionsmarke
erfassten Waren oder Dienstleistungen prift das Amt, ob die Waren und
Dienstleistungen ordnungsgemal gruppiert sind und tatsachlich in der Unionsmarke
enthalten sind.

Bei einer Unterlizenz pruft das Amt, ob diese von einem Lizenznehmer erteilt wurde,
dessen Lizenz bereits im Register eingetragen ist. Das Amt weist die Eintragung einer
Unterlizenz in der Form einer ausschlieRlichen Lizenz zurlick, wenn die Hauptlizenz
nicht im Register eingetragen wurde. Das Amt pruft die Gultigkeit eines Antrags
auf Eintragung einer Unterlizenz als ausschlie8liche Lizenz jedoch nicht, wenn die
Hauptlizenz keine ausschlieBliche Lizenz ist. Es wird auch nicht prifen, ob der
Hauptlizenzvertrag die Erteilung von Unterlizenzen ausschlief3t.

Es obliegt dem Antragsteller auf Eintragung einer Lizenz, darauf zu achten, dass keine
unvereinbaren Vertrage abgeschlossen oder eingetragen werden bzw. Eintragungen
zu léschen oder zu andern, die nicht mehr glltig sind. Wird beispielsweise eine
ausschliellliche Lizenz ohne Beschrankung hinsichtlich der Waren und des Gebiets
eingetragen und wird die Eintragung einer anderen ausschliel3lichen Lizenz beantragt,
tragt das Amt diese zweite Lizenz ein, obgleich beide Lizenzen auf den ersten Blick
unvereinbar zu sein scheinen.

Die Vertragsparteien werden ferner dazu gehalten, alle Daten des Eintrags im
Unionsmarkenregister regelmaRig und umgehend mittels Léschung oder Anderung
bestehender Lizenzen zu aktualisieren (siehe Punkt 3 weiter oben).
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Artikel 25 Absatz 1 UMV und Artikel 26 Absatz 3 und 4 UMV

Artikel 32 Absatz 1 GGV

Artikel 24 Absatz 3 GGDV und Artikel 25 GGV

Fehlen die in Punkt 4.2 weiter oben genannten Angaben, so wird der Antragsteller
fur die Eintragung der Lizenz aufgefordert, diese nachzureichen. Antwortet der
Antragsteller hierauf nicht, so lasst das Amt die oben genannten Angaben
unbertcksichtigt und tragt die Lizenz ohne diese ein.

4.5 Eintragungsverfahren und Veroéffentlichung (Lizenzen)

Artikel 25 Absatz 5 UMV, Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe j UMV und Artikel 116
Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 32 Absatz 5 GGV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe t GGDV und Artikel 70 Absatz 2 GGDV

Fir UM tragt das Amt die Lizenz in das Register flir Unionsmarken ein und
veroffentlicht dies im Blatt flir Unionmarken.

Gegebenenfalls wird die Lizenz im Unionsmarkenregister wie folgt angegeben:

als eine ausschlief3liche Lizenz;

als eine zeitlich begrenzte Lizenz;

als eine rdumlich begrenzte Lizenz;

als eine Unterlizenz oder

als eine auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen begrenzte Lizenz.

Folgende Daten werden nicht veroéffentlicht:

e der Zeitraum der Giiltigkeit einer zeitlich begrenzten Lizenz;
e das Gebiet eines rdumlich begrenzten Vertrags;
¢ die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer teilweisen Lizenz sind.

Artikel 111 Absatz 6 UMV

Artikel 69 Absatz 5 GGDV

Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung der Lizenz erfolgt ist.

Wenn der Antrag auf Eintragung einer Lizenz vom Lizenznehmer eingereicht wurde,
informiert das Amt auRerdem den Unionsmarkeninhaber Gber die Eintragung.
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4.6 Ubertragung einer Lizenz

4.6.1 Bestimmung fiir die Ubertragung einer Lizenz

Artikel 25 Absatz 5 UMV

Artikel 32 Absatz 5 GGV

Eine Lizenz an einer Unionsmarke kann Ubertragen werden. Die Ubertragung einer
Lizenz unterscheidet sich von der Ubertragung einer Unterlizenz dadurch, dass der
bisherige Lizenznehmer im ersten Fall samtliche Rechte unter der Lizenz verliert und
durch einen neuen Lizenznehmer ersetzt wird, wahrend im Falle der Ubertragung
einer Unterlizenz die Hauptlizenz in Kraft bleibt. Die Ubertragung einer Lizenz
unterscheidet sich ebenso von einer Anderung des Namens des Eigentiimers, bei
dem kein Eigentumerwechsel vorgesehen ist (siehe Richtlinien, Teil E, Register,
Abschnitt 3, Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des
Vermdgens, Kapitel 1, Ubertragung).

4.6.2 Anwendbare Regeln

Artikel 26 Absatze 1 und 5 und Anhang |, Teil A, Nummer 26, Buchstabe b UMV

Artikel 24 Absatz 1 und 3 GGDV

Anhang Ziffer 18 Buchstabe b GGGV

Das Verfahren fiir die Eintragung der Ubertragung einer Lizenz folgt denselben Regeln
wie die Eintragung einer Lizenz.

Die Ubertragung einer Lizenz ist geblhrenpflichtig. Punkt 2.3 gilt entsprechend.

Sofern die Regeln vorsehen, dass eine Unterschrift oder Erklarung des Inhabers
der Unionsmarke erforderlich ist, bedarf es einer Erklarung oder Unterschrift des
eingetragenen Lizenznehmers (der Person, die die Lizenz Ubertragt).
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5 Dingliche Rechte — Besondere Bestimmungen

5.1 Erfordernisse an den Nachweis

Artikel 19 und Artikel 26 Absatz 1 UMV

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV und Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a UMDV

Artikel 27 GGV

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV, Artikel 23 Absatz 4 GGDV und Artikel 24
Absatz 1 GGDV

51.1 Antrag, der vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht wird

Wird ein Antrag zur Eintragung eines dinglichen Rechtes vom Unionsmarkeninhaber
allein eingereicht, muss er die Unterschrift des Unionsmarkeninhabers tragen. Im Falle
des Miteigentums missen alle Miteigentiimer unterzeichnen oder einen gemeinsamen
Vertreter bestellen.

Die Unterschrift des Unionsmarkeninhabers gilt als Nachweis des dinglichen Rechts.
Daher ist kein zusatzlicher Nachweis erforderlich.

Das Amt informiert den Pfandnehmer sobald die Eintragung des dinglichen Rechts im
Register erfolgt ist.

Wenn der Pfandnehmer beim Amt eine Widerspruchserklarung gegen die Eintragung
des dinglichen Rechts einreicht, leitet das Amt diese Erklarung lediglich zu
Informationszwecken an den Unionsmarkeninhaber weiter. Das Amt ergreift keine
weiteren MalRnahmen in Bezug auf die Erklarung. Im Anschluss an die Eintragung
des dinglichen Rechts kann ein etwaiger Pfandnehmer, der mit der Eintragung des
dinglichen Rechts nicht einverstanden ist, die Léschung oder Anderung der Eintragung
des dinglichen Rechts beantragen (vgl. Punkt 3 weiter oben).

Das Amt berlcksichtigt nicht, ob die Parteien die Eintragung eines Vertrags uber ein
dingliches Recht beim Amt vereinbart haben. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf das
dingliche Recht sind zwischen den betroffenen Parteien im Rahmen der mafRgeblichen
nationalen Gesetzgebung zu klaren (Artikel 19 UMV).

51.2 Antrag, der von Unionsmarkeninhaber und Pfandnehmer gemeinsam
eingereicht wird

Wird ein Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechtes vom Unionsmarkeninhaber
und dem Pfandnehmer gemeinsam eingereicht, muss er die Unterschrift beider
Parteien tragen. Im Falle des Miteigentums mussen alle Miteigentiumer unterzeichnen
oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.
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In diesem Fall gilt die Unterschrift beider Parteien als Nachweis des dinglichen Rechts.

Auch wenn ein Antrag einen formalen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des
Vertreters des Pfandnehmers aufweist, wird er angenommen, sofern der Antrag
auch dann angenommen worden ware, wenn der Unionsmarkeninhaber ihn allein
eingereicht hatte.

Gleiches gilt fir einen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des
Unionsmarkeninhabers, sofern der Antrag auch dann angenommen worden ware,
wenn der Pfandnehmer ihn allein eingereicht hatte.

5.1.3 Antrag, der vom Pfandnehmer allein eingereicht wird

Der Antrag kann auch vom Pfandnehmer allein eingereicht werden. In diesem Fall
muss er die Unterschrift des Pfandnehmers tragen und es ist ein Nachweis des
dinglichen Rechts einzureichen.

51.4 Nachweis des dinglichen Rechts

Sofern dem Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts eines der nachstehenden
Beweismittel beigefugt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis des dinglichen Rechts.

e Eine vom Unionsmarkeninhaber unterschriebene Erklarung darlber, dass er der
Eintragung des dinglichen Rechts zustimmt.
Gemal Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a UMDV reicht als Nachweis auch aus,
dass der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts von beiden Parteien
unterschrieben ist. Dieser Fall wurde bereits oben in Punkt 5.1.2 behandelt.

® Der Vertrag uUber das dingliche Recht bzw. ein entsprechender Vertragsauszug, aus
dem die fragliche UM und die Parteien hervorgehen, und der die Unterschriften
beider Parteien tragt.
Es gilt als ausreichend, wenn der Vertrag Uber das dingliche Recht eingereicht
wird. Es wird haufig der Fall sein, dass die Parteien des Vertrags uber das
dingliche Recht nicht alle Einzelheiten des Vertrags offenlegen méchten, da es
sich um vertrauliche Informationen Uber die Bedingungen des Pfandrechts handelt.
In solchen Fallen qilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug des
Vertrags Uber das dingliche Recht eingereicht wird, solange daraus die Parteien
des betreffenden Vertrags und die UM, die Gegenstand eines dinglichen Rechts
ist, hervorgehen und er die Unterschriften beider Parteien tragt. Alle anderen
Bestandteile dirfen entfallen oder geschwarzt werden.

® Eine unbeglaubigte Erklarung Uber ein dingliches Recht, die vom
Unionsmarkeninhaber und vom Pfandnehmer unterschrieben ist.
Es ist nicht notwendig, Originaldokumente einzureichen. Originalunterlagen gehen
in die Akte ein und kénnen aus diesem Grund der einreichenden Person
nicht zurickgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das
Originaldokument oder die Fotokopie bedarf keiner Beglaubigung, sofern das Amt
keine berechtigten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.
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5.2 Prufung der spezifischen Formerfordernisse (dingliche
Rechte)

Artikel 26 Absatz 4 UMV

Artikel 24 Absatz 3 GGDV

Wenn der Antrag zur Eintragung eines dinglichen Rechtes vom Unionsmarkeninhaber
und vom Pfandnehmer gemeinsam eingereicht wurde, Ubermittelt das Amt dem
Unionsmarkeninhaber die Mitteilung und dem Pfandnehmer eine Kopie der Mitteilung.

Wenn der Pfandnehmer ebenfalls einen Antrag eingereicht und unterschrieben hat,
ist er nicht berechtigt, das Bestehen oder den Gegenstand des Vertrags uber
das dingliche Recht innerhalb der Verfahren des Amtes zu bestreiten. Es konnte
jedoch diesbeziiglich andere Vorkehrungen in den nationalen Gesetzgebungen der
Mitgliedsstaaten geben.

Wenn der Unionsmarkeninhaber einen Betrugsverdacht gegen den Pfandnehmer
aulert, muss er eine diesbezugliche gerichtliche Anordnung vorlegen. Es ist nicht
Aufgabe des Amtes, derartigen Verdachtigungen nachzugehen.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mangel im Antrag schriftlich mit. Werden die
Mangel nicht innerhalb der in dieser Mitteilung genannten Frist behoben, lehnt das Amt
den Antrag auf Eintragung ab.

5.3 Eintragungsverfahren und Veroéffentlichungen (dingliche
Rechte)

Artikel 22 Absatz , Artikel 26 Absatz 5, Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe h und Artikel 111
Absatz 6 UMV

Artikel 29 Absatz 2 GGV

Artikel 24 Absatz 4 GGDV, Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe j GGDV und Artikel 69
Absatz 5 GGDV

Fir UM tragt das Amt das dingliche Recht in das Register fir Unionsmarken ein und
veroffentlicht es im Blatt fur Unionmarken.

Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung des dinglichen Rechts erfolgt
ist.

Wenn der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts vom Pfandnehmer eingereicht
wurde, informiert das Amt auRerdem den Unionsmarkeninhaber Uber die Eintragung.
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5.4 Ubertragung eines dinglichen Rechtes

Artikel 26 Absatz 1 und 5 UMV und Anhang | Teil A Nummer 26 Buchstabe d UMV

Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Anhang Ziffer 18 Buchstabe d GGGebV

5.4.1 Bestimmung fiir die Ubertragung eines dinglichen Rechts

Ein dingliches Recht ist Ubertragbar.

542 Geltende Vorschriften

Das Verfahren zur Eintragung einer Ubertragung eines dinglichen Rechts unterliegt
denselben Vorschriften wie die Eintragung eines dinglichen Rechts.

Fir die Ubertragung eines dinglichen Rechts ist eine Geblhr zu entrichten. Punkt 2.3
weiter oben gilt entsprechend.

Sofern gemal den Vorschriften eine Erklarung oder Unterschrift des
Unionsmarkeninhabers erforderlich ist, ist diese durch eine Erklarung oder Unterschrift
des eingetragenen Pfandnehmers (d. h. des vorherigen Pfandnehmers) zu ersetzen.

6 Zwangsvollstreckung — Besondere Bestimmungen

6.1 Erfordernisse an den Nachweis

Artikel 26 Absatz 1 UMV

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV und Artikel 24 Absatz 1 GGDV

6.1.1 Antrag, der vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht wird

Wird ein Antrag zur Eintragung einer Zwangsvollstreckung vom Unionsmarkeninhaber
allein eingereicht, muss er die Unterschrift des Unionsmarkeninhabers tragen. Im Falle
des Miteigentums mussen alle Miteigentiimer unterzeichnen oder einen gemeinsamen
Vertreter bestellen.

Das Amt informiert den Beglnstigten, sobald die Eintragung der
Zwangsvollstreckungsmafinahme im Register erfolgt ist.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1804

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e1485-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e32-89-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e1485-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&form=DE#d1e470-37-1

Abschnitt 3 Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdogens
— Kapitel 2 Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren, Verfahren zur

Feststellung der Berechtigung oder dhnliche Verfahren

Der Beglnstigte kann beim Amt eine Erkldrung gegen die Eintragung der
Zwangsvollstreckung einreichen. Das Amt ergreift keine weiteren MalRnahmen
in Bezug auf derartige Erklarungen. Im Anschluss an die Eintragung der
Zwangsvollstreckung kann ein etwaiger Begunstigter, der mit der Eintragung der
Zwangsvollstreckung nicht einverstanden ist, die Ldschung oder Anderung der
Eintragung der Zwangsvollstreckung beantragen (siehe Punkt 3 weiter oben).

Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf die Zwangsvollstreckung sind zwischen den
betroffenen Parteien im Rahmen der anzuwendenden nationalen Gesetzgebung zu
klaren (Artikel 19 UMV).

6.1.2 Antrag, der vom Begunstigten eingereicht wird

Der Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckung kann auch vom Begunstigten
eingereicht werden. In diesem Fall muss er die Unterschrift des Begunstigten tragen.

Darlber hinaus ist ein Nachweis der Zwangsvollstreckung einzureichen.

6.1.3 Nachweis der Zwangsvollstreckungsmal3ihahme

Sofern die rechtskraftig gewordene Entscheidung der zustandigen nationalen Behorde
dem Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckung beigeflugt ist, gilt dies als
ausreichender Nachweis der Zwangsvollstreckung.

Es wird haufig der Fall sein, dass die Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens
nicht alle Einzelheiten des Urteils offenlegen moéchten, da es sich um vertrauliche
Informationen handelt. In solchen Fallen gilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil
oder ein Auszug des Urteils Uber die Zwangsvollstreckung eingereicht wird, solange
daraus die Parteien des betreffenden Zwangsvollstreckungsverfahrens und die UM, die
Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist, hervorgehen und das Urteil rechtskraftig ist.
Alle anderen Bestandteile diirfen entfallen oder geschwarzt werden.

6.2 Eintragungsverfahren und Veroffentlichungen
(Zwangsvolistreckung)

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe i UMV und Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe k GGDV und Artikel 70 Absatz 2 GGDV

Mit der Eintragung der Marke wird die Zwangsvollstreckung in das Register der
Unionsmarken eingetragen und im Blatt fir Unionsmarken verdffentlicht.

Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung der Zwangsvollstreckung
erfolgt ist.

Gegebenenfalls wird auch der Unionsmarkeninhaber benachrichtigt.
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7 Insolvenzverfahren — Besondere Bestimmungen

71 Erfordernisse an den Nachweis

Sofern die rechtskraftig gewordene Entscheidung der zustéandigen nationalen Behorde
dem Antrag auf Eintragung des Insolvenzverfahrens beigefligt ist, gilt dies als
ausreichender Nachweis der Bestellung eines Verwalters und des Insolvenzverfahrens.

Es gilt als ausreichend, wenn die Insolvenzentscheidung eingereicht wird. Es wird
haufig der Fall sein, dass die Parteien des Insolvenzverfahrens nicht alle Einzelheiten
der Entscheidung offenlegen mdchten, da es sich um vertrauliche Informationen
handelt. In solchen Fallen gilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug
der Entscheidung eingereicht wird, solange daraus die Parteien des betreffenden
Verfahrens hervorgehen. Alle anderen Bestandteile durfen entfallen oder geschwarzt
werden.

Es ist nicht notwendig, Originaldokumente einzureichen. Originalunterlagen gehen
in die Akte ein und koénnen aus diesem Grund der einreichenden Person
nicht zurickgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das
Originaldokument oder die Fotokopie muss nicht beglaubigt werden, sofern das Amt
keine berechtigten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.

7.2 Eintragungsverfahren und Veroffentlichungen
(Insolvenzverfahren)

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe i UMV und Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe k GGDV und Artikel 70 Absatz 2 GGDV

Mit der Eintragung der Marke wird das Insolvenzverfahren in das Register flr
die Unionsmarken eingetragen und im Blatt fir Unionsmarken verdffentlicht. Die
Veroéffentlichung umfasst die Unionsmarkeneintragungsnummer(n), den Namen der
Stelle, die den Eintrag im Register beantragt, das Datum und die Nummer des Eintrags
sowie das Datum der Veréffentlichung des Eintrags im Blatt flir Unionsmarken.

Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung des Insolvenzverfahrens
erfolgt ist.

Die Kontaktdaten des Verwalters werden als ,Postanschrift' des Inhabers der
Unionsmarke in die Datenbank des Amtes eingetragen und Dritte kbnnen einen Antrag
auf Akteneinsicht stellen, um auf die vollstandigen Angaben zum Insolvenzverfahren
zuzugreifen (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 5, Akteneinsicht).

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1806

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4163-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e4636-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins

Abschnitt 3 Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdgens
— Kapitel 2 Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren, Verfahren zur

Feststellung der Berechtigung oder dhnliche Verfahren

8 Verfahren fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 27, 29, 30, 31, 32 und 33 GGV und Artikel 51 Absatz 4 GGV
Artikel 24 bis 26 GGDV und Artikel 27 Absatz 2 GGDV

Anhang Ziffer 18 und 19 GGGebV

Die Bestimmungen der GGV, der GGDV und der GGGebV zu Lizenzen,
dinglichen Rechten, Zwangsvollstreckungen und Insolvenzverfahren stimmen mit den
entsprechenden Bestimmungen der UMV, der DVUM und der UMDV (berein.

Daher sind die rechtlichen Grundsatze und die Verfahren in Bezug auf die Eintragung,
Léschung oder Anderung von Lizenzen, dinglichen Rechten, Zwangsvollstreckungen
oder Insolvenzverfahren auch auf Gemeinschaftsmarken anwendbar, mit Ausnahme
der nachstehend aufgefiihrten spezifischen Verfahren.

8.1 Mehrere Antrage fir eingetragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster
Artikel 37 GGV

Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts und einer
Zwangsvollstreckung fiir ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann in
der Form einer Sammelantrages fur mehrere Muster erfolgen.

Fur die Zwecke der Rechtsglltigkeit einer Lizenz, eines dinglichen Rechts und
einer Zwangsvollstreckung und fir das Verfahren zur Eintragung der Lizenz, des
dinglichen Rechts und der Zwangsvollstreckung werden in einem Sammelantrag
enthaltene einzelne Geschmacksmuster so behandelt, als waren es separate Antrage.
Gleiches gilt auch nach der Eintragung der in dem Sammelantrag enthaltenen
Geschmacksmuster.

Das bedeutet, dass jedes Geschmacksmuster in einem Sammelantrag unabhangig
von den anderen lizensiert werden oder einem dinglichen Recht oder einer
Zwangsvollstreckung unterliegen kann.

Besonders bei Lizenzen gelten die fakultativen Angaben zur Art der Lizenz sowie
das zu deren Prifung unter den Punkten 4.2 und 4.4 weiter oben Genannte
(ausgenommen zur auf bestimmte Waren begrenzten Lizenz, die nicht mdglich ist)
fir jedes der in einem Sammelantrag enthaltenen einzelnen Muster gesondert und
unabhangig.
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Anhang Ziffer 18 und 19 GGGebV

Die Gebuhr von 200 Euro fir die Eintragung einer Lizenz, eines dinglichen
Rechts oder einer Zwangsvollstreckung, die Ubertragung einer Lizenz oder eines
dinglichen Rechts, oder die Loschung einer Lizenz, eines dinglichen Rechts oder
einer Zwangsvollstreckung gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Sammelantrag.
Gleiches gilt fur die Hochstgebihr in Héhe von 1 000 EUR, wenn mehrere Antrage
eingereicht werden.

8.2 Verfahren zur Feststellung der Berechtigung in Bezug auf
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 15 GGV
Artikel 69 Absatz 3 Buchstaben f, g und h GGDV und Artikel 80 Buchstabe ¢ GGDV

Anmeldungen und Eintragungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern kénnen
Gegenstand von Verfahren zur Feststellung der Berechtigung und nachfolgenden
Anderungen der Inhaberschaft sein.

Wurde ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf den Namen einer Person
angemeldet oder eingetragen, die nach Artikel 14 GGV nicht dazu berechtigt ist, kann
die nach dieser Bestimmung berechtigte Person die Anerkennung als rechtmaRiger
Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters geltend machen.

Dartber hinaus kann eine Person, die in Bezug auf das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemeinsam mit jemandem anderen berechtigt ist,
gemal Artikel 15 Absatz 2 GGV die Anerkennung als Mitinhaber geltend machen.

Die folgenden Eintrage in das Register sind spezifisch far
Gemeinschaftsgeschmacksmuster:

e der Hinweis, dass Verfahren zur Feststellung der Berechtigung eingeleitet wurden,

® die rechtskraftige Entscheidung oder eine andere Beendigung des Verfahrens zur
Berechtigung,

e jede Anderung in der Inhaberschaft des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die
sich aus der rechtsgultigen Entscheidung ergibt.

Die Person, die den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung der
Berechtigung stellt, kann die Eintragung des Hinweises auf die Einleitung eines
Rechtsverfahrens in das Register beantragen.

Nach Abschluss des Rechtsverfahrens kann die als rechtmaliger Inhaber
des Gemeinschaftsgeschmacksmusters anerkannte Person die Eintragung der
rechtskraftigen Entscheidung und der Anderung der Inhaberschaft in das Register
beantragen.
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8.2.1 Erfordernisse bezlglich Antragen auf Eintragungen in Bezug auf
Verfahren zur Feststellung der Berechtigung

Unterabschnitt 2 zu den Erfordernissen flr Antrdge auf Eintragung gilt entsprechend
mit den nachstehenden Ausnahmen.

Gebihren

Eintragungen im Zusammenhang mit Verfahren zur Feststellung der Berechtigung sind
nicht gebuhrenpflichtig.

Verfahrensbeteiligte

Antrdge auf Eintragung eines Hinweises auf die Einleitung eines Verfahrens zur
Feststellung der Berechtigung kénnen gestellt werden von:

¢ dem/den Inhaber(n) des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder
e der Person, die den Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der
Berechtigung eingereicht hat.

Antrage auf Eintragung der rechtskraftigen Entscheidung oder einer anderen
Beendigung des Verfahrens zur Feststellung der Berechtigung oder auf Anderung
der Inhaberschaft fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund einer rechtskraftigen
Entscheidung kdnnen gestellt von:

e dem/den Inhaber(n) des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder
e die Person, die als rechtmafiger Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters
anerkannt ist.

Gehen beim Amt Unterlagen im Zusammenhang mit derartigen Verfahren von Dritten
oder Behoérden wie nationalen Gerichten ein, so leitet es diese Unterlagen an
den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters weiter und teilt ihm mit, dass
ein solches Recht auf Antrag in das Register eingetragen werden kann. Ist die
als rechtmafliger Inhaber anerkannte Person anhand ihrer Kontaktdaten vollstandig
identifiziert, wird dieselbe Mitteilung gesendet.

Vorgeschriebene Angaben

Der Antrag auf Eintragung des Hinweises, dass ein Verfahren zur Feststellung der
Berechtigung eingeleitet oder beendet wurde, muss folgende Angaben enthalten:

e die Eintragungsnummer des betroffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.
Bezieht sich der Antrag auf mehrere Gemeinschaftsgeschmacksmuster, muss jede
Eintragungsnummer angegeben werden.

e den Namen, die Anschrift und die Staatsangehorigkeit sowie den Staat des
Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Inhabers. Wenn das Amt
dem Inhaber bereits eine entsprechende Identifikationsnummer zugeteilt hat, ist es
ausreichend, diese zusammen mit dem Namen anzugeben.

Antrage auf Anderung der Inhaberschaft missen zusétzlich folgende Angaben
enthalten:

e den Namen, die Anschrift und die Staatsangehorigkeit sowie den Staat des
Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung der Person, die als rechtmafiger
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Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters anerkannt ist. Wenn das Amt
dem rechtmafligen Inhaber jedoch bereits eine ID-Nummer zugeteilt hat, ist es
ausreichend, diese Nummer zusammen mit dem Namen anzugeben.

8.2.2 Erfordernisse bezuglich des Nachweises

Es liegen hinreichende Nachweise fir die Eintragung eines Verfahrens zur Feststellung
der Berechtigung in das Register vor, wenn dem Antrag auf Eintragung der Nachweis
beigefugt ist, dass ein Verfahren zur Feststellung der Berechtigung bei der zustandigen
Behdrde eingeleitet wurde. Fir die Eintragung der rechtskraftigen Entscheidung oder
eines anderen Verfahrens zur Beendigung der Feststellung der Berechtigung in
das Register muss dem Antrag auf Eintragung ein Nachweis beigefligt sein, dass
das Verfahren zur Feststellung der Berechtigung abgeschlossen ist, wie z. B. eine
rechtskraftige Entscheidung der zustadndigen Behdrde.

9 Verfahren bei internationalen Marken

Regeln 20 und 20bis der Ausfiihrungsordnung zum Madrider Protokoll

9.1 Eintragung von Lizenzen

Das Madrider System erlaubt die Eintragung von Lizenzen auf internationale Marken.
Alle Antrage auf Eintragung einer Lizenz sind auf dem Formblatt MM13 entweder:

e direkt an das Internationale Biro vom eingetragenen Inhaber oder

® (ber das Amt der Vertragspartei des eingetragenen Inhabers oder einer
Vertragspartei, fir welche die Lizenz gewahrt wird, oder

® (ber das Amt des Lizenznehmers zu stellen.

Der Lizenznehmer kann den Antrag nicht direkt beim Internationalen Blro einreichen.
Das Formular ,Antrag auf sonstige Eintragung® des Amtes ist nicht zu verwenden.

Nahere Informationen zur Eintragung von Lizenzen sind unter den Ziffern 703 ff.
des Leitfadens zum Madrider System zu finden. Fir weitere Informationen zu
internationalen Marken siehe Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

9.2 Eintragung von dinglichen Rechten, Zwangsvollstreckung
oder Insolvenzverfahren

Das Madrider System ermdéglicht die Eintragung von dinglichen Rechten,
Zwangsvollstreckungen oder Insolvenzverfahren im Falle von internationalen
Marken (siehe Regel 20 der Ausfiihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider
Abkommen). Bei Bedarf steht das Formular MM19 bereit, um die Eintragung der
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Einschrankung der Verflgungsrechte eines Inhabers in das Internationale Register
zu beantragen. Die Verwendung dieses Formulars wird nachdriicklich empfohlen, um
UnregelmaRigkeiten zu vermeiden.

Antrage sollten entweder

e direkt an das Internationale Biro vom eingetragenen Inhaber oder

® (iber das Amt der Vertragspartei des eingetragenen Inhabers oder

® (ber das Amt einer Vertragspartei, fur welche das dingliche Recht, die
Zwangsvollstreckung oder das Insolvenzverfahren gewahrt wird, oder

® (iber das Amt der Vertragspartei des Pfandnehmers, des Beglinstigten oder des
Insolvenzverwalters gestellt werden.

Pfandnehmer, Beglnstigte oder Insolvenzverwalter konnen den Antrag nicht direkt
beim Internationalen Bulro einreichen. Das Formular des Amtes ist nicht zu
verwenden.

Nahere Informationen zur Eintragung von dinglichen Rechten, Zwangsvollstreckungen
oder Insolvenzverfahren sind den Ziffern 698 ff. des Leitfadens zum Madrider System
zu entnehmen. Fir weitere Informationen zu internationalen Marken siehe Richtlinien
Teil M, Internationale Marken.
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1 Warnung vor Betrugsversuchen
1.1 Privatunternehmen, die irrefiihrende Rechnungen
versenden

Dem Amt ist bekannt, dass Nutzer eine steigende Anzahl von unaufgeforderten
Benachrichtigungen von Unternehmen erhalten, die zur Bezahlung von
Dienstleistungen im Bereich Marken, Muster und Modelle, wie beispielsweise
Verlangerung, auffordern.

Auf der Internetseite des Amtes ist eine Liste mit Schreiben von Unternehmen
bzw. Verwaltern von Registern veroffentlicht, Gber die sich Nutzer beschwert haben,
dass sie irrefuhrend sind. Diese Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang
mit offiziellen Dienstleistungen im Bereich der Eintragung von Marken und
Geschmacksmustern, die von Amtern fiir geistiges Eigentum oder anderen éffentlichen
Einrichtungen innerhalb der Europaischen Union wie dem EUIPO angeboten werden.

Wenn ein Nutzer ein Schreiben oder eine Rechnung erhalt, sollte er sorgfaltig prifen,
welche Dienstleistungen angeboten werden und von wem. Es sei darauf hingewiesen,
dass das EUIPO niemals Rechnungen oder Schreiben an Nutzer versendet, in
denen zur direkten Bezahlung von Dienstleistungen aufgefordert wird (siehe
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebuhren, Kosten und
Preise).

1.2 Verlangerung durch unbefugte Dritte

Dem Amt ist ebenfalls bekannt, dass Betrliger das elektronische Verlangerungsmodul
.E-Renewal® im Visier haben. Wenn ein Nutzer bei der Einreichung eines
Verlangerungsantrags Uber E-Renewal feststellt, dass die Marke ,blockiert* ist, weil
bereits eine Verldngerung beantragt worden ist, sollte er Kontakt mit dem Amt
aufnehmen.

2 Eintragungsdauer von Unionsmarken

Artikel 1, 32, 52 und Artikel 41 Absatze 5 und 8 UMV

Die Eintragungsdauer einer Unionsmarke betragt zehn Jahre ab dem Anmeldetag.
Zum Beispiel lauft eine Unionsmarke mit dem Anmeldetag 16/04/2020 am 16/04/2030
ab.

Der Anmeldetag wird gemaR der Artikel 31 und 32 UMV und Artikel 41 Absatz 5 und
8 UMV festgelegt.

Eine Eintragung kann unbegrenzt um jeweils weitere zehn Jahre verlangert werden.
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3 Schutzdauer eingetragener Gemeinschafts-
geschmacksmuster

Artikel 12 und 38 GGV

Artikel 10 GGDV

Die Schutzdauer eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM)
betragt funf Jahre ab dem Anmeldetag (Artikel 12 GGV). Zum Beispiel lauft ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit dem Anmeldetag 16/04/2020 am 16/04/2025 ab.

Der Anmeldetag wird gemaR Artikel 38 GGV und Artikel 10 GGDV festgelegt (siehe
die Prufungsrichtlinien flir eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Prifung
von Antragen bezliglich eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Abschnitt 3,
Zuerkennung eines Anmeldetags).

Eine Eintragung kann um einen Zeitraum von jeweils finf Jahren bis zu einer
Gesamtlaufzeit von 25 Jahren ab dem Anmeldetag verlangert werden.

4 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung

Artikel 53 Absatz 2 UMV

Artikel 60 Absatz 3 DVUM und Artikel 66 DVUM

Artikel 13 Absatz 2 GGV

Artikel 21 und 63 GGDV

Mindestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung unterrichtet das Amt

® den eingetragenen Unionsmarken-/GGM-Inhaber und
® jede Person, die ein im Register eingetragenes Recht im Hinblick auf die
Unionsmarke/das Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat

Uber den bevorstehenden Ablauf der Eintragung. Die im Register eingetragenen
Inhaber von Rechten umfassen die Inhaber einer eingetragenen Lizenz, die
Inhaber eines eingetragenen dinglichen Rechts, die Glaubiger einer eingetragenen
ZwangsvollstreckungsmafRnahme oder die Instanz, die zustandig ist, um in
Insolvenzverfahren im Namen des Inhabers zu handeln.

Die Unterlassung, eine solche Information zu erteilen, beeintrachtigt nicht den Ablauf
der Eintragung bzw. hat keine Haftung des Amtes zur Folge.
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5 Verlangerung einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 53 Absatz 2 UMV

Anlage | Teil A Nummer 19 UMV

In auRergewdhnlichen Fallen, wenn aufgrund anhangiger Verfahren eine Anmeldung
noch nicht zu einer Eintragung gekommen ist, ubermittelt das Amt keine Mitteilung
nach Artikel 53 Absatz 2 UMV. Der Anmelder ist nicht verpflichtet, seine Anmeldung
wahrend laufender Verfahren, die langer als zehn Jahre dauern und deren Ausgang
ungewiss ist, zu verlangern. Erst wenn eine Marke eingetragen ist, fordert das
Amt den Inhaber auf, die Unionsmarke zu verlangern und die jeweils falligen
Verlangerungsgebihren zu entrichten. Der Inhaber hat dann vier Monate Zeit, um
die Verlangerungsgebuihr (einschliel3lich jeglicher zusatzlicher Klassengebihren) zu
entrichten. Die Zuschlagsgebuhr in Héhe von 25 % der Verlangerungsgebihr wird
gemal Anlage | Teil A Nummer 19 UMV nicht erhoben. Wird die Verlangerungsgebihr
nicht innerhalb der gewahrten Frist entrichtet, Gbermittelt das Amt eine Mitteilung, dass
die Eintragung abgelaufen ist. Der Ablauf wird wirksam ab dem Datum der Eintragung
der Unionsmarke.

6 Verlangerung einer GGM-Anmeldung

Artikel 13 Absatz 2 GGV

Punkt 12 des Anhangs der GGGebV

In auRBergewdhnlichen Fallen, wenn aufgrund anhangiger Verfahren eine Anmeldung
noch nicht zu einer Eintragung gekommen ist, Ubermittelt das Amt keine Mitteilung
nach Artikel 13 Absatz 2 GGV. Der Anmelder ist nicht verpflichtet, seine Anmeldung
wahrend laufender Verfahren, die langer als finf Jahre dauern und deren Ausgang
ungewiss ist, zu verlangern. Erst wenn ein Geschmacksmuster eingetragen ist, fordert
das Amt den Inhaber auf, das GGM zu verlangern und die Verlangerungsgebuhr
zu entrichten. Der Inhaber hat dann vier Monate Zeit, um die Verlangerungsgebuhr
zu entrichten. Die Zuschlagsgebihr in Héhe von 25 % der Verlangerungsgebihr
wird gemall Punkt 12 des Anhangs der GGGebV nicht erhoben. Wird die
Verlangerungsgebuhr nicht innerhalb der gewahrten Frist entrichtet, Ubermittelt das
Amt eine Mitteilung, dass die Eintragung abgelaufen ist. Der Ablauf wird wirksam ab
dem Datum der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters.
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7 Gebuhren und andere Formerfordernisse fur den
Antrag auf Verlangerung

Artikel 63 und Artikel 64 DVUM

Artikel 22 Absatz 8, Artikel 65, 66 und 67 sowie Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e GGDV

Beschluss EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023

Es gelten die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich der Mitteilungen an das Amt (siehe
Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen); dies
bedeutet, dass der Antrag wie folgt gestellt werden kann:

e Ubermittlung auf elektronischem Wege (ber die Website des EUIPO (E
Renewal, verfugbar Uber den Nutzerbereich [,User Area“]). Fir die elektronische
Verlangerung von Unionsmarken wird ein Preisnachlass von 150 EUR bei der
Verlangerungsgrundgebuhr fir eine Einzelmarke gewahrt (300 EUR im Falle einer
Kollektivmarke). Die Eintragung des Vor- und Nachnamens an der entsprechenden
Stelle im elektronischen Formular gilt als Unterschrift. Dartber hinaus bietet die
elektronische Verlangerung zusatzliche Vorteile wie den automatischen Erhalt der
sofortigen elektronischen Bestatigung des Verlangerungsantrags oder die Nutzung
des ,Renewal-Manager® fiir Verlangerungen, um das Formular schnell flr so viele
Unionsmarken/GGM wie no6tig auszufullen.

¢ Ubermittlung eines unterzeichneten Originalschriftstiicks auf elektronischem Wege,
per Post oder per Kurierdienst (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen). Ein Standardformular ist auf Antrag
beim Amt erhaltlich. Formulare muissen unterzeichnet werden, wahrend eine
Unterzeichnung flr Anhange nicht erforderlich ist.

Nach MalRgabe des Beschlusses Nr. EX 23-13 des Exekutivdirektors des
Amtes vom 15. Dezember 2023 muissen Verlangerungen von Unionsmarken und
Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf elektronischem Wege, per Post oder per
Kurierdienst erfolgen. In Fallen, in denen eine technische Stérung die elektronische
Einreichung des Verlangerungsantrags verhindert, ist eine Verlangerung durch eines
der beiden alternativen elektronischen Back-up-Verfahren nur dann mdglich, wenn
diese innerhalb der letzten drei Arbeitstage vor Ende (i) der urspringlichen Frist fur die
Verlangerung oder (ii) der zusatzlichen Nachfrist fur die Verlangerung eingegangen ist.

Fir zwei oder mehr Unionsmarken/GGM kann (auch fir GGM, die Teil ein und
derselben Sammeleintragung sind) ein einziger Verlangerungsantrag gestellt werden,
sofern fur jede Unionsmarke bzw. jedes GGM die erforderlichen Gebuhren entrichtet
werden.
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71 Personen, die eine Verlangerung beantragen konnen

Artikel 20 Absatz 12 und Artikel 53 Absatz 1 UMV

Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 28 Buchstabe c GGV

Der Antrag auf Verlangerung kann vorgelegt werden von

1. dem eingetragenen Unionsmarken-/GGM-Inhaber;

2. dem Rechtsnachfolger ab dem Zeitpunkt, an dem ein Antrag auf Eintragung
des Rechtsiiberganges beim Amt eingegangen ist, fir den Fall, dass eine
Unionsmarke/ein GGM Ubertragen wurde;

3. jeder Person, die hierzu von dem Unionsmarken-/GGM-Inhaber ausdriicklich
ermachtigt wurde. Solch eine Person kann zum Beispiel ein eingetragener
Lizenznehmer, ein nicht eingetragener Lizenznehmer oder eine andere Person sein,
die vom Inhaber die Ermachtigung erhalten hat, die Unionsmarke/das GGM zu
verlangern.

Eine berufsmaRige Vertretung ist fir Verlangerungen nicht zwingend vorgeschrieben.

Wird der Verlangerungsantrag von einer anderen Person als dem eingetragenen
Inhaber oder dessen Vertreter gemaR der Akte eingereicht, muss eine Ermachtigung
zugunsten dieser Person bestehen, jedoch muss kein Nachweis hieriber beim Amt
vorgelegt werden, es sei denn, dass das Amt dies verlangt.

Wenn eine andere Person als der eingetragene Inhaber oder dessen Vertreter geman
der Akte eine Direktzahlung tatigt oder einen Verlangerungsantrag mit dem Hinweis
stellt, dass die Zahlung per Banklberweisung erfolgen wird, wird der Inhaber dartber
unterrichtet, dass die Verlangerung erst nach Eingang der Zahlung bearbeitet wird.
Erfolgt keine Antwort des Inhabers oder wird die Verldngerung nicht beanstandet,
validiert das Amt die Zahlung nach deren Eingang beim Amt und bearbeitet die
Verlangerung.

Der Inhaber wird benachrichtigt, wenn das Amt Gebuhren von zwei verschiedenen
Quellen erhalt, bei denen es sich weder um den Inhaber noch um seinen aktenkundig
Bevollmachtigten handelt, um herauszufinden, welche Person erméachtigt ist, den
Antrag auf Verlangerung zu stellen. Antwortet der Inhaber darauf nicht, validiert das
Amt die Zahlung, die beim Amt zuerst eingegangen ist (12/05/2009, T-410/07, Jurado,
EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).
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7.2 Angaben im Verlangerungsantrag

Artikel 53 Absatz 4 UMV

Artikel 22 Absatz 1 GGDV

Der Antrag auf Verlangerung muss folgende Angaben enthalten: Name und Anschrift
der Person, die eine Verldngerung beantragt, und Eintragungsnummer der/des zu
verlangernden Unionsmarke/GGM. Bei der Verlangerung einer Unionsmarke wird
davon ausgegangen, dass die Verlangerung fiir die gesamte Unionsmarke beantragt
wird.

Die Zahlung allein kann einen gultigen Antrag auf Verlangerung darstellen,
vorausgesetzt, dass solch eine Zahlung das Amt erreicht und der Name des Einzahlers
sowie die Eintragungsnummer der Unionsmarke/des GGM angegeben sind und
vermerkt ist, dass es sich um einen Antrag auf Verlangerung handelt. In diesem
Fall missen keine weiteren Formalitaten erfiillt werden (siehe Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebihren, Kosten und Preise). Wenn
diese Option bei der Verlangerung von Unionsmarken geltend gemacht wird, ist die
in Anhang | Teil A Nummer 11 oder 15 UMV dargelegte Verlangerungsgebuhr zu
entrichten und nicht die ermafigte Gebuhr flir die elektronische Verlangerung geman
Anhang | Teil A Nummer 12 oder 16.

Daher kann die Zahlung allein keinen gultigen Antrag auf elektronische Verlangerung
darstellen. Die ermaBigte Gebuhr kann nur dann geltend gemacht werden, wenn ein
Verlangerungsantrag auf elektronischem Wege ubermittelt wird, da diese Zahlung nur
in Verbindung mit einem glltigen Anmeldeformblatt zur elektronischen Verlangerung
akzeptiert wird.

7.21 Name und Anschrift sowie weitere Angaben der Person, die eine
Verlangerung beantragt

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und e UMDV

Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a GGDV

7211 Vom Inhaber eingereichter Antrag

Wenn der Antrag vom Unionsmarken-/GGM-Inhaber eingereicht wird, muss dessen
Name angegeben werden.
7.21.2 Von einer hierzu vom Inhaber ermachtigten Person eingereichter Antrag

Wird der Antrag auf Verlangerung von einer vom Inhaber hierzu ermachtigten Person
eingereicht, mussen gemal Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e UMDV bzw. Artikel 22
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Absatz 1 Buchstabe a GGDV der Name und die Anschrift oder die ID-Nummer und der
Name der ermachtigten Person angegeben werden.

Wird die BankUberweisung als Zahlungsart gewahlt, erhalt der Inhaber eine Kopie des
Verlangerungsantrags.

7.2.2 Eintragungsnummer

Artikel 53 Absatz 4 Buchstabe b UMV

Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b GGDV

Die Eintragungsnummer der Unionsmarke/des GGM muss angegeben werden.

7.2.3 Angabe bezuglich des Umfangs der Verlangerung

Artikel 53 Absatz 4 UMV

Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe ¢ GGDV

Bei Unionsmarken wird von einer Verlangerung ausgegangen, die die Angabe der
Waren und/oder Dienstleistungen der Unionsmarke in ihrer Gesamtheit umfasst.

Wenn die Verlangerung nur fir einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt wird,
fur die die Marke eingetragen ist, muss der Antrag Folgendes enthalten:

® cine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und
Dienstleistungen, fiur die die Verlangerung beantragt wird.

Oder alternativ:

® ecine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und
Dienstleistungen, fir die die Verlangerung nicht beantragt wird.

Uber die Plattform ,E-Renewal“ kénnen nur ganze Klassen geldéscht (also nicht
verlangert) werden; die Verlangerung lediglich eines Teils der Waren oder
Dienstleistungen innerhalb einer Klasse ist nicht moéglich (d. h. die Ld&schung
einiger der zum Zeitpunkt der Verlangerung in einer bestimmten Klasse aufgefuhrten
Waren oder Dienstleistungen ist nicht mdglich). Ist die Verlangerung nur fir
einige Waren oder Dienstleistungen innerhalb einer Klasse erforderlich, kann
der Verlangerungsantrag daher entweder Uber andere vom Amt zugelassene
Kommunikationsmittel eingereicht oder die gesamte Klasse kann Uber ,E-Renewal”
verlangert werden. Zudem kann ein Antrag auf teilweisen Verzicht nach Artikel 57 UMV
fur die Waren oder Dienstleistungen gestellt werden, die der Inhaber aus der UMV zu
I6schen wiinscht.

Bei einer Sammeleintragung von GGM muss der Antrag Folgendes enthalten: die
Angabe, dass die Verlangerung flir alle Geschmacksmuster beantragt wird, auf
die sich die Sammeleintragung erstreckt, oder, falls die Verlangerung nicht fir alle
Geschmacksmuster beantragt wird, die Angabe des Aktenzeichens, fir das die
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Verlangerung beantragt wird. Wird nichts angegeben, wird von einer Verlangerung aller
Geschmacksmuster ausgegangen.

7.3 Sprachen

Artikel 146 Absatz 6 UMV

Artikel 68 und Artikel 80 Buchstaben b und ¢ GGDV

Der Antrag auf Verlangerung kann in einer der funf Sprachen des Amtes
gestellt werden. Die gewahlte Sprache ist dann auch die Sprache fir das
Verlangerungsverfahren. Wird fir den Verlangerungsantrag jedoch eines der vom
Amt gemal Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe g DVUM bzw. Artikel 68 Absatz 1
Buchstabe e GGDV bereitgestellten Formblatter verwendet, so genigt das Formblatt
in einer der Amtssprachen der Union, vorausgesetzt, dass das Formblatt, soweit
es Textbestandteile betrifft, in einer der Sprachen des Amtes ausgefiillt wird. Dies
betrifft insbesondere die Liste der Waren und Dienstleistungen im Fall einer teilweisen
Verlangerung einer Unionsmarke.

7.4 Fristen

Artikel 52 und Artikel 53 Absatz 3 UMV

Artikel 69 Absatz 1 DVUM

Artikel 13 Absatz 3 GGV
Artikel 56 und 58 GGDV

Mitteilung Nr. 2/16 des Prasidenten des Amtes vom 20/01/2016

7.41 Sechsmonatige Frist flr Verlangerung vor Ablauf (Grundfrist)

Bei Unionsmarken ist der Antrag auf Verlangerung im Zeitraum von sechs Monaten vor
Ablauf der Eintragung einzureichen. Innerhalb dieser Frist sind auch die Gebuhren zu
entrichten.

Zum Beispiel ist bei einer Unionsmarke mit dem Anmeldetag 10/06/2010 der
Tag, an dem die Schutzdauer endet, der 10/06/2020. Deshalb muss ein Antrag
auf Verlangerung zwischen dem 10/12/2019 und dem 10/06/2020 gestellt und die
Verlangerungsgebuhr innerhalb dieser Frist entrichtet werden, oder wenn dieser letzte
Tag ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen
ist oder an dem keine gewodhnlichen Postsendungen im Sinne von Artikel 69
Absatz 1 DVUM zugestellt werden, am nachstfolgenden Tag, an dem das Amt fir das
Publikum gedffnet ist und gewodhnliche Postsendungen zugestellt werden.
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Bei GGM ist der Antrag auf Verlangerung innerhalb einer Frist von sechs Monaten
spatestens am letzten Tag des Monats, an dem die Schutzdauer endet, einzureichen.
Innerhalb dieser Frist sind auch die Geblhren zu entrichten.

Ist der Anmeldetag fur das GGM zum Beispiel der 01/04/2015, so endet die Grundfrist
am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, also am 30/04/2020.
Deshalb muss ein Antrag auf Verlangerung zwischen dem 01/11/2019 und dem
30/04/2020 gestellt und die Verlangerungsgebihr innerhalb dieser Frist entrichtet
werden, oder wenn dieser letzte Tag ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist,
an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewdhnlichen Postsendungen im
Sinne von Artikel 58 Absatz 1 GGDV zugestellt werden, am nachstfolgenden Tag, an
dem das Amt fur das Publikum gedffnet ist und gewdhnliche Postsendungen zugestellt
werden.

7.4.2 Sechsmonatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist)

Wenn die Unionsmarke/das GGM nicht innerhalb der Grundfrist verlangert wird, kann
der Antrag weiterhin gestellt und die Verlangerungsgebulhr weiterhin entrichtet werden,
sofern eine Zuschlagsgebuhr (siehe Abschnitt 7.5 unten) entrichtet wurde, und zwar
innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten.

Zum Beispiel ist bei einer Unionsmarke mit dem Anmeldetag 10/06/2010 der Tag, an
dem die Schutzdauer endet, der 10/06/2020. Deshalb beginnt die Nachfrist, innerhalb
der ein Antrag auf Verlangerung nach Entrichtung der Verlangerungsgebuhr zuziglich
der Zuschlagsgebuhr weiterhin gestellt werden kann, am Tag nach dem 10/06/2020,
namlich dem 11/06/2020, und endet am 10/12/2020 oder, wenn der 10/12/2020 ein
Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen ist
oder an dem keine gewohnlichen Postsendungen im Sinne von Artikel 69 Absatz 1
DVUM zugestellt werden, am nachstfolgenden Tag, an dem das Amt fur das Publikum
geoffnet ist und gewohnliche Postsendungen zugestellt werden. Dies gilt auch, wenn
das obige Beispiel des 11/06/2020 ein Samstag oder Sonntag war. Die Regel, dass
eine Frist des Amtes bis zum nachsten Arbeitstag des Amtes verlangert wird, gilt
nur einmal und nur fur das Ende der Grundfrist und nicht fir das Anfangsdatum der
Nachfrist.

Ist der Anmeldetag fur das GGM zum Beispiel der 01/04/2015, so endet die Grundfrist
am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, also am 30/04/2020.
Deshalb muss ein Antrag auf Verlangerung zwischen dem 01/11/2019 und dem
30/04/2020 gestellt und die Verlangerungsgebihr innerhalb dieser Frist entrichtet
werden, oder wenn dieser letzte Tag ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist,
an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewdhnlichen Postsendungen im
Sinne von Artikel 58 Absatz 1 GGDV zugestellt werden, am nachstfolgenden Tag, an
dem das Amt fur das Publikum gedffnet ist und gewdhnliche Postsendungen zugestellt
werden. Die Nachfrist wirde am 01/05/2020 beginnen und am 31/10/2020 ablaufen
(bzw. am ersten Arbeitstag danach).

Die einzige Handlung, die innerhalb der sechsmonatigen Nachfrist in einer
Unionsmarke oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster vorgenommen werden
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kann, ist die Zahlung der Verlangerungsgebuihr (einschlieBlich der Zahlung der
Zuschlagsgebuhr fur die verspatete Zahlung). Erhalt das Amt wahrend der Nachfrist
sonstige Antrdge, z. B. auf Ubertragung, Eintragung einer Lizenz, Verzicht,
Namensanderung usw., oder einen sonstigen Antrag auf Eintragung in den Registern,
stellt das Amt den entsprechenden Antrag zurtck, bis die Verlangerungsgebuhr gezahlt
wurde. Erst wenn die Verlangerungsgebuhr vollstandig entrichtet wurde und die
Unionsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster offiziell verlangert wurden,
Uberpruft das Amt die zurtickgestellten Antrage.

7.5 Gebiihren

Verlangerungsgebihren das Datum, an dem die Eintragung ablauft (Artikel 53 Absatz
3 UMV und Artikel 13 Absatz 3 GGV). Dieser Grundsatz findet ungeachtet des
Zeitpunkts Anwendung, zu dem die Verlangerung tatsachlich beantragt und bezahlt
wird.

7.5.1 Fir Unionsmarken zu entrichtende Geblihren

Artikel 53 Absatz 3 UMV und Anlage | Teil A Nummern 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
und 19 UMV

Mitteilung Nr. 2/16 des Prasidenten des Amtes vom 20/01/2016

Die fur die Verlangerung einer Unionsmarke zu entrichtenden Gebuhren bestehen aus

® einer Grundgebuhr fur die erste Waren /Dienstleistungsklasse;

e aus Klassengebuhren fur jede Waren /Dienstleistungsklasse ab der zweiten in der
Unionsmarke enthaltenen Klasse;

® gegebenenfalls einer Zuschlagsgeblihr fir die verspatete Zahlung der
Verlangerungsgebihr oder die verspatete Vorlage des Verlangerungsantrags.

Die Hohe der Verlangerungsgebiihr wird nachstehend aufgefihrt.
Grundgebuhr (fur elektronische Verlangerung):

e 850 EUR flr eine Individualmarke und
® 1500 EUR fir eine Kollektivmarke oder fir eine Gewahrleistungsmarke.

Grundgebuhr (ausgenommen elektronische Verlangerung):

® 1000 EUR fur eine Individualmarke und
® 1800 EUR fur eine Kollektivmarke oder eine Gewahrleistungsmarke.

Klassengeblhren:

® 50 EUR fir die zweite Klasse
® 150 EUR flr jede zusatzliche Klasse ab der zweiten Klasse

Die Gebdhr ist innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Eintragung
zu entrichten (siehe Punkt 7.4).
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Die Zuschlagsgebiihr fir die verspatete Zahlung oder die verspatete Einreichung
betragt:

® 25 % der verspateten Verlangerungsgebuhr, jedoch hdochstens 1500 EUR.

7.5.2 Fir GGM zu entrichtende Geblhren

Artikel 13 Absatz 3 GGV
Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a und b GGDV

Artikel 7 Absatz 1 GGGebV Punkte 11 und 12 des Anhangs der GGGebV

Die fur die Verlangerung einer GGM zu entrichtenden Gebuhren bestehen aus:

e ciner Verlangerungsgebihr, die bei mehreren Geschmacksmustern, die Teil
einer Sammeleintragung sind, im Verhaltnis zur Zahl der zu verlangernden
Geschmacksmuster steht;

® gegebenenfalls einer Zuschlagsgebihr fir die verspatete Zahlung der
Verlangerungsgebihr oder die verspatete Vorlage des Verlangerungsantrags.

Die Hohe der Verlangerungsgebuhr fur jedes Geschmacksmuster, unabhangig davon,
ob es Teil einer Sammeleintragung ist oder nicht, belauft sich auf:

fur die erste Verlangerung: EUR 90
fur die zweite Verlangerung: EUR 120
fur die dritte Verlangerung: EUR 150
fur die vierte Verlangerung: EUR 180.

Die Gebuihr ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten spatestens am letzten Tag des
Monats, in dem die Schutzdauer endet, zu entrichten (siehe Punkt 7.4 weiter oben).

Die Zuschlagsgebuhr fur die verspatete Zahlung oder die verspatete Einreichung
betragt:

e 25 % der Verlangerungsgeblhr.
7.5.3 Zahlungsfrist

Artikel 53 Absatz 3, Artikel 180 Absatz 3 UMV und Anlage | Teil A Nummer 19 UMV

Artikel 13 Absatz 3 GGV
Punkt 12 der Anlage der GGGebV

Artikel 8 Buchstaben ¢ und h des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des
Amtes vom 21/07/2021

Die Gebuhr ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu entrichten (fir die
Berechnung dieser Frist siehe Beispiele in Punkt 7.4.1 weiter oben).
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Die Geblhr kann innerhalb einer weiteren Nachfrist von sechs Monaten entrichtet
werden (siehe Punkt 7.4.2 weiter oben), vorausgesetzt, dass eine Zuschlagsgebuhr fir
verspatete Zahlung entrichtet wird, die 25 % der Gesamtverlangerungsgebuhr betragt,
einschliellich samtlicher Klassengebuihren.

Eine Verlangerung wird nur wirksam, wenn die Zahlung aller Gebuhren,
einschliellich aller Verlangerungsgeblihren und gegebenenfalls Zuschlagsgebiihren
fir Zahlung innerhalb der Nachfrist sowie Zuschlage fir verspatete Zahlung durch
Bankuberweisung (siehe Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der
Gebuhren, Kosten und Preise, Punkt 4.1.1) innerhalb der Nachfrist beim Amt eingeht.

Geblhren, die vor Beginn der sechsmonatigen Grundfrist entrichtet werden, werden
grundsatzlich nicht bertcksichtigt und werden erstattet.

754 Zahlung durch Dritte

Artikel 6 des Beschlusses Nr. EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom
21/07/2021

Die Zahlung kann auch durch andere, weiter oben in Punkt 7.1 genannte Personen
vorgenommen werden.

Die Zahlung durch Belastung eines laufenden Kontos, das einem Dritten gehort,
erfordert die ausdriickliche Genehmigung des Inhabers des laufenden Kontos, dass
das Konto mit dieser bestimmten Gebuhr belastet werden kann. In solch einem Fall
wird das Amt prifen, ob eine Genehmigung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird dem
Antragsteller der Verlangerung ein Schreiben Gbermittelt, in dem er aufgefordert wird,
die Genehmigung zur Belastung des Kontos, das einem Dritten gehért, vorzulegen. In
diesen Fallen wird die Zahlung an dem Datum, an dem das Amt die Genehmigung
erhalt, als vorgenommen betrachtet.

7.5.5 Gebuhrenerstattung

Artikel 53 Absatz 8 UMV

Artikel 22 Absatz 7 GGDV

Verlangerungsgebihren und gegebenenfalls die Zuschlagsgebuhr fir verspatete
Zahlung kdnnen unter bestimmten Umstanden zurlckerstattet werden. Fur vollstédndige
Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der
Geblhren, Kosten und Preise.
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8 Verfahren vor dem Amt

8.1 Priufung der Formerfordernisse

Die Prufung des Antrags auf Verlangerung ist auf Formalitdten beschrankt und bezieht
sich auf die folgenden Punkte.

8.1.1 Einhaltung der Fristen

Artikel 53 Absatze 3, 4 und 8 UMV

Artikel 13 Absatz 3 GGV
Artikel 22 Absatze 3, 4 und 5 GGDV

Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 2 GGGebV

8.1.1.1 Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist

Wird der Verlangerungsantrag innerhalb der Grundfrist gestellt und wird
die Verlangerungsgebihr innerhalb dieser Frist entrichtet, so tragt das
Amt die \Verlangerung ein, sofern die anderen Voraussetzungen der
Unionsmarkenverordnungen bzw. GGV und GGDV erfillt sind (siehe Punkt 8.1.2
weiter unten).

Wenn kein Antrag auf Verlangerung gestellt wurde, beim Amt aber die Zahlung der
Verlangerungsgebihren mit Vermerk der Mindestangaben (siehe Punkt 7.2) eingeht,
stellt dies einen giltigen Antrag dar und es missen keine weiteren Formalitaten
erfullt werden. Dies gilt gemaR Artikel 53 Absatz 4 letzter Satz UMV und Artikel 22
Absatz 3 GGDV.

Wenn diese Option bei der Verlangerung von Unionsmarken geltend gemacht
wird, ist die in Anhang | Teil A Nummer 11 oder 15 UMV dargelegte
Verlangerungsgebihr zu entrichten und nicht die ermaRigte Gebiihr fir die
elektronische Verlangerung gemal Anhang | Teil A Nummer 12 oder 16. Da die
Zahlung allein keinen gultigen Antrag auf elektronische Verlangerung darstellen kann,
kann folglich die Geblhrenermaligung nur dann geltend gemacht werden, wenn
ein Verlangerungsantrag auf elektronischem Wege Ubermittelt wird. Der Antragsteller
muss stets vor Ablauf der Verlangerungsfrist entweder ein gultiges Anmeldeformblatt
zur elektronischen Verlangerung Ubermitteln oder die Differenz zur Grundgebuhr
entrichten. Erfolgt dies innerhalb der Nachfrist, ist dartiber hinaus die Zuschlagsgebuhr
fur die verspatete Zahlung fallig.

Wenn kein Antrag auf Verlangerung gestellt, aber eine Verlangerungsgebuhr entrichtet
wurde, ohne jedoch die Mindestangaben zu vermerken), wird das Amt den
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Antragsteller der Verlangerung auffordern, die fehlenden Angaben zu Ubermitteln. Ein
solches Schreiben wird so frih wie moglich nach Eingang der Gebuhr Ubermittelt, um
zu ermoglichen, den Antrag einzureichen, bevor die Zuschlagsgebuhr fallig wird.

Wird ein Antrag auf Verlangerung gestellt, die Verlangerungsgebihr jedoch nicht in
voller Hohe entrichtet, erinnert das Amt den Antragsteller der Verldngerung nach
Madglichkeit daran, den noch ausstehenden Betrag der Verlangerungsgebuhr innerhalb
der Grundfrist fur die Verlangerung und ggf. die Zuschlagsgebuhr flr die verspatete
Zahlung innerhalb der Nachfrist zu entrichten.

Die Nichtzahlung ist kein behebbarer Mangel, in Bezug auf den das Amt der Partei
eine Behebungsfrist einraumt.

Im Fall einer unvollstandigen Zahlung der Gebuhr fur die Verlangerung einer
Unionsmarke kann der Inhaber, anstatt den fehlenden Betrag zu entrichten, seinen
Antrag auf Verlangerung auf die entsprechende Anzahl von Klassen beschranken.

Im Fall einer unvollstandigen Zahlung der Gebuhr fur die Verlangerung von GGM, die
Teil einer Sammeleintragung sind, kann der Inhaber, anstatt den fehlenden Betrag
zu entrichten, seinen Antrag auf Verlangerung auf die entsprechende Anzahl von
Geschmacksmustern beschranken.

8.1.1.2 Unzureichende Zahlungen und Zahlung nach Ablauf der Nachfrist

Artikel 53 Absatze 5 und 8 und Artikel 99 UMV

Artikel 22 Absatz 5 GGDV

Wird ein Antrag auf Verlangerung nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist gestellt
oder wurden die Gebuhren nicht entrichtet, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung
abgelaufen ist, und Ubermittelt dem Inhaber eine Mitteilung Uber den Rechtsverlust.

Werden die falligen Gebuhren innerhalb der Nachfrist nicht vollstandig entrichtet (d.
h. die eingegangene Gebuhr ist niedriger als die festgesetzte Grundgebuihr und die
Zuschlagsgebuhr flr die verspatete Zahlung) oder geht die entsprechende Zahlung
erst nach Ablauf der Nachfrist ein, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung
abgelaufen ist, und tGbermittelt dem Inhaber eine Mitteilung Gber den Rechtsverlust.

Deckt die fur Unionsmarken innerhalb der Nachfrist eingegangene Geblhr zwar die
Grundgebihr und die Zuschlagsgebihr fir verspatete Zahlung ab, jedoch nicht alle
Klassengebiihren, verlangert das Amt die Eintragung nur fiir einige Klassen. Welche
Klassen von Waren und Dienstleistungen verlangert werden, wird nach folgenden
Kriterien bestimmt:

e \Wenn der Antrag auf Verlangerung ausdriicklich auf bestimmte Klassen beschrankt
ist, wird die Verlangerung nur fiir diese Klassen vorgenommen.

®* Wenn anderweitig aus dem Antrag deutlich wird, welche Klasse oder Klassen
durch den Antrag abgedeckt sind, wird diese Klasse bzw. werden diese Klassen
verlangert.
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e Das Amt kann im Fall von teilweiser Zahlung den Inhaber kontaktieren, um die
Klassenpraferenzen zu erfragen.

® Liegen keine anderen Kriterien vor, so berilcksichtigt das Amt die Klassen in der
Reihenfolge der Klassifizierung, beginnend mit der Klasse mit der kleinsten Zahl.

Werden nicht alle Klassengebuhren entrichtet und stellt das Amt fest, dass die
Eintragung fir einige Klassen von Waren oder Dienstleistungen abgelaufen ist,
Ubermittelt das Amt dem Inhaber die Verlangerungsbestatigung und eine Mitteilung
Uber den Rechtsverlust hinsichtlich der betreffenden Klassen. Wenn die betreffende
Person der Auffassung ist, dass die Feststellung des Amtes nicht zutreffend ist, kann
sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung Uber den
Rechtsverlust eine diesbezlgliche Entscheidung beantragen.

Deckt die fir GGM entrichtete Gebihr zwar die Grundgebihr und die Geblhr
fir verspatete Zahlung ab, jedoch nicht alle im Verlangerungsantrag aufgefiihrten
Geschmacksmuster, verlangert das Amt nur einige Geschmacksmuster. Liegen keine
Angaben dazu vor, welche Geschmacksmuster verldngert werden sollen, oder
fehlen Kriterien, um festzustellen, welche Geschmacksmuster abgedeckt sein sollen,
bestimmt das Amt die zu verlangernden Geschmacksmuster anhand der Reihenfolge
der Nummerierung der Geschmacksmuster.

8.1.1.3 Wenn der Antragsteller ein laufendes Konto hat

Das Amt belastet ein laufendes Konto nur bei ausdriicklich beantragter Verlangerung.
Es wird das Konto des Antragstellers der Verlangerung belastet.

Wenn der Antragsteller der Verlangerung ein laufendes Konto beim Amt hat, wird die
Verlangerungsgebihr erst abgebucht, wenn ein Antrag auf Verlangerung eingereicht
wurde, und die Verlangerungsgebihr (einschlieBlich der Klassengebiihren) wird am
Tag des Antragseingangs abgebucht, es sei denn, es wurden andere Anweisungen
gegeben. Wird der Antrag auf Verlangerung innerhalb der sechsmonatigen Nachfrist
gestellt, werden sowohl die Verlangerungsgebihr als auch die Zuschlagsgebuhr fir
verspatete Zahlung vom laufenden Konto abgebucht.

Fir Zahlungen durch Dritte siehe Punkt 7.5.4 weiter oben).

8.1.2 Erfullung der Formvorschriften

8.1.2.1 Von einer ermachtigten Person beantragte Verlangerung

Artikel 53 Absatz 1 UMV

Artikel 13 Absatz 1 GGV

Wird eine Verlangerung im Namen des Inhabers beantragt, ist es nicht erforderlich,
eine Ermachtigung einzureichen. Allerdings muss eine solche Erméachtigung zugunsten
der Person, die den Antrag einreicht, vorliegen, sollte das Amt diese verlangen.
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8.1.2.2 Weitere Anforderungen

Artikel 53 Absatze 4 und 7 UMV

Artikel 22 Abséatze 3 und 4 GGDV

Wenn der Antrag auf Verldngerung die Formvorschriften nicht erfillt, d. h., wenn
der Name oder die Anschrift der Person, die die Verlangerung beantragt, nicht
ausreichend angegeben ist, die Eintragungsnummer nicht angegeben wurde, der
Antrag nicht ordnungsgemal’ unterzeichnet ist oder bei Antrag auf teilweise
Verlangerung von Unionsmarken die zu verlangernden Waren und Dienstleistungen
nicht ordnungsgemalf’ angegeben wurden, unterrichtet das Amt den Antragsteller der
Verlangerung Uber die festgestellten Mangel.

Das Amt geht davon aus, dass die Verlangerung flir alle Waren und Dienstleistungen
bzw. alle in der Sammeleintragung enthaltenen Geschmacksmuster beantragt wird,
wenn nicht ausdricklich eine teilweise Verlangerung beantragt wird. Zur teilweisen
Verlangerung siehe Punkt 7.2.3 weiter oben.

Wenn der Antrag auf Verlangerung von einer hierzu vom Inhaber ermachtigten Person
eingereicht wird (siehe Punkt 7.1 Buchstabe c weiter oben), erhalt der Inhaber eine
Kopie der Mangelmitteilung.

Artikel 53 Absatz 5 und 8 UMV und Artikel 99 UMV

Artikel 22 Absatz 5 und Artikel 40 GGDV

Werden diese Mangel nicht vor Ablauf der festgesetzten Frist beseitigt, geht das Amt
wie folgt vor:

® Wenn der Mangel darin bestand, dass die zu verldangernden Waren und
Dienstleistungen der Unionsmarke nicht angegeben wurden, verlangert das Amt die
Eintragung flr alle Klassen, fur die Gebuhren entrichtet worden sind; sollten diese
entrichteten Gebuhren nicht alle Klassen der Unionsmarkeneintragung abdecken,
werden die zu verlangernden Klassen gemall den in Punkt 8.1.1.2 weiter oben
genannten Kriterien bestimmt. Das Amt Gbermittelt dem Inhaber nach Ablauf der
Nachfrist eine Mitteilung Uber den Rechtsverlust hinsichtlich dieser Klassen von
Waren oder Dienstleistungen, die das Amt als abgelaufen ansieht.

®* Wenn der Mangel darin bestand, dass der Inhaber es versdaumt hat, eine Anfrage
zur Klarstellung Uber die ermachtigte Person zu beantworten, akzeptiert das
Amt den Antrag auf Verlangerung, der durch den aktenkundig Bevollmachtigten
eingereicht wurde. Wenn keiner der Antrage auf Verlangerung von einem
aktenkundig Bevollmachtigten eingereicht wurde, akzeptiert das Amt den
Verlangerungsantrag, den das Amt zuerst erhalten hat.

e Besteht der Mangel darin, dass nicht angegeben ist, welche Geschmacksmuster
verlangert werden sollen, und die entrichteten Geblhren nicht alle
Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung abdecken, fiir die die Verlangerung
beantragt wird, erfolgt die Feststellung der Geschmacksmuster, die verlangert
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werden sollen, gemaf den in Punkt 8.1.1.2 weiter oben dargelegten Kriterien. Das
Amt stellt fest, dass die Eintragung fur alle Geschmacksmuster abgelaufen ist, fur
die die Verlangerungsgeblhren nicht oder nicht in voller Héhe entrichtet wurden.

® Bei anderen Mangeln stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und
Ubermittelt dem Inhaber und ggf. der die Verlangerung beantragenden Person eine
Mitteilung Gber den Rechtsverlust.

Gemal Artikel 99 UMV bzw. Artikel 40 Absatz 2 GGDV kann der Betroffene innerhalb
von zwei Monaten eine diesbezigliche Entscheidung des Amtes beantragen.

8.2 Nicht zu priifende Punkte

Bei der Verlangerung wird nicht geprift, ob die Marke oder das Geschmacksmuster
eintragungsfahig ist, noch wird gepruft, ob die Unionsmarke der ernsthaften Benutzung
zugefihrt wurde.

Bei der Verlangerung wird vom Amt weder geprift, ob die Klassifizierung einer
Unionsmarke korrekt ist, noch wird die Klassifizierung in einer Eintragung geandert, die
gemal einer Ausgabe der Nizza-Klassifikation eingetragen wurde, die zum Zeitpunkt
der Verlangerung nicht mehr gultig ist. All dies erfolgt unbeschadet der Anwendung von
Artikel 57 UMV.

Vom Amt wird weder geprift, ob die Erzeugnis-Klassifizierung eines GGM korrekt ist,
noch wird die Klassifizierung eines GGM geandert, das gemal einer Ausgabe der
Locarno-Klassifikation eingetragen wurde, die zum Zeitpunkt der Verlangerung nicht
mehr gultig ist. Selbst auf Antrag des Inhabers ist keine solche Umklassifizierung
moglich.

9 Teilweise Verlangerung von Unionsmarken

Artikel 53 Absatz 4 Buchstabe c und Artikel 53 Absatz 8 UMV

Anhang | Teil A Nummer 19 UMV

Es ist mdglich, eine Unionsmarke nur fir einige der Waren und/oder Dienstleistungen
zu verlangern, fur die sie eingetragen ist.

Eine solche teilweise Verlangerung ist kein teilweiser Verzicht im Hinblick auf die
Waren und/oder Dienstleistungen, fur welche die Unionsmarke nicht verlangert wurde.

Eine Unionsmarke kann mehrmals teilweise wahrend der sechsmonatigen Grundfrist
oder der sechsmonatigen Nachfrist verlangert werden. Siehe diesbeziglich
22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465.

Fir jede teilweise Verlangerung ist die entsprechende Gebihr n voller Hoéhe zu
entrichten, und, falls innerhalb der Nachfrist ein Antrag auf teilweise Verlangerung
eingereicht wird, ebenso diei Zuschlagsgebihr fir die verspatete Zahlung der
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Verlangerungsgebihr, namlich 25 % der verspateten Verlangerungsgebihr (jedoch
héchstens 1500 EUR).

Berechnungsbeispiele:
Eine Unionsmarkeneintragung umfasst zehn Klassen.

Erhalt das Amt wahrend der Grundfrist einen elektronischen Antrag auf Verlangerung
(,E-Renewal®) von funf (der zehn) Klassen, bemessen sich die zu zahlenden Geblhren
wie folgt:

Grundgebuhr  fir  elektronische Verlangerung | 850 EUR
(einschlieBlich einer Klasse):

Zweite Klasse: 50 EUR
Ab der dritten Klasse (150 EUR x 3): 450 EUR
Gesamtverlangerungsgebiihr: 1350 EUR

Erhalt das Amt wahrend der Nachfrist einen weiteren Antrag auf Verlangerung von
zwei weiteren Klassen der Eintragung, bemessen sich die zu zahlenden Gebuhren wie
folgt:

Weitere Klassen (150 EUR x 2): 300 EUR

Zuschlag von 25 % der verspateten Gebuhr: 75 EUR

Gesamtbetrag der zu entrichtenden Gebiihren: |375 EUR

Gesamtbetrag der zu entrichtenden Gebiihren: 375 EUR.

Im vorstehend genannten Beispiel wirde das Amt nach Ablauf der Nachfrist dem
Inhaber eine Mitteilung Uber den Rechtsverlust hinsichtlich der verbleibenden drei
Klassen der Giiter oder Dienstleistungen, die nicht verlangert wurden und fir die die
Eintragung als abgelaufen gilt, Gbermitteln.

10 Eintragungen im Register

Artikel 53 Absatz 5, Artikel 111 Absatz 6 und Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe k UMV

Artikel 13 Absatz 4 GGV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe m, Artikel 69 Absatz 5 und Artikel 71 GGDV

Wenn der Antrag auf Verlangerung alle Voraussetzungen erfillt, wird die Verlangerung
im Register eingetragen.
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Das Amt informiert den Inhaber Uber die Verlangerung der Unionsmarke/GGM, Gber
den Vermerk hierzu im Register und Uber das Datum, an dem die Verlangerung in Kraft
tritt. Wird der Verlangerungsantrag von einer anderen Person als dem eingetragenen
Inhaber oder dessen Vertreter gemall der Akte eingereicht, werden diese ebenfalls
Uber die Verlangerung unterrichtet.

Wenn die Verlangerung nur hinsichtlich einiger der in der Eintragung enthaltenen
Waren und Dienstleistungen stattgefunden hat, informiert das Amt den Inhaber Uber
die Waren und Dienstleistungen, fur die die Eintragung verlangert wurde, Uber
den Eintrag der Verlangerung in das Register und Uber das Datum, an dem die
Verlangerung in Kraft tritt (siehe Abschnitt 11 unten). Nach Ablauf der Nachfrist
informiert das Amt den Inhaber Gber den Ablauf der Eintragung fir die verbleibenden
Waren und Dienstleistungen und ihre L6schung aus dem Register.

Wurden nur einige der in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster
verlangert, informiert das Amt den Inhaber der Geschmacksmuster, fur die die
Eintragung verlangert wurde, Uber den Eintrag der Verlangerung in das Register
und Uber das Datum, an dem die Verlangerung in Kraft tritt (sieche Abschnitt 11
unten). Nach Ablauf der Nachfrist informiert das Amt den Inhaber Uber den Ablauf
der Eintragung fur die verbleibenden Geschmacksmuster und ihre Léschung aus dem
Register.

Artikel 53 Absatz 5 und 8 UMV und Artikel 99 UMV

Artikel 13 Absatz 4 GGV

Artikel 22 Absatz 5 und Artikel 40 Absatz 2 GGDV

Stellt das Amt geman Artikel 53 Absatz 8 UMV bzw. Artikel 22 Absatz 5 GGDV fest,
dass die Eintragung abgelaufen ist, 16scht das Amt die Marke/das Geschmacksmuster
aus dem Register und teilt dies dem Inhaber mit. Der Inhaber kann gemaf
Artikel 99 UMV bzw. Artikel 40 Absatz 2 GGDV innerhalb von zwei Monaten eine
diesbezlgliche Entscheidung des Amtes beantragen.
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1 Datum des Inkrafttretens der Verlangerung bzw. des
Ablaufs oder der Umwandlung

11.1 Datum des Inkrafttretens der Verlangerung

Artikel 53 Absatze 6 und 8 UMV

Artikel 67 Absatz 2 DVUM

Artikel 12 und Artikel 13 Absatz 4 GGV

Artikel 22 Absatz 6 GGDV

Die Verlangerung wird am Tag nach Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam.
Beispiel:

® Bei einer Unionsmarkeneintragung mit dem Anmeldetag 01/04/2010 lauft die
Eintragung am 01/04/2020 ab. Deshalb wird die Verlangerung ab dem Tag nach
dem 01/04/2020, also am 02/04/2020, wirksam. Die neue Eintragungsdauer betragt
ab diesem Datum zehn Jahre und endet somit am 01/04/2030.

® Bei einem GGM mit dem Anmeldetag 01/04/2015 lauft die Eintragung am
01/04/2020 ab. Deshalb wird die Verlangerung ab dem Tag nach dem 01/04/2020,
also am 02/04/2020, wirksam. Die neue Eintragungsdauer betragt ab diesem Datum
funf Jahre und endet somit am 01/04/2025.

Es ist unerheblich, ob einer dieser Tage ein Samstag, Sonntag oder ein offizieller
Feiertag ist. Selbst in Fallen, in denen die Verlangerungsgebihr innerhalb der Nachfrist
entrichtet wird, ist die Verlangerung ab dem Tag nach dem Datum wirksam, an dem die
bestehende Eintragung ablauft.

Wenn die Unionsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgelaufen ist und
aus dem Register geldscht wurde, ist die Lé6schung am Tag nach dem Datum wirksam,
an dem die bestehende Eintragung abgelaufen ist. Bei den beiden vorstehenden
Beispielen wirde die Loschung aus dem Register (im Falle der Unionsmarke) am
02/04/2020 bzw. (im Falle des Gemeinschaftsgeschmacksmusters) am 02/04/2020
wirksam werden.

11.2 Umwandlung von abgelaufenen Unionsmarken

Artikel 53 Absatz 3 und Artikel 139 Absatz 5 UMV

Wenn der Inhaber seine abgelaufene Unionsmarke in eine nationale Marke umwandeln
mochte, muss der Antrag innerhalb von drei Monaten ab dem Tag nach dem letzten
Tag der sechsmonatigen Nachfrist eingereicht werden. Die Frist von drei Monaten
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fir den Antrag auf Umwandlung beginnt automatisch und ohne Mitteilung (siehe
Richtlinien Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung).

12 Verlangerung von internationalen Marken, in denen die
EU benannt ist

Artikel 202 Absatz 1 UMV

Das Verfahren zur Verldngerung von internationalen Marken wird vollstédndig
durch das Internationale Biro der WIPO verwaltet. Das Amt bearbeitet weder
diesbezugliche Verlangerungsantrage noch die Zahlung von Verlangerungsgebuhren.
Das Internationale Buro der WIPO ubermittelt die Mitteilungen tber die Verlangerung,
zieht die Verlangerungsgebihren ein und tragt die Verlangerung in das Internationale
Register ein. Das Wirksamkeitsdatum der Verlangerung ist fir alle in der
internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen das gleiche, ungeachtet des
Datums, an dem solche Benennungen in das Internationale Register eingetragen
wurden. Wenn eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, verlangert
wird, wird das Amt durch das Internationale Biiro der WIPO darliber informiert.

Wenn eine internationale Registrierung nicht fur die Benennung der EU verlangert wird,
kann sie in nationale Marken oder in nachtragliche Benennungen der Mitgliedstaaten
gemal dem Madrider Protokoll umgewandelt werden. Die dreimonatige Frist flr den
Antrag auf Umwandlung beginnt gemaR Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls am
Tag nach dem letzten Tag, an dem die Verlangerung noch bei der WIPO vorgenommen
werden kann (siehe Richtlinien Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung).

13 Verlangerung internationaler Eintragungen von
Geschmacksmustern, in denen die EU benannt ist

Artikel 106a GGV

Artikel 22a GGDV

Internationale Eintragungen sind gemaR Artikel 17 der Genfer Akte direkt
beim Internationalen Biro der WIPO zu verlangern. Das Amt bearbeitet
keine Verlangerungsantrdge oder Zahlungen von Verldngerungsgebihren im
Zusammenhang mit internationalen Eintragungen.

Das \Verfahren zur Verlangerung von internationalen Eintragungen von
Geschmacksmustern wird vollstdndig durch das Internationale Biro der
WIPO verwaltet, das die Mitteilungen Uber die Verldngerung Ubermittelt, die
Verlangerungsgebihren einzieht und die Verlangerung in das Internationale Register
eintragt. Werden internationale Eintragungen, in denen die EU benannt ist, verlangert,
so unterrichtet das Internationale Biro auch das Amt.
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1 Allgemeine Grundsatze

Artikel 111 Absatze 1 und 5, Artikel 114, Artikel 117 Absatze 1 und 2 und Anhang |
Teil A Nummer 30 UMV

Artikel 20 und 21 UMDV
Artikel 72, 74 und 75 GGV

Artikel 69 Absatz 1, Artikel 74, 75, 77 und 78 GGDV

Fir das Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersystem gilt der
Grundsatz, dass

® das .Register far Unionsmarken® und das .Register far
Gemeinschaftsgeschmacksmuster® alle Einzelheiten zu den Unionsmarken-
und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen und zu den eingetragenen
Unionsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM)
enthalten und

e die ,Akten” die gesamte Korrespondenz und alle Entscheidungen zu diesen Marken
und Geschmacksmustern enthalten.

Sowohl die Register als auch die Akten des Amtes sind grundsatzlich fir die freie
Akteneinsicht zuganglich. Vor der Veroffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung,
einer Eintragung eines GGM oder wenn die Bekanntmachung eines GGM
aufgeschoben wird, ist jedoch die Akteneinsicht nur in Ausnahmefallen maéglich (siehe
Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 unten).

Samtliche Informationen in den Registern sind in den Datenbanken des Amtes
gespeichert und werden gegebenenfalls in elektronischer Form im Blatt fur
Unionsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster veréffentlicht.

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich speziell mit der Akteneinsicht.
Akteneinsicht kann Folgendes umfassen:

Einsichtnahme in die Register;

Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Auszige aus den Registern;
Einsichtnahme in den Inhalt der Akte/Akten;

Ausklnfte aus den Akten, indem bestimmte Ausklinfte Uber den Akteninhalt erteilt
werden, ohne dass die tatsachlichen Akten zur Verfugung gestellt werden;

e Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien von in den Akten enthaltenen
Unterlagen.

Falls nichts anderes angegeben ist, wird in diesen Richtlinien der Begriff
»Akteneinsicht® fir alle oben genannten Formen der Einsichtnahme in die Akten
gebraucht.

Die Bestimmungen in der GGV und GGDV hinsichtlich der Einsicht in die Akten von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind nahezu identisch mit den entsprechenden
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Bestimmungen der Unionsmarkenverordnungen. Aus diesem Grunde findet Folgendes
auch entsprechende Anwendung fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Wenn sich
das Verfahren unterscheidet, sind die Unterschiede unter einer eigenen Teilrubrik
angegeben.

2 Die Register fur Unionsmarken und
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 111 Abséatze 1 und 5 UMV

Artikel 72 GGV

Artikel 69 GGDV

Die Register werden in elektronischer Form geflihrt und bestehen aus Eintragungen
in den Datenbanksystemen des Amtes. Sie stehen der Offentlichkeit auf der
Website des Amtes ohne Einschrankungen zur Einsicht offen, sofern im Fall von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern nicht Artikel 50 Absatz 2 GGV etwas anderes
bestimmt. Insofern einige in den Registern enthaltene Daten noch nicht online
verfugbar sind, besteht die einzige Mdglichkeit des Zugangs in einem Antrag auf
Erteilung von Auskiinften oder auf Herausgabe beglaubigter oder nicht beglaubigter
Auszlge oder Kopien der Akten aus den Registern, die gebuhrenpflichtig sind.

3 Registereinsicht
3.1 Angaben in den Registern
3.1.1 Das Register fur Unionsmarken

Artikel 111 Absatze 2, 3 und 4 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 und
dessen Anlage | und Anlage Il

Das Register fur Unionsmarken enthalt die in Artikel 111 Absatze 2 und 3 UMV
festgelegten Angaben sowie andere vom Exekutivdirektor des Amtes gemafR
Artikel 111 Absatz 4 UMV festgelegte Eintragungen.
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3.1.2 Das Register fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV
Artikel 69 und 73 GGDV

Beschluss Nr. EX-21-4 des Exekutivdirektors des Amtes vom 30. Marz 2021 dber das
Register der Unionsmarken, das Register der Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die
Datenbank der Verfahren vor dem Amt und die Datenbank der Rechtsprechung in der
durch den Beschluss Nr. EX-23-3 des Exekutivdirektors des Amtes vom 4. April 2023
geadnderten Fassung.

Das Register fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster enthalt die unter Artikel 69 GGDV
festgelegten Angaben sowie andere vom Prasidenten des Amtes festgelegte
Eintragungen.

Gemald Artikel 73 Buchstabe a GGDV wird bei GGM, die Gegenstand der
aufgeschobenen Verdffentlichung nach Artikel 50 Absatz 1 GGV sind, die
Einsichtnahme in das Register durch Personen, die nicht Inhaber sind, auf den
Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den Anmeldetag und
den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den Vermerk, dass die
Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschrankt.

4 Akteneinsicht

4.1 Fur den Zugang zu den Akten berechtigte Personen/
juristische Personen

Die rechtlichen Bestimmungen und der Grad des Zugangs zu den Akten hangen davon
ab, wer die Einsicht beantragt.

Die Verordnungen unterscheiden zwischen den folgenden drei Kategorien:

e der Anmelder/Inhaber der Unionsmarke oder des GGM,;
® Dritte;
® Gerichte oder Behdrden der Mitgliedstaaten.

Akteneinsicht durch Gerichte oder Behérden der Mitgliedstaaten unterliegt dem
Verfahren der Amtshilfe durch das Amt (siehe Punkt 7 weiter unten).

4.2 Unterlagen, aus denen Akten bestehen

Die Akten von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern bestehen aus
der gesamten Korrespondenz zwischen dem Anmelder/Inhaber und dem Amt und allen
Unterlagen (und den zugehérigen Anhangen), die im Verlauf des Prifungsverfahrens
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erstellt werden, sowie aus der gesamten Korrespondenz zu der daraufhin
eingetragenen Unionsmarke oder zu dem daraufhin eingetragenen GGM. Die Akten
enthalten nicht die von nationalen Amtern erstellten Markenrechercheberichte.

Unterlagen zu Widerspriichen oder Léschungs-, Nichtigkeits- und
Beschwerdeverfahren vor dem Amt oder andere Verfahren wie das Verfahren flr
sonstige Eintragungen (Ubertragung, Lizenz usw.) sind ebenfalls Teil der Akten.

Alle eingereichten Originalunterlagen werden Teil der Akte und kénnen somit nicht
an die einreichende Person zurickgegeben werden. Wenn Unterlagen eingereicht
werden, gentigen einfache Fotokopien. Diese missen nicht beglaubigt oder legalisiert
werden.

Wenn die Parteien die vom Amt gemall Beschluss Nr. 2013-3 des Prasidiums
der Beschwerdekammern vom 05/07/2013 zur gutlichen Beilegung von Streitigkeiten
angebotenen Mediationsdienste oder die gemal Beschluss Nr. 2014-2 vom
31/01/2014 des Prasidiums der Beschwerdekammern Uber die gutliche Beilegung
von Streitigkeiten durch die zustiandige Kammer angebotenen Schlichtungsdienste
nutzen, ist samtliche Korrespondenz zu dieser Mediation oder Schlichtung von der
Akteneinsicht ausgeschlossen.

Artikel 115 UMV

Artikel 76 GGDV

Auch fir nicht mehr anhangige Unionsmarkenanmeldungen und fir eingetragene
Unionsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die ihre Wirkung
verloren haben, bleibt Akteneinsicht moglich, solange die Akten so aufbewahrt
werden, als ob es sich um eine anhangige Anmeldung oder eine in Kraft befindliche
Eintragung handelte. Eine Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacks-
musteranmeldung ist nicht mehr anhangig, wenn sie zurlickgewiesen oder
zuriickgenommen ist oder als zuriickgenommen gilt. Eine Unionsmarke oder ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster verliert ihre bzw. seine Wirkung, wenn auf sie bzw.
es verzichtet wird, die Eintragung ablauft, die Unionsmarke widerrufen oder fiir nichtig
erklart wird. Werden die Akten in elektronischem Format gespeichert, werden die
elektronischen Akten (Dateien) oder deren Sicherungskopien unbefristet aufbewahrt.
Werden die Akten oder Teile davon in einer irgendeiner anderen nicht elektronischen
Form aufbewahrt, bewahrt das Amt die Akten mindestens fir die Dauer von finf
Jahren ab dem Ende des Jahres auf, in dem dieser Umstand eintritt.

4.2.1 Akten von Unionsmarkenanmeldungen

Artikel 44 und 114 UMV

Artikel 7 UMDV

Die Akten von Unionsmarken unterliegen der Akteneinsicht, sobald die Anmeldung
vom Amt im Blatt fir Unionsmarken verdéffentlicht worden ist. Der Tag der
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Veroffentlichung ist das Datum der Ausgabe des Blatts fir Unionsmarken und wird
unter dem INID-Code 442 im Register angegeben. Die Verbreitung von Daten
Uber nicht verodffentlichte Unionsmarkenanmeldungen mittels Online-Zugang oder
in sonstiger Weise stellt keine Veroéffentlichung der Anmeldung im Sinne von
Artikel 44 UMV und Artikel 7 UMDV dar.

Vor der Veroffentlichung der Anmeldung unterliegt die Akteneinsicht Beschrankungen;
sie ist nur moglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfilllt ist:

® Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder der Unionsmarke; oder

® der Anmelder der Unionsmarke hat der Einsicht in die Akten der
Unionsmarkenanmeldung zugestimmt (siehe Unterabschnitt 6.12.1 weiter unten);
oder

e derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, weist nach, dass der Anmelder der
Unionsmarke behauptet hat, die Unionsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn
geltend zu machen (siehe Unterabschnitt 6.12.2 weiter unten).

Artikel 41 Absatz 3 UMV und Artikel 115 UMV

Der Anmelder hat stets Zugang zu den Akten seiner eigenen
Unionsmarkenanmeldung. Dies schlie3t Folgendes ein:

® die Unionsmarkenanmeldung, auch wenn das Amt die Zuerkennung
eines Anmeldetages abgelehnt hat oder wenn die Anmeldung nicht die
Mindesterfordernisse fir die Zuerkennung eines Anmeldetages erfiillt; in einem
solchen Fall wird die Anmeldung nicht als Unionsmarkenanmeldung behandelt und
stellt keine Unionsmarkenanmeldung im Rechtssinne dar;

e die Akten, solange sie aufbewahrt werden (siehe Unterabschnitt 4.2 weiter oben),
auch nach Zurlckweisung oder Zuriicknahme der Unionsmarkenanmeldung.

4.2.2 Akten von GGM-Anmeldungen

Artikel 50 und 74 GGV

Artikel 70 und Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Die Akten von GGM-Anmeldungen oder von einem GGM, dessen Bekanntmachung
noch aufgeschoben wurde, einschliellich der GGM, auf die verzichtet wurde, sind nur
zur Einsicht verfligbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erflllt ist:

® Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder

e der Anmelder des GGM hat der Einsicht in die Akten der GGM-Anmeldung
zugestimmt, oder

e derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, hat ein berechtigtes Interesse an der
Einsichtnahme in die GGM-Anmeldung, insbesondere wenn der Anmelder des
GGM erklart hat, dass er nach Eintragung des Geschmacksmusters seine Rechte
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aus dem Geschmacksmuster gegen die um Akteneinsicht nachsuchende Person
geltend machen wird.

Im Fall einer Sammelanmeldung fir GGM gilt diese Einsichtsbeschrankung nur
fir Angaben zu GGM, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder fir
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die entweder aufgrund der Zuriickweisung durch
das Amt oder Zurticknahme durch den Anmelder schlie3lich nicht eingetragen werden.

423 Akten eingetragener Unionsmarken

Die Akten eingetragener Unionsmarken unterliegen der freien Akteneinsicht.

424 Akten eingetragener GGM

Die Akten eingetragener GGM unterliegen der freien Akteneinsicht, nachdem die
Eintragung vom Amt im Blatt fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster veréffentlicht
wurde. Der Tag der Verdffentlichung ist das Datum der Ausgabe, das auf dem
Blatt fir Gemeinschaftsgeschmacksmuster und im Register unter dem INID-Code 45
angegeben ist.

In Bezug auf die Einsicht in die Akten eines eingetragenen GGM, dessen
Bekanntmachung aufgeschoben wurde, siehe Punkt 4.2.2 weiter oben.

425 Akten internationaler Registrierungen, in denen die Europaische
Union benannt ist

Artikel 114 Absatz 8, Artikel 189 und 190 UMV
Artikel 106d GGV

Artikel 71 GGDV

Internationale Registrierungen sind AusschlieRlichkeitsrechte, die vom Internationalen
Bliro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPQO) in Genf gemal dem
Madrider Protokoll (im Fall von Marken) und der Genfer Akte (im Fall von
Geschmacksmustern) verwaltet werden. Die WIPO bearbeitet die Anmeldungen und
Ubersendet sie dann gemal den in der UMV und der GGV festgelegten Bedingungen
zur Prifung an das EUIPO. Diese Registrierungen haben die gleiche Wirkung wie die
direkte Anmeldung fir eine Unionsmarke oder ein GGM.

Die vom Amt aufbewahrten Akten zu den internationalen Markeneintragungen, in
denen die EU benannt ist, kdnnen auf Anfrage ab dem Datum der Veroffentlichung
eingesehen werden, wie in Artikel 114 Absatz 8 und Artikel 190 Absatz 1 UMV
vorgesehen. Es gelten die gleichen Bestimmungen wie flr die Einsicht in
Unionsmarken.

Das Amt stellt Informationen  Uber internationale  Eintragungen  von
Geschmacksmustern, in denen die EU benannt ist, Uber einen elektronischen
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Link zu der vom Internationalen Blro betriebenen Such-Datenbank (http:/
www.wipo.int/designdb/hague/en/) bereit. Die vom Amt geflhrten Akten kdnnen
sich auf Schutzverweigerung flir ein internationales Geschmacksmuster geman
Artikel 106e GGV und die Nichtigerklarung der Wirkung des internationalen
Geschmacksmusters gemalR Artikel 106f GGV beziehen. Sie kdnnen eingesehen
werden, sofern sie nicht den Beschrankungen gemafR Artikel 72 GGDV unterliegen
(siehe Punkt 5 weiter unten) und vorbehaltlich der in den vorstehenden Punkten 4.2.2
und 4.2.4 erlauterten Beschrankungen.

5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht
ausgeschlossen sind

5.1 Ausgeschlossene Unterlagen

Artikel 114 Absatz 4 UMV und Artikel 169 UMV

Artikel 72 GGDV

Bestimmte Unterlagen in den Akten sind von der Akteneinsicht ausgeschlossen, und
zwar

® in den Akten enthaltene Vorgdnge Uber die Frage der AusschlieBung oder
Ablehnung von Bediensteten des Amtes, z. B. wegen Besorgnis der Befangenheit;

e Entwirfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie alle sonstigen inneramtlichen
Schriftstlcke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen;

® Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse
dargelegt hat;

e alle Dokumente beziglich der Aufforderung des Amtes, eine gutliche Einigung zu
finden, auler solchen, die eine unmittelbare Wirkung auf die Marke oder das
Geschmacksmuster haben, wie Beschrankungen, Ubertragungen usw., und dem
Amt erklart worden sind (Fir Mediations- und Schlichtungsverfahren siehe Punkt 4.2
weiter oben).

Die Akten zu Verfahren Uber die Eintragung in die Liste der zugelassenen
Vertreter oder die Geschmacksmusterliste des Amtes, einschliellich aller hierin
enthaltenen Entscheidungen, unterliegen nicht der Akteneinsicht, weil diese Akten
nicht Unionsmarken- oder Geschmacksmusterverfahren als solche betreffen (siehe
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und
berufsmafige Vertretung, Absatz 4.3.5).

Grundsatzlich sind Dokumente personlicher Art wie z. B. Reisepasse oder sonstige
Ausweispapiere, die insbesondere als Nachweise im Zusammenhang mit Antragen
auf Rechtsibergang eingereicht werden, Nachweise zu ,Gesundheitsdaten®, die
insbesondere als Nachweise im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand oder als Nachweise im Zusammenhang mit Verlangerungsantragen
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eingereicht werden, und Bankkontoausziige, die z. B. Anmeldungen und Antragen
als Nachweis der Entrichtung von Gebulhren beigefligt sein kdnnen, da es sich um
personenbezogene Dokumente handelt, gegenuber Dritten vertraulich zu behandeln;
dies hat grundsatzlich auch Vorrang vor den Interessen von Dritten.

5.1.1 Vorgange Uber die Frage der AusschlieRung und Ablehnung

Artikel 114 Absatz 4 UMV

Artikel 72 Buchstabe a GGDV

Diese Ausnahme betrifft Vorgange, in denen der Prifer erklart, dass er von der
Mitwirkung an dem Verfahren ausgeschlossen ist oder in denen er Stellungnahmen
zu einer Ablehnung durch einen Verfahrensbeteiligten wegen des Vorliegens
eines AusschlieBungsgrunds oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgibt. Diese
Ausnahme betrifft hingegen nicht Schreiben, in denen ein Verfahrensbeteiligter
isoliert oder zusammen mit anderen Stellungnahmen eine Beanstandung wegen des
Vorliegens eines Ausschliefungsgrunds oder wegen Vorliegens der Besorgnis der
Befangenheit erhebt; die Ausnahme gilt auch nicht flr die Entscheidung fir die in
solchen Fallen zu treffenden MalRnahmen. Die Entscheidung, die von der zustandigen
Stelle des Amtes ohne die Person, die sich der Mitwirkung enthalt oder die abgelehnt
worden ist, getroffen worden ist, wird Bestandteil der Akten.

51.2 Entwurfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche
Schriftsticke

Artikel 114 Absatz 4 UMV,

Artikel 72 Buchstabe b GGDV

Die Ausnahme betrifft Schriftstlicke, die bei der Vorbereitung von Entscheidungen und
Bescheiden angefertigt worden sind, wie etwa Berichte und interne Vermerke eines
Prifers, die allgemeine Erwagungen oder Vorschlage fir die Verfahrensbehandlung
oder fur eine Entscheidung in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, oder
Vermerke mit besonderen oder allgemeinen Anweisungen flr die Behandlung
bestimmter Falle.

Schriftstlicke, die Mitteilungen, Bescheide oder abschlieRende Entscheidungen des
Amtes in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, fallen nicht unter diese
Ausnahme. Jedes dem Verfahrensbeteiligten zuzustellende Schriftstlick wird entweder
als Originalschriftstiick oder als eine beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene
Kopie dieses Schriftstiicks oder als ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck
zugestellt. In den Akten verbleibt entweder das Original oder eine Kopie der Mitteilung,
des Bescheides oder der Entscheidung.
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Vermerke und Richtlinien des Amtes zu den allgemeinen Verfahren und zur
Behandlung von Fallen, etwa diese Richtlinien, sind nicht Bestandteil der Akten.
Gleiches gilt fur Manahmen und Verfligungen hinsichtlich der Geschaftsverteilung.

51.3 Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes
Interesse dargelegt hat

Artikel 114 Absatz 4 UMV

Artikel 72 Buchstabe ¢ GGDV

Zeitpunkt der Geltendmachung

Die Geheimhaltung eines Schriftsticks oder eines Teils davon kann bei dessen
Einreichung oder spater geltend gemacht werden, sofern kein Antrag auf Akteneinsicht
dieses Schriftstlick betreffend anhangig ist. Wahrend einer Akteneinsicht kann keine
Geheimhaltung geltend gemacht werden.

Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte vor der Stellung des Antrags
auf Akteneinsicht ein besonderes Interesse zum Ausdruck gebracht hat, sind von
der Akteneinsicht ausgenommen, sofern die Einsicht in diese Aktenteile nicht durch
vorrangig berechtigte Interessen der um Einsicht nachsuchenden Partei begrindet
wird.

Geltendmachung der Geheimhaltung und Ausdruck eines besonderen Interesses

Der Beteiligte muss das besondere Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstlicks
geltend gemacht und ausreichend dargelegt haben (siehe 08/11/2018, R 722/2018
5, nume (fig) / Numederm, § 16). Wird ein Antrag auf einem Formular des
Amtes (Papier oder E-Filing) eingereicht, kann das Formular selbst nicht als
vertraulich gekennzeichnet werden. Beigefiigte Anhange kénnen jedoch von der
Akteneinsicht ausgenommen werden. Dies gilt fur alle Verfahren, da das Formular
die Mindestangaben enthalt, die spater in das offentlich zugangliche Register
aufgenommen werden und daher mit einer Geheimhaltungserklarung unvereinbar sind.

Wird ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung eines Schriftstlicks
geltend gemacht, so hat das Amt zu prifen, ob das besondere Interesse
ausreichend dargelegt ist. Die in Betracht kommenden Schriftstiicke miissen solche
sein, die von dem Beteiligten (Anmelder der Unionsmarke/des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters, Widersprechender) stammen.

Geheimhaltung geltend gemacht und besonderes Interesse ausgedriickt

Wird ein besonderes Interesse ausgedrickt und naher ausgefiihrt, muss sich das
besondere Interesse aus dem vertraulichen Charakter des Schriftsticks oder seinem
Status als Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis herleiten. Dies kann z. B. der Fall
sein, wenn der Anmelder erganzende Unterlagen als Nachweis fur einen Antrag auf
Eintragung eines Rechtsibergangs oder einer Lizenz vorgelegt hat.

Kommt das Amt zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen fir die Geheimhaltung
von Schriftsticken nicht vorliegen, weil das ausgedrickte besondere Interesse die
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Aufrechterhaltung der Geheimhaltung des Dokuments nicht rechtfertigt, so teilt es
dies demjenigen, der die Schriftsticke eingereicht hat, vor der Aufhebung der
Geheimhaltung mit und trifft schliellich eine Entscheidung. Als Antwort darauf kann
der Anmelder die Nachweise in einer Form vorlegen, die eine Offenbarung der vom
Anmelder flr geheimhaltungsbedirftig erachteten Teile des Schriftstliicks oder der
Unterlage vermeidet, solange diejenigen Teile des Schriftstlicks, die vorgelegt werden,
die erforderlichen Angaben enthalten. Werden zum Beispiel als Nachweis flr einen
Rechtsiibergang oder eine Lizenz Vertrdge oder andere Unterlagen vorgelegt, so
kdnnen bestimmte Passagen vor ihrer Vorlage beim Amt geschwarzt oder bestimmte
Seiten ausgelassen werden.

Geheimhaltung ohne den Versuch, ein besonderes Interesse auszudriicken, geltend
gemacht

Falls der Beteiligte einen Antrag auf Geheimhaltung mittels eines Ublichen
Lvertraulich“-Stempels auf dem Deckblatt der Eingabe oder durch Anklicken der
Textbox ,Vertraulich® bei Verwendung der elektronischen Kommunikationsplattform
eingereicht hat, die beigefiigten Dokumente jedoch keine Erlauterung oder Angabe
eines besonderen Interesses noch einen Versuch des Beteiligten enthalten, die
Vertraulichkeit der Eingabe zu begriinden, entfernt das Amt diese Angabe.

Dies gilt fur alle Eingaben, bei denen der Beteiligte die Vertraulichkeit automatisch
geltend macht, jedoch keine Begrindung dafir liefert. Der Beteiligte kann jederzeit vor
dem Erhalt eines Antrags auf Akteneinsicht Geheimhaltung geltend machen und ein
besonderes Interesse an der Geheimhaltung des Dokuments hinreichend begriinden.

Wenn das Amt die Beteiligten von Widerspruchs-, Ld&schungs- oder
Nichtigkeitsverfahren auffordert, eine gutliche Einigung in Betracht zu ziehen,
werden alle entsprechenden Schriftstliicke bezlglich dieser Verfahren als
geheimhaltungsbedurftig erachtet und unterliegen grundsatzlich nicht der
Akteneinsicht.

Gleichwohl kann Zugang zu Schriftstlicken, die das Amt als geheimhaltungsbediirftig
anerkannt hat und die daher von der Einsicht ausgeschlossen sind, demjenigen
gewahrt werden, der ein vorrangig berechtigtes Interesse an der Einsicht in das
Schriftstlick nachweist. Das vorrangig berechtigte Interesse muss in der Person des
um Akteneinsicht Nachsuchenden begriindet sein.

Enthalt die Akte solche Schriftsticke, so wird das Amt demjenigen, der die
Akteneinsicht beantragt hat, Uber das Vorhandensein solcher Schriftstiicke, die
Bestandteil der Akte sind, informieren. Der Antragsteller kann sodann entscheiden,
ob er ein vorrangig berechtigtes Interesse geltend machen will. Eine solche Eingabe ist
im Hinblick auf die Besonderheiten des Einzelfalls zu prifen.

Das Amt muss demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt, Gelegenheit zur
Stellungnahme geben.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, wird der Antrag sowie jede etwaige
Stellungnahme dem Inhaber der Unionsmarke zugesandt, dem rechtliches Gehor zu
gewahren ist.
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Artikel 67 UMV

Artikel 56 GGV

Das Amt hat Uber die Frage, ob Zugang zu solchen Schriftsticken gewahrt werden
kann, eine Entscheidung zu treffen. Gegen diese Entscheidung kann der beschwerte
Beteiligte Beschwerde einlegen.

5.2 Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstiicken fir den
Anmelder oder Inhaber

Artikel 114 Absatz 4 UMV

Artikel 72 GGDV

Beantragt der Anmelder oder Inhaber Zugang zu seiner eigenen Akte, so wird der
Zugang zu allen Schriftsticken gewahrt, die Teil der Akte bilden, mit Ausnahme der
in Artikel 114 Absatz 4 UMV und Artikel 72 Buchstaben a und b GGDV genannten
Schriftstiicke.

In mehrseitigen Verfahren, in denen ein betreffender Beteiligte (der Widersprechende
oder der einen Antrag auf Widerruf oder Erklarung der Nichtigkeit Stellende) ein
besonderes Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstiicks gegenuber Dritten
dargelegt hat, wird darlber informiert, dass die Schriftstiicke gegenliiber dem anderen
Verfahrensbeteiligten nicht geheim gehalten werden kdnnen, und aufgefordert, die
Schriftstiicke entweder offenzulegen oder sie aus dem Verfahren zurlickzuziehen.
Wenn die Geheimhaltungsbedurftigkeit bestatigt wird, werden die Schriftstliicke dem
anderen Beteiligten nicht zugesandt und vom Amt in der Entscheidung nicht
berlcksichtigt.

Wenn auf der anderen Seite gewlinscht wird, dass die Schriftstlicke beriicksichtigt
werden, aber Dritten nicht zuganglich gemacht werden sollen, kdnnen die Schriftstiicke
vom Amt an den anderen Verfahrensbeteiligten weitergeleitet werden; gleichzeitig
werden sie aber nicht fir die Akteneinsicht durch Dritte verfligbar gemacht
(fir Widerspruchsverfahren, siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren, Punkt 4.4.4).
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6 Verfahren vor dem Amt betreffend Antrage auf
Akteneinsicht

6.1 Beglaubigte oder unbeglaubigte Ausziige aus den
Registern
6.1.1 Auszuge aus dem Register fur Unionsmarken

Artikel 111 Absatz 7 UMV

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Geblhr beglaubigte oder
unbeglaubigte Ausziige aus dem Register aus. Herunterladbare (beglaubigte) Kopien
hingegen sind kostenfrei (siehe Punkt 6.4 weiter unten).

Antrage auf einen Auszug aus dem Register fir Unionsmarken kénnen eingereicht
werden, indem das Online-Formular, das auf der Website des Amtes unter https://
euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings zu finden ist, oder ein gleichwertiger
Antrag verwendet wird.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der
in Punkt 6.7 weiter unten angegebenen Sprachen ausgefillt wird.

Artikel 63 DVUM

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Formular auf
elektronischem Weg, per Post oder Kurier (siehe Punkt 6.5 weiter unten) eingereicht
werden.

6.1.2 Auszuge aus dem Register fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV

Artikel 69 und 73 GGDV

Gemald Artikel 73 GGDV stellt das Amt auf Antrag gegen Entrichtung einer Geblhr
beglaubigte oder unbeglaubigte Ausziige aus dem Register aus.

Wenn die Eintragung Gegenstand der aufgeschobenen Bekanntmachung nach
Artikel 50 Absatz 1 GGV ist, sind die beglaubigten (oder unbeglaubigten) Auszlige aus
dem Register auf den Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den
Anmeldetag und den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den
Vermerk, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschrankt, aulRer wenn der
Antrag vom Inhaber oder seinem Vertreter gestellt wurde.
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Antrage auf einen Auszug aus dem Register fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster
kdnnen eingereicht werden, indem das Online-Formular, das auf der Website des
Amtes unter https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings zu finden ist, oder
ein gleichwertiger Antrag verwendet wird.https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-
and-filings

Es kann jede Sprachfassung dieses Formulars verwendet werden, sofern es in einer

der in Punkt 6.7 weiter unten angegebenen Sprachen ausgefillt wird.

Artikel 65, 66 und 67 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Formular auf
elektronischem Weg, per Post oder Kurier (sieche Punkt 6.5 weiter unten) eingereicht
werden.

6.2 Beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien aus den Akten

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Geblhr beglaubigte oder
unbeglaubigte Kopien von Unterlagen, aus denen Akten bestehen, aus (siehe
Unterabschnitt 4.2 weiter oben). Herunterladbare (beglaubigte) Kopien hingegen sind
kostenfrei (siehe Unterabschnitt 6.4 weiter unten).

Antrdge auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen kénnen
eingereicht werden, indem das Online-Formular, das auf der Website des Amtes
unter https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings zu finden ist, oder ein
gleichwertiger Antrag verwendet wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer

der in Unterabschnitt 6.7 weiter unten angegebenen Sprachen ausgefullt wird.

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Unionsmarken- und
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Ausziige aus
dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Unionsmarken) kdnnen
als Alternative zu den gebihrenfrei herunterladbaren beglaubigten Kopien ebenfalls
beantragt werden (siehe Unterabschnitt 6.4 weiter unten).

Beglaubigte Kopien der Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde
des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters stehen nur zur Verfligung,
wenn ein  Anmeldetag zuerkannt wurde (zu Anmeldetagserfordernissen
far Unionsmarken siehe die Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 2, Formerfordernisse; zu Anmeldetagserfordernissen far
Gemeinschaftsgeschmacksmustern siehe die Prifungsrichtlinien fir Anmeldungen fir
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster).

Im Fall einer Sammelanmeldung flir Gemeinschaftsgeschmacksmuster stehen
beglaubigte Kopien der Anmeldung nur flr die Geschmacksmuster zur Verfligung,
denen ein Anmeldetag zuerkannt wurde.
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Wenn die Unionsmarkenanmeldung oder die Eintragung des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters noch nicht bekanntgegeben wurde, unterliegt ein
Antrag auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen den weiter
oben unter den Unterabschnitten 4.2.1 bis 4.2.4 dargelegten Beschrankungen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten am Tag der
Anmeldung oder Eintragung widerspiegelt. Die Marke oder das Geschmacksmuster
kann Gegenstand eines Rechtslibergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder
einer anderen Handlung sein, welche den Schutzumfang beeintrachtigen, was nicht
in der beglaubigten Kopie der Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde
der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters widergespiegelt wird.
Aktuelle Informationen sind Uber die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf
einen beglaubigten Auszug aus dem Register verfigbar (siehe Unterabschnitt 6.1
weiter oben).

6.3 Online-Zugang zu den Akten

Die Inhalte der Akten sind im Feld ,Korrespondenz® im Online-Tool des Amtes auf der
Website des EUIPO zuganglich.

Sofern die  Unionsmarkenanmeldung oder die Gemeinschaftsgeschmacks-
mustereintragung (die nicht Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung
ist) veroffentlicht wurde, kdénnen angemeldete Nutzer der Website diese Akten
geblhrenfrei einsehen.

6.4 Herunterladbare beglaubigte Kopien

Beschluss Nr._ EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel und dessen Anlage |.

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,
Artikel 5, sowie Anlage | und Anlage Il.

Artikel 51 Absatz 2 UMV

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Unionsmarken- und
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Ausziige aus
dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Unionsmarken)
kdnnen automatisch generiert und Uber einen direkten Link von der EUIPO-Website
Uber das Online-Tool des Amtes, aus dem E-Filing-Formular der Akteneinsicht
sowie aus den Akten fir die ausgewahlte Unionsmarke oder das ausgewahlte
Gemeinschaftsgeschmacksmuster heruntergeladen werden.
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Die Kopie des Schriftstliicks wird im PDF-Format zur Verfigung gestellt und wird
aus einem Deckblatt in den funf Sprachen des EUIPO, mit einer Einleitung
zum beglaubigten Schriftstlick, gefolgt vom eigentlichen beglaubigten Dokument
bestehen. Das Schriftstick enthalt einen individuellen Identifizierungscode. Jede
Seite des Dokuments sollte Kopf- und Fullzeile mit wichtigen Elementen tragen,
um die Authentizitdt der beglaubigten Kopie zu garantieren: einen individuellen
Identifizierungscode, einen ,Kopie“-Stempel, die Unterschrift des fur die Ausstellung
von beglaubigten Kopien verantwortlichen EUIPO-Bediensteten, das Datum der
beglaubigten Kopie, die Unionsmarkennummer/Geschmacksmusternummer und die
Seitenzahl. Das angegebene Datum ist das Datum, an dem die beglaubigte Kopie
automatisch generiert wurde.

Die automatisch generierten beglaubigten Kopien haben den gleichen Wert wie in
auf Antrag in Papierform zugesandte beglaubigte Kopien und kénnen sowohl in
elektronischer Form als auch gedruckt verwendet werden.

Wenn eine Behdrde eine beglaubigte Kopie erhélt, kann sie das Originaldokument
unter Verwendung des in der beglaubigten Kopie angegebenen individuellen
Identifizierungscode Uberprifen. Ein Link ,Beglaubigte Kopien Uberprifen” ist unter
dem Abschnitt ,Datenbanken” der EUIPO-Website verfigbar. Das Klicken auf den Link
offnet eine Oberflache mit einem Feld, in das der individuelle ldentifizierungscode
eingegeben werden kann, um das Originaldokument im Onlinesystem des EUIPO zu
finden und anzuzeigen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten
am Tag der Anmeldung/Eintragung widerspiegelt. Die Unionsmarke oder das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann Gegenstand eines Rechtsubergangs, eines
Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche
den Schutzumfang beeintrachtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der
Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde der Unionsmarke bzw. des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters widergespiegelt wird. Aktuelle Informationen sind
Uber die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug
aus dem Register oder der Datenbank verfugbar.

6.5 Onlineantrage auf Akteneinsicht

Nutzer kdnnen online Uber ihr Nutzerkonto auf das Antragsformular zugreifen, auf
dem sie aufgefordert werden, sich einzuloggen und den Antrag auf Einsicht in Akten
oder zur Erlangung von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien von speziellen
Dokumenten auszufiillen.
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6.6 Schriftliche Antrage auf Akteneinsicht

Artikel 63 DVUM

Artikel 65 GGDV

Antrage auf Akteneinsicht kdnnen eingereicht werden, indem das Online-Formular,
das auf der Website des Amtes unter https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-
filings zu finden ist, oder ein gleichwertiger Antrag verwendet wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der
in Punkt 6.7 weiter unten angegebenen Sprachen ausgefillt wird.

Artikel 63 DVUM

Artikel 67 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes Originalformular auf
elektronischem Weg (siehe Punkt 6.5 weiter oben), per Post oder Kurier eingereicht
werden.

6.7 Sprachen

Antrage auf Akteneinsicht sind in einer der unten angegebenen Sprachen
einzureichen.

6.7.1 FUr Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
anmeldungen

Artikel 146 Absatze 6 und 9 UMV

Artikel 25 UMDV

Artikel 80, 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag die Einsicht in die Akte einer Unionsmarkenanmeldung
oder einer GGM-Anmeldung, so ist der Antrag entweder in der Sprache, in
der die Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung
eingereicht worden ist (die ,erste* Sprache), oder in der vom Anmelder
der Unionsmarke oder Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in der
Anmeldung angegebenen zweiten Sprache (der ,zweiten“ Sprache) einzureichen;
dies gilt sowohl fur bereits verdffentlichte als auch fur noch nicht verdffentlichte
Unionsmarkenanmeldungen.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen
Sprachen eingereicht wird, muss der Antragsteller von sich aus innerhalb eines Monats
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eine Ubersetzung in einer der oben angegebenen Sprachen einreichen. Wenn diese
Ubersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht wird, gilt der Antrag auf Akteneinsicht
als nicht gestellt.

Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller, der um Akteneinsicht nachsucht, von
den Sprachen der Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
anmeldung keine Kenntnis haben konnte. Dies kann nur der Fall sein, wenn diese
Informationen im Onlineregister nicht verfigbar sind und der Antrag unmittelbar
bearbeitet werden kann. In diesem Fall kann der Antrag auf Akteneinsicht in jeder
der finf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

6.7.2 Far eingetragene Unionsmarken oder eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 146 Absatze 6 und 9 UMV

Artikel 25 UMDV

Artikel 80 Buchstabe b, Artikel 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag auf Akteneinsicht eine eingetragene Unionsmarke oder ein
eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, so muss dieser in einer der finf
Sprachen des Amtes eingereicht werden.

Die Sprache, in der der Antrag auf Akteneinsicht eingereicht wurde, wird
Verfahrenssprache des Akteneinsichtsverfahrens.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen
Sprachen eingereicht wird, muss der Beteiligte, der um Akteneinsicht nachsucht, von
sich aus innerhalb eines Monats eine Ubersetzung in einer der oben angegebenen
Sprachen einreichen; erfolgt dies nicht, wird der Antrag auf Akteneinsicht als nicht
gestellt erachtet.

6.8 Vertretung und Vollmacht

Fur die Einreichung eines Antrags auf Akteneinsicht besteht kein Vertretungszwang.

Falls ein Vertreter benannt wird, gelten die allgemeinen Regeln zur Vertretung und
Vollmacht. Siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmafige

Vertretung.

6.9 Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht

Der in den Punkten 6.5 und 6.6 weiter oben genannte Antrag auf Akteneinsicht muss
Folgendes enthalten:
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die Angabe der Anmeldenummer oder der Eintragungsnummer, flr die um Einsicht
nachgesucht wird,;

den Namen und die Anschrift des Antragstellers;

gegebenenfalls die Angabe des Schriftsticks oder der Information, in das/die
Einsicht beantragt wird (es kdnnen Antrage auf Einsicht der vollstdndigen Akte oder
nur spezieller Schriftsticke gestellt werden). Falls der Antrag die Einsicht eines
speziellen Schriftstlicks betrifft, muss die Art des Schriftstiicks (z. B. ,Anmeldung®,
»Widerspruchsschrift*) genannt werden. Falls die Erteilung von Auskunften aus der
Akte beantragt wird, muss die Art der Auskinfte angegeben werden. Falls der
Antrag auf Akteneinsicht eine Unionsmarkenanmeldung, die noch nicht veroffentlicht
worden ist, die Anmeldung eines GGM, die noch nicht verdffentlicht worden ist, oder
ein GGM betrifft, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung geman
Artikel 50 GGV ist, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung
ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde, und
die Akteneinsicht durch einen Dritten beantragt wird, bedarf es der Angaben und
Nachweise zu der Berechtigung des Dritten auf Akteneinsicht;

falls Kopien beantragt werden, eine Angabe der Anzahl der beantragten Kopien,
ob diese beglaubigt sein sollen oder nicht und, wenn die Schriftstlicke in einem
Drittland vorgelegt werden sollen, das eine Echtheitsbestatigung der Unterschrift
(,Legalisierung") verlangt, eine Angabe der Lander, fir die die Echtheitsbestatigung
erforderlich ist;

die Unterschrift des Antragstellers gemal Artikel 63 Absatz 1 DVUM und
Artikel 65 GGDV.

6.10 Mangel

Entspricht der Antrag auf Akteneinsicht nicht den Erfordernissen hinsichtlich der
Bestandteile von Antragen, wird der Antragsteller aufgefordert, die Mangel zu beheben.
Werden die Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, wird der Antrag auf
Einsicht abgelehnt.

6.11 Gebluhren fur Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten

Alle Gebuhren sind mit dem Eingang des Antrags auf Akteneinsicht fallig (siehe Punkte
6.5 und 6.6 weiter oben).
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6.11.1 Auskunft aus den Akten

Artikel 114 Absatz 9 UMV und Anhang | Teil A Nummer 32 UMV

Artikel 75 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 23 GGGebV

Fir die Erteilung von Auskinften aus den Akten ist eine Gebihr von 10 EUR zu
zahlen.

6.11.2 Akteneinsicht

Artikel 114 Absatz 6 UMV und Anhang | Teil A Nummer 30 UMV

Artikel 74 Absatz 1 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 21 GGGebV

Fir einen Antrag auf Akteneinsicht im Dienstgebaude des Amtes ist eine Gebihr von
30 EUR zu zahlen.

Artikel 114 Absatz 7 und Anhang | Teil A Nummer 31 Buchstabe a UMV

Artikel 74 Absatz 4 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 22 GGGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von unbeglaubigten Kopien aus den Akten
gewahrt, ist fur diese Kopien eine Gebuhr von 10 EUR zuzlglich 1 EUR flr jede uber
10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Artikel 51 Absatz 2 UMV

Artikel 111 Absatz 7, Artikel 114 Absatz 7 und Anhang | Teil A Nummer 29 Buchstabe a
umMv

Artikel 17 Absatz 2, Artikel 69 Absatz 6 und Artikel 74 Absatz 5 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 20 GGGebV

Fir unbeglaubigte Kopien einer Unionsmarkenanmeldung oder einer
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, unbeglaubigte Kopien einer
Eintragungsurkunde, unbeglaubigte Ausziige aus dem Register
oder unbeglaubigte Auszige aus der Unionsmarkenanmeldung oder
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebuhr von
10 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.
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Registrierte Nutzer der Website kdnnen jedoch elektronische unbeglaubigte Kopien
von Unionsmarken- oder GGM-Anmeldungen oder von Eintragungsurkunden kostenlos
Uber die Website erhalten.

Artikel 114 Absatz 7 und Anhang | Teil A Nummer 31 Buchstabe b UMV

Artikel 74 Absatz 4 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 22 GGGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von beglaubigten Kopien aus den Akten
gewahrt, ist fur diese Kopien eine Gebuhr von 30 EUR zuziglich 1 EUR fir jede Uber
10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Artikel 51 Absatz 2 UMV

Artikel 111 Absatz 7, Artikel 114 Absatz 7 und Anhang | Teil A Nummer 29
Buchstabe b UMV

Artikel 17 Absatz 2, Artikel 69 Absatz 6 und Artikel 74 Absatz 5 GGDV

Artikel 2 und Anhang Nummer 20 GGGebV

Fir  beglaubigte  Kopien einer  Unionsmarkenanmeldung oder  einer
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, beglaubigte Kopien einer
Eintragungsurkunde, beglaubigte Auszige aus dem Register
oder beglaubigte  Auszige aus der Unionsmarkenanmeldung oder
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebihr von
30 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Allerdings kdénnen angemeldete Nutzer der Website elektronisch beglaubigte Kopien
von Unionsmarkenanmeldungen oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen
oder Eintragungsurkunden Uber die Website gebuhrenfrei erhalten.

6.11.3 Folgen der Nichtzahlung

Artikel 114 Absatz 6 UMV

Artikel 74 Absatz 1 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht wird solange als nicht eingereicht angesehen,
wie die Gebuhr nicht bezahlt wurde. Die Gebuhren gelten nicht nur fir den
Antrag auf Akteneinsicht durch einen Dritten, sondern auch flir den Antrag
durch den Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke oder des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Das Amt wird den Antrag auf Einsicht nicht
bearbeiten, solange die Gebulhr nicht bezahlt ist.

Das Amt wird jedoch den Antragsteller benachrichtigen, wenn die Gebulhr nicht oder
nicht vollstandig gezahlt wurde:
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e falls das Amt fir eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie einer
Unionsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung,
einer Eintragungsurkunde oder einen Auszug aus dem Register oder aus der
Datenbank keine Zahlung erhalt;

e falls das Amt fir die Einsicht in Akten, die mittels der Ausstellung von beglaubigten
oder unbeglaubigten Kopien der Unterlagen erhalten wurde, keine Zahlung erhalten
hat;

e falls das Amt fur die Auskunfte aus der Akte keine Zahlung erhalten hat.

Das Amt wird ein Schreiben erstellen, in dem der Betrag der zu zahlenden Gebuhren
angegeben ist. Falls der genaue Betrag der Geblihr dem Antragsteller, der um
Einsicht nachsucht, nicht bekannt ist, weil dieser von der Seitenanzahl abhangt, wird
das Amt diese Information entweder in das Standardschreiben aufnehmen oder den
Antragsteller GUber andere geeignete Mittel dariber informieren.

6.11.4 Erstattung von Gebuhren

Falls ein Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt wird, wird die entsprechende Geblhr
nicht erstattet. Falls das Amt jedoch nach Zahlung der Gebuhr feststellt, dass nicht
alle beantragten beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien ausgestellt werden kdnnen
(z. B. wenn der Antrag vertrauliche Unterlagen betrifft und der Anmelder kein vorrangig
berechtigtes Interesse nachgewiesen hat), werden flr den letztendlich falligen Betrag
zu viel gezahlte Geblhren erstattet.

6.12 Erfordernisse bezuglich der Berechtigung zur
Akteneinsicht bezuglich einer unveroffentlichten
Unionsmarkenanmeldung oder eines aufgeschobenen
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, wenn
der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird

Artikel 114 Absatze 1 und 2 UMV

Artikel 74 GGV

Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Beantragt ein Dritter (d. h. jemand anderes als der Anmelder der Unionsmarke oder
des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder sein Vertreter) die Einsicht
in die Akten einer Unionsmarkenanmeldung, die noch nicht veréffentlicht worden
ist, oder in die Akten eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das
Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung gemalR Artikel 50 GGV ist, oder
das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei
Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde (siehe Unterabschnitte 4.2.1 und 4.2.2
weiter oben), so sind verschiedene Fallgestaltungen denkbar.
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Wird der Antrag durch einen Dritten basierend auf einem der in Artikel 114 Absatze 1
und 2 UMV (siehe Unterabschnitt 4.2.1 weiter oben) oder in Artikel 74 Absatz 2 GGV
oder in Artikel 74 Absatz 2 GGDV (siehe Unterabschnitt 4.2.2 weiter oben) genannten
Grinde geltend gemacht, so muss der Antrag die Angabe und den Nachweis
enthalten, dass der Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Akteneinsicht zugestimmt oder
erklart hat, dass er nach der Eintragung gegen den um Akteneinsicht nachsuchenden
Antragsteller seine Rechte aus dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster
geltend machen wird.

6.12.1 Zustimmung

Die Zustimmung des Anmelders der Unionsmarke oder des Anmelders oder
Inhabers des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss in Form einer
schriftlichen Erklarung vorgelegt werden, in der er sein Einverstandnis mit der
Einsicht in die betreffende(n) Akte(n) erklart. Die Zustimmung kann auf die Einsicht
in bestimmte Teile der Akten, etwa der Anmeldung, beschrankt werden. In diesem
Fall darf der Antrag auf Akteneinsicht nicht Uber das Ausmaf der Zustimmung
hinausgehen.

Reicht der Antragsteller keine schriftliche Erklarung mit der Zustimmung des
Anmelders der Unionsmarke oder des Anmelders oder Inhabers des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Akteneinsicht ein, so ergeht an den
Antragsteller ein Bescheid, mit dem ihm eine Frist zur Behebung des Mangels von
zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung des Bescheids gesetzt wird.

Liegt nach Ablauf der Frist die Zustimmung nicht vor, so wird das Amt den Antrag auf
Akteneinsicht ablehnen. Der Antragsteller wird Uber die Entscheidung der Ablehnung
des Antrags auf Akteneinsicht informiert.

Die Entscheidung kann vom Antragsteller mit einer Beschwerde angegriffen werden
(Artikel 67 und 68 UMV sowie Artikel 56 GGV).

6.12.2 Erklarung, dass Rechte aus der Unionsmarke oder dem
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend gemacht
werden

Artikel 114 Absatz 2 UMV

Artikel 74 Absatz 2 GGV

Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Stutzt sich der Antrag auf die Behauptung, dass der Inhaber der Unionsmarke
oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Rechte aus der
Marke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der
Eintragung geltend machen werde, so muss der Antragsteller diese Behauptung
beweisen. Der hierflir einzureichende Nachweis ist in Form von Dokumenten,

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil E Register Seite 1860

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e4566-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e4566-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e3144-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e3151-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e4566-1-1

Abschnitt 5 Akteneinsicht

wie zum Beispiel schriftliche Erkldrungen des Anmelders der Unionsmarke oder
des Anmelders des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des
Inhabers der Anmeldung der Unionsmarke, der Anmeldung des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des eingetragenen und aufgeschobenen
GGM, die/das betroffen ist, geschéftliche Korrespondenz usw. beizubringen. Die
Einlegung eines Widerspruchs aus einer Unionsmarkenanmeldung gegen eine
nationale Marke stellt eine Erklarung dar, dass die Unionsmarke geltend gemacht
werden wird. BloRe Behauptungen seitens des Antragstellers stellen keinen
ausreichenden Nachweis dar.

Das Amt wird zunachst priifen, ob der Nachweis ausreichend ist.

Ist dies der Fall, so wird das Amt den Antrag auf Akteneinsicht und die ihm
beigefiigten Unterlagen dem Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder
oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zusenden und
ihn auffordern, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Erklart der
Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters seine Zustimmung zur Akteneinsicht, so wird die
Einsicht gewahrt. Falls der Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder
Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Stellung nimmt und
der Akteneinsicht widerspricht, wird das Amt diese Stellungnahme dem Antragsteller
Ubermitteln. Samtliche weiteren Stellungnahmen des Antragstellers werden dem
Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugesendet und umgekehrt. Das Amt wird alle
von den Beteiligten innerhalb der Frist gemachten Eingaben berlcksichtigen
und entsprechend entscheiden. Die Entscheidung des Amtes wird sowohl dem
Antragsteller als auch dem Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder oder
Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mitgeteilt. Diese kann
von dem beschwerten Verfahrensbeteiligten mit einer Beschwerde angegriffen werden
(Artikel 67 und Artikel 68 UMV sowie Artikel 56 GGV).

6.13 Gewahrung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme

Wird Einsicht gewahrt, so Ubermittelt das Amt, die beantragten Kopien aus den Akten
oder erteilt, je nach Gegebenheit, die beantragte Auskunft an den Antragsteller, oder
es fordert ihn auf, im Dienstgebdude des Amtes Einsicht in die Akten zu nehmen. Das
Amt wird die beantragten Dokumente keinem Dritten zukommen lassen.
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6.13.1 Auskunft aus den Akten

Artikel 114 Absatz 9 UMV

Artikel 75 GGDV

Das Amt kann auf Antrag Auskinfte aus den Akten von Anmeldungen
oder Eintragungen von Unionsmarken oder eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmustern erteilen.

Auskinfte aus den Akten ohne vorherigen entsprechenden Antrag werden etwa in den
folgenden Fallgestaltungen erteilt: Der Beteiligte méchte erfahren, ob eine bestimmte
Unionsmarkenanmeldung von einem bestimmten Anmelder eingereicht worden ist, er
mochte das Datum dieser Anmeldung in Erfahrung bringen oder er mochte erfahren,
ob das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wahrend des Zeitraums zwischen
der Einreichung der Anmeldung und ihrer Veréffentlichung geandert worden ist.

Mit einer solchen Auskunft hat der Beteiligte dann die Entscheidungsgrundlage, ob er
Kopien der betreffenden Schriftstlicke beantragen will oder Einsicht in die Akte nehmen
mdchte.

Falls der Beteiligte beispielsweise in Erfahrung bringen moéchte, welche Argumente
ein Widersprechender in einem Widerspruchsverfahren vorgebracht hat, welche
Unterlagen Uber den Zeitrang eingereicht worden sind oder welches der genaue
Wortlaut des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der urspringlich
eingereichten Fassung ist, so werden solche Ausklnfte nicht gegeben. Stattdessen
wird das Amt dem Beteiligten nahelegen, einen Antrag auf Einsicht in die Akte
einzureichen.

In solchen Fallen wirden der Umfang und die Komplexitdt der zu erteilenden
Auskulnfte das vernlinftige Mall Gberschreiten und GUbermaRigen Verwaltungsaufwand
verursachen.

6.13.2 Kopien aus den Akten

Wird Akteneinsicht in Form der Bereitstellung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien
aus den Akten gewahrt, so werden dem Beteiligten die beantragten Schriftstlicke
zugesandt.

Wird die Akteneinsicht in den Geschaftsraumen des Amtes gewahrt, wird dem
Antragsteller ein Termin fir die Akteneinsicht gegeben.

6.13.3 Spezifisches Interesse bezlglich des Antragstellers auf Akteneinsicht
Falls eine Partei ein spezifisches Interesse zeigt, in Erfahrung zu bringen, ob und
von wem Einsicht in eine ihr zugehdrige Akte genommen wurde, sollte es einen

Kompromiss geben zwischen dem allgemeinen Interesse der Offentlichkeit, Einsicht in
Verfahrensakten vor dem Amt mit einem Minimum an Formalitaten nehmen zu kénnen,
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und dem spezifischen Interesse der Parteien zu erfahren, wer in auf3ergewdhnlichen,
hinreichend begriindeten Umstanden Einsicht in die Akte genommen hat.

Unter Berlcksichtigung, dass Antrage auf Online-Einsichtnahme verfahrensgemaf’
nicht der Partei mitgeteilt werden, in deren Akte Einsicht genommen wird, muss
diese Partei einen begriindeten und fundierten Antrag stellen, der aufzeigt, dass
es berechtigte Grinde daflir gibt, dartber informiert zu werden, ob und von wem
Einsicht in der ihr zugehdrigen Akte genommen wurde. Das Amt wird nicht automatisch
einem solchen Antrag stattgeben. Es wird stattdessen diese Griinde von Fall zu
Fall gegenliber den von der Einsicht nehmenden Person vorgelegten Erklarungen
innerhalb eines vom Amt dafiir festgesetzten Zeitraums abwagen, bevor einem solchen
Antrag stattgegeben wird.

7 Verfahren zur Gewahrung von Zugang zu den Akten an
Gerichte oder Behorden der Mitgliedstaaten

Artikel 117 Absatz 1 UMV

Artikel 75 GGV
Artikel 20 und 21 UMDV

Artikel 77 und 78 GGDV

Das Amt unterstitzt auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag die Gerichte und
Behorden der Mitgliedstaaten durch Erteilung von Auskinften und Gewahrung von
Akteneinsicht.

Das Amt dbermittelt aulRerdem auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag
sachdienliche Angaben Uber Anmeldungen von Unionsmarken oder eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmustern und Uber Verfahren, die diese Anmeldungen
und die darauf eingetragenen Marken oder Geschmacksmuster betreffen, an die
Zentralbehdrden fur den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten.

71 Gebuhrenfreiheit

Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 21 Absatze 1 und 3 UMDV

Artikel 77 Absatz 3 und Artikel 78 Absatze 1 und 2 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskunften aus den Akten an Gerichte oder
Behorden der Mitgliedstaaten sind nicht gebuhrenpflichtig.
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Artikel 21 Absatz 3 UMDV

Artikel 78 Absatz 2 GGDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats konnen Dritten Einsicht in die
Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt Ubermittelt wurden, gewahren. Das
Amt wird fur diese Einsicht keinerlei Gebihren erheben.

7.2 Keine Beschrankung auf unveroffentlichte Anmeldungen

Artikel 114 Absatz 4 und Artikel 117 Absatz 1 UMV

Artikel 20 Absatz 1 UMDV

Artikel 75 GGV

Artikel 72 und Artikel 77 Absatz 1 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskinften aus den Akten an Gerichte
oder Behorden der Mitgliedstaaten unterliegen nicht den Beschrankungen des
Artikels 114 UMV und des Artikels 74 GGV. Somit kann diesen Institutionen auch
Zugang zu den Akten noch nicht veréffentlichter Unionsmarkenanmeldungen (siehe
Punkt 4.2.1 weiter oben) und eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die
Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung sind (siehe Punkt 4.2.2 weiter
oben), sowie zu Aktenteilen, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes
Interesse dargelegt hat, gewahrt werden. Dagegen werden diesen Institutionen
Vorgange Uber die Frage der Ausschliellung oder Ablehnung sowie die in Artikel 114
Absatz 4 UMV und Artikel 72 Buchstabe b GGDV benannten Unterlagen nicht
zuganglich gemacht.

Artikel 114 Absatz 4 UMV

Artikel 21 Absatz 3 UMDV

Artikel 74 GGV

Artikel 72 und 78 Absatz 2 GGDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats kénnen Dritten Einsicht in die
Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt Ubermittelt wurden, gewahren. Eine
solche anschliefiende Einsichtnahme unterliegt den Beschrankungen des Artikels 114
Absatz 4 UMV oder des Artikels 74 GGV, so als ob die Akteneinsicht von einem Dritten
beantragt worden ware.
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Artikel 21 Absatz 2 UMDV

Artikel 78 Absatz 4 GGDV

Das Amt weist die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten bei
der Ubermittiung der Akten oder Kopien der Akten auf die Beschrdnkungen
hin, denen die Gewahrung der Einsicht in die Akten einer angemeldeten
oder eingetragenen Unionsmarke gemaly Artikel 114 UMV einerseits und eines
angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmusters gemaly Artikel 74 GGV und Artikel 72 GGDV andererseits
unterliegt.

7.3 Form der Einsichtnahme

Artikel 21 Absatz 1 UMDV

Artikel 78 Absatz 1 GGDV

Die Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke bzw.
eines angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch
Gerichte oder Behdrden der Mitgliedstaaten kann in Kopien der Originalschriftstlicke
gewahrt werden. Da die Akten keine ,Originale” der Schriftstiicke enthalten, wird das
Amt Ausdrucke aus dem elektronischen System zur Verfigung stellen.
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1 Einleitung

Widerklagen dienen, wie in Artikel 128 UMV oder Artikel 84 GGV vorgesehen,
der Abwehr von Ansprichen gegen den Beklagten, der einer Verletzung von
Rechten aus einer Unionsmarke oder aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmusters
beschuldigt wird. Im Rahmen einer derartigen Widerklage ersucht der Beklagte
das Unionsmarkengericht oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht darum,
den Verfall oder die Nichtigkeit der Unionsmarke oder die Nichtigkeit des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu erklaren, die er angeblich verletzt hat.

Zweck der Eintragung der Einreichung und des rechtskraftigen Urteils der
Widerklage im Register des Amtes ist im allgemeinen Interesse, alle wesentlichen
Informationen UGber Widerklagen im Zusammenhang mit Unionsmarken und
Gemeinschaftsgeschmacksmustern, insbesondere die diesbeziglichen rechtskraftigen
Urteile, der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Auf diese Weise kann das Amt diese
Urteile umsetzen, insbesondere diejenigen, in denen der ganzliche oder teilweise
Verfall oder die Nichtigkeit einer Unionsmarke oder die vollige Nichtigkeit eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters erklart wird.

Durch die Eintragung dieser Widerklagen und der diesbezlglichen rechtskraftigen
Urteile in das Register ist das Amt bestrebt, die Grundsatze der Wahrheit, des
offentlichen Glaubens und der Rechtssicherheit eines offentlichen Registers zu
wahren.

2 Antrag auf Eintragung der Einreichung einer
Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder
einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe n und Artikel 128 Absatz 4 UMV

Artikel 86 Absatz 2 GGV
Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe p GGDV

Mitteilungen Nr. 9/05 und Nr. 10/05 des Prasidenten des Amtes vom 28/11/2005

GemalR Artikel 128 Absatz 4 UMV und Artikel 86 Absatz 2 GGV muss das
Unionsmarkengericht oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht, bei dem
Widerklage auf Erklarung des Verfalls einer Unionsmarke oder der Nichtigkeit einer
Unionsmarke oder eines Geschmacksmusters erhoben worden ist, dem Amt den Tag
der Erhebung der Widerklage mitteilen.

In den Verordnungen ist festgelegt, dass das Unionsmarkengericht, bei dem eine
Widerklage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke
eingereicht wurde, die Prifung der Widerklage nicht vornehmen darf, bevor entweder
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die beteiligte Partei oder das Gericht dem Amt das Datum der Einreichung der
Widerklage mitgeteilt hat.

Die Mitteilungen Nr. 9/05 und Nr. 10/05 des Prasidenten des Amtes
vom 28/11/2005 betreffen die Benennung der Unionsmarkengerichte und
der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte in  den Mitgliedstaaten geman
Artikel 123 UMV.

Das Amt gestattet es auBerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die
Eintragung einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern diese noch nicht vom
Unionsmarkengericht oder Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller sollte:

e das Datum angeben, an dem die Widerklage eingereicht wurde;

® die Nummer der betreffenden Unionsmarke oder des Dbetreffenden
Gemeinschaftsgeschmacksmusters angeben;

® angeben, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklarung
bezieht;

e cinen Nachweis vorlegen, dass die Widerklage vor dem Unionsmarkengericht oder
dem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht erhoben wurde, welches befugt ist,
Uber die Widerklage zu entscheiden, sofern moglich mit Angabe der Nummer der
Rechtssache oder des Geschéftszeichens beim Gericht.

Wird das vorstehend Genannte nicht vorgelegt oder besteht bezlglich der vom
Antragsteller eingereichten Informationen Klarungsbedarf, versendet das Amt ein
Méngelschreiben. Werden die Mangel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf
Eintragung der Widerklage ab. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung
Beschwerde einlegen.

Das Amt teilt dem Inhaber der Unionsmarke oder des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters und dem Unionsmarkengericht oder
Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht mit, dass die Widerklage in das
Register eingetragen wurde. Wurde der Antrag von der anderen Partei des
Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.

Falls vor der Einreichung der Widerklage beim Amt bereits ein Antrag auf Erklarung
des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke gestellt wurde, informiert das Amt
die Gerichte, vor denen eine Widerklage in Bezug auf die gleiche Marke anhangig
ist. Die Gerichte werden die Verfahren im Einklang mit Artikel 132 Absatz 1 UMV
aussetzen, bis die Entscheidung Uber den Antrag endgiiltig ist oder der Antrag
zurlckgezogen wird.
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3 Antrag auf Eintragung eines Urteils einer Widerklage
vor einem Unionsmarkengericht oder einem
Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe o und Artikel 128 Absatz 6 UMV

Artikel 86 Absatz 4 GGV

Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe q GGDV

Ergeht beziiglich einer Widerklage auf Verfall einer Unionsmarke oder auf Erklarung
der Nichtigkeit einer Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
ein rechtskraftiges Urteil  seitens  eines Unionsmarkengerichts  oder
Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts, muss eine Kopie des Urteils dem Amt
Ubermittelt werden.

Das Amt gestattet es aullerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die
Eintragung eines Urteils einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern dieses
noch nicht vom Unionsmarkengericht oder Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht
mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller sollte:

® cine Kopie des Urteils sowie eine Bestatigung der Rechtskraftigkeit des Urteils
von dem Unionsmarkengericht oder Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht
einreichen;

e das Datum angeben, an dem das Urteil erlassen wurde;

® die Nummer der betreffenden Unionsmarke oder des Dbetreffenden
Gemeinschaftsgeschmacksmusters angeben;

® angeben, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklarung
bezieht;

® im Falle einer teilweisen Léschung oder Nichtigkeit das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen angeben, die gegebenenfalls vom Urteil betroffen sind.

Um die Widerklage in das Register eintragen zu kdnnen, bendtigt die Bestatigung,
dass das Urteil rechtskraftig ist (passée en force de chose jugée/rechtskraftig/
adquirido fuerza de cosa juzgada, usw.). Besteht beim Amt Klarungsbedarf, kann es
darum schriftlich ersuchen.

Das Amt muss das Urteil im Register auffiihren und die notwendigen MalRnahmen
ergreifen, um den operativen Teil zu erflllen.

Wird durch das rechtskraftige Urteil eine Unionsmarke teilweise geldscht, andert das
Amt das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage des Urteils
des Unionsmarkengerichts und Ubermittelt bei Bedarf das geanderte Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen zur Ubersetzung.

Das Amt teilt dem Inhaber der Unionsmarke oder des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters und dem Unionsmarkengericht oder
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Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht mit, dass das Urteil in das Register
eingetragen wurde. Wurde der Antrag von der anderen Partei des
Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.
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