Das Recht der Unionsmarke

Erwerb, Benutzung und Durchsetzung der Unionsmarke unter dem reformierten EU-Markenrecht

Bearbeitet von
Von Dr. André Pohimann, LL.M. (UEA), Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO

2., vollstandig aktualisierte und stark erweiterte Auflage 2018. Buch. XXIX, 502 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 72664 4
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm
Gewicht: 869 g

Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Markenrecht

Zu Leseprobe und Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhaltlich bei
3

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist speziaisiert auf Fachbiicher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.

Im Sortiment finden Sie alle Medien (Blicher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Erganzt wird das Programm

durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Biichern zu Sonderpreisen. Der Shop fihrt mehr
als 8 Millionen Produkte.


http://www.beck-shop.de/pohlmann-recht-unionsmarke/productview.aspx?product=24252012&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_rg&utm_campaign=pdf_24252012&campaign=pdf/24252012
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=27884
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/Pohlmann-Das-Recht-Unionsmarke-9783406726644_1709201806150909_lp.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Pohlmann-Das-Recht-Unionsmarke-9783406726644_1709201806150822_ihv.pdf

Sachverzeichnis

Halbfette Zahlen verweisen auf Paragrafen, magere Zahlen auf die jeweiligen Randnummern.

Abgrenzungsvereinbarungen

— Beendigungvon Abgrenzungsvereinbarungen
19, 67

— Kartellrechtliche Grenzen 19, 70

— Muster Abgrenzungsvereinbarung 19, 86

— Muster Vorrechtserklirung 19, 85

— Nebenbestimmungen 19, 37

— Primire Klauseln 19, 20

Abkommen von Nizza 4, 25

Absolute Nichtigkeitsgriinde 17, 32

— Absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7
UMV 17, 34

— Bosgliubige Markenanmeldung 17, 39

Absolute Schutzhindernisse 9, 2

— Allgemeine Grundsitze der Priiffung 9, 3

— Erlangte Unterscheidungskraft 9, 290

— Fehlende Unterscheidungskraft 9, 24

— Garantiert traditionelle Spezialititen 9, 258

— Kollision mit geografisch geschiitzten Anga-
ben 9,218

— Marken, die mit dem Erscheinungsbild der
Waren verschmelzen 9, 47

— Rein anpreisende Zeichen 9, 30

— Rein beschreibende Marken 9, 71

— Staatliche Hoheitszeichen nach/ Art. 6ter PVU
9,199

— Tauschende Angaben 9, 188

— Traditionelle Bezeichnungen flir Weine
9, 246

— Ublich gewordene Bezeichnungen 9, 141

— VerstoB3 gegen &ffentliche Ordnung oder gute
Sitten 9, 171

Abweichende Benutzung von der
eingetragenen Form 11, 35

— Anderungen des Designs 11, 48

Bildliche Ausgestaltung einer eingetragenen

Wortmarke 11, 46

— Hinzufligung von Elementen 11, 52

— Weglassen von Elementen 11, 61

Abzeichen und Embleme 9,214

Agentenmarke 10, 199; 12, 41

— Antrag auf Ubertragung 10, 201

— rechtfertigender Grund 10, 215

— Substanziierung im Widerspruchsverfahren
16, 102

— Voraussetzungen 10, 203

Akteneinsicht 14, 284

Aladin 11, 28

Allgemein bekannte Tatsachen
— oftenkundige Tatsachen

Allgemeine praktische Erfahrung 9, 49, 55,
58, 75; 14, 31, 193, 198

Allgemeines Publikum und Fachverkehr
10, 17

Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1
UMYV) 14,29

— bei absoluten Schutzhindernissen 14, 197

— bei relativen Schutzhindernissen 14, 32, 200

— Bemerkungen Dritter 15, 125, 134

— im Nichtigkeitsverfahren 14, 201; 17, 164

Amtssprachen der EU 10, 102; 14, 149, 159;
15, 129

Anderungen der Marke nach Anmeldung
15, 108

Anderungen nach Eintragung der Unions-
marke 15, 140

Angemessene Entschiadigung (Art. 11
Abs. 2 UMV) 12, 45

Anmeldegebiihren 14, 251;15, 14, 35

— zusitzliche Klassengebtihren 15, 44

Anmeldetagsvoraussetzungen 15, 12

Annexanspriiche im Verletzungsfall 12, 50

Anschlussbeschwerde 18, 51

Anspriiche aus Lizenzvertrag 13, 41

Anspriiche des Lizenznehmers gegen
Dritte 13, 36

Anstindige Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel 12, 61

Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit

— Absolute Nichtigkeitsgriinde 17, 34, 113

— Antrag auf Erklirung des Verfalls 17, 109

— Ausdriickliche Zustimmung des Antragstellers
zur Eintragung 17, 99

— Begriindung des Loschungsantrags 17, 107

— Benutzungsnachweisim Nichtigkeitsverfahren
17, 154

— Berechtigung zur Einlegung des Antrags
17, 66

— Einwand der Verwirkung 17, 139

— Feststellungsantrige nach Erléschen oder
Verzicht 17, 90

— Form und Frist 17, 72

— Freiwillige Angaben 17, 80

— Gebiihren 17,83

— Kumulierungsgebot 17, 103

493



Sachverzeichnis

Mehrere Antragsgriinde oder iltere Rechte
17, 86

Online-Quellen zur Substanziierung ilterer
Rechte 17, 120

Priifungsumfang 17, 163

Relative Nichtigkeitsgriinde 17, 59, 117
Res iudicata 17, 91

Schranken der Riickwirkung 17, 172
Sprachenregelung 17, 81
Stellungnahme des Markeninhabers
Ubersetzungen 17, 124

Verfahren 17, 107

Weitere Stellungnahmen der Parteien
17, 152

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit
17, 167

Zeitpunkt der Antragstellung 17, 84
Zulidssigkeit und Substantiierung des Antrags
17, 66

Zwingende, nachholbare Angaben 17, 76
Zwingende, nicht nachholbare Angaben

17, 74

17, 127

Anwendbares Recht 12, 61, 108
Aufeinander folgende Verletzungsklagen

12, 137

Auslegung des Unionsrechts 4, 8
Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder

Wertschatzung 10, 307

AuBeramtliche Einigung 19,3

Verhandlungsablauf 19, 15

Aussetzung des Verfahrens (Art. 71 DelV)

14, 213

Autonomie 2, 15

Backaldrin 17,27
Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft

10, 296

Beeintrachtigung der Wertschitzung

10, 303

Befangenheit (Art. 169 UMV) 14, 35
Beglaubigte Kopien von Eintragungs-

urkunden 14, 291

Begriindungspflicht 14, 9; 21, 146
Beispiele verbotener Benutzungs-

handlungen 12, 26

Bekannte Marken — Erweiteter Schutz

bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 UMYV)

Bemerkungen Dritter 15, 124

Form 15, 129

im Widerspruchsverfahren 15, 130
Sprachen 15, 129

Zeitpunkt 15, 128

Benutzungsnachweis — Benutzungszwang
Benutzungszwang 11, 1

Abweichende Benutzung 11, 35

494

— Antrag auf Nachweis im Widerspruchs-
verfahren 16, 144

— Antrag auf Zulassung eines Medikaments
11, 86

— Begriff der ernsthaften Benutzung 11, 5

— Benutzung als Marke 11, 10

— Benutzung fiir Teil der eingetragenen Waren
oder Dienstleistungen 11, 28

— Benutzung im geschiftlichen Verkehr 11, 20

— Benutzungsnachweisim Nichtigkeitsverfahren
17, 154

— Benutzungsnachweis im Widerspruchs-
verfahren 16, 146

— Berechtigte Griinde fiir Nichtbenutzung
11, 83

— Dauer und Umfang der Benutzung 11, 73

— De-minimis-Regel 11, 74

— deutsch-schweizer Ubereinkommen von 1892
11, 70

— Gebiet der Benutzung 11, 65

— Geeignete Beweismittel 16, 163

— Geeignete Beweismittel im Widerspruchs-
verfahren 16, 163

— Gewihrleistungsmarke 11, 19

— klinische Studien 11, 85

— Kollektivmarke 11, 18

— mangelhafte Ware als Grund fiir Nicht-
benutzung 11, 87

— territoriale Benutzung einer Unionsmarke
11, 66

~ Ubersetzungen der Benutzungsnachweise
16, 173

— Umwandlung der Widerspruchsmarke
17, 205

— Vorbereitungshandlungen 11, 77

— Zustimmung des Markeninhabers 11, 25

Berichtigung

— unrichtiger Entscheidungen oder
Eintragungen 14, 292

— von Fehlern im Register oder in
Veroffentlichungen 14, 309

— von Fehlern und offensichtlichen Versehen
in Entscheidungen 14, 303

Beschleunigtes Anmeldeverfahren 7, 28;
8,6,13;15,3,10

Beschreibender Charakter einer Marke
— Rein beschreibende Marken

Beschwerde 18,1

— Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1

UMV) 18,70

Aufgaben der Geschiftsstelle 18, 50

— Behandlung der Beschwerde nach Zurtick-

verweisung durch das EuG 18, 110

Beschwerdeberechtigung 18, 10

— Beschwerdefihige Entscheidungen 18, 24

Beschwerdegebtihr 18, 22



Sachverzeichnis

— Beschwerdeschrift und Beschwerde-
begriindung 18, 29

— Einseitige Verfahren 18, 65

— Form und Frist 18, 18

— Mediation 18, 6; 20, 1

— Mehrseitige Verfahren 18, 70

— Prifungsumfang 18, 60

— Reformatio in peius 18, 92

— Ubertragung an ein einziges Mitglied
18, 108

— Ubertragung an GroBe Kammer 18, 101

— Verfahren 18, 44

— Wiedererdftnung des erstinstanzlichen
Verfahrens 18, 99

— Zulassigkeit 18, 10

— Zulassigkeitsmingel 18, 37

Bewegungsmarken 15, 29

Beweisaufnahme (EUIPO) 14, 190

Beweismittel (EUIPO) 14, 204

Bezeichnungen fiir Pflanzensorten (Art. 7
Abs. 1 Buchst. m UMV) 9, 266

Bindung an die Vorschriften des Unions-
rechts 14 2

Bosglaubigkeit 17, 39; 17, 149

Brexit 3, 15;19, 41

Briissel-Ia-VO 12, 99, 100, 102, 103, 131

Central-attack-clause 15, 155

Checkliste ,,Begriindung des Wider-
spruchs 16, 140

Checkliste ,,Miindliche Verhandlung EuG*
21, 130

Checkliste ,,Vorbereitung auf die Media-
tion* 20, 39

Chiemsee 9, 109

Cooling-off-Frist 16, 71

Coty 12, 101

Datenbank ,,Similarity* 10, 66

Datenbanken 8, 11

Dauer und Umfang der Benutzung 11, 73

Delegierte Verordnung 4, 2,5

Disclaimer 15, 48

Doppelte Identitit (Art. 8 Abs. 1 Buchst. a
UMV) 10,1

— Identitit der Waren und Dienstleistungen
10,7

— Zeichenidentitit 10, 4

Dreidimensionale Marke

— absolute Schutzhindernisse 9, 47, 146

— Abweichende Benutzung 11, 48, 57

— Anforderungen an Wiedergabe 15, 24

— Nachweis erlangter Unterscheidungskraft
9, 295

Durchfiihrungsverordnung (alte Fassung)
3,4

Durchfiihrungsverordnung (neue Fassung)
4,2,6

Durchschnittsverbraucher 6, 4;9, 11, 143,
154,172, 241; 10, 4, 16, 76, 77, 128, 142, 297

ecoDoor 9, 80

e-Curia 8, 8; 21, 46, 48, 84, 86; 22,7

Eidesstattliche Versicherung 14, 131, 206;
16, 171; 17, 15

Einfache geometrische Formen und
typografische Symbole 9, 60

Einheitlichkeit der Unionsmarke 2, 6

Einschrankung des Waren- oder Dienst-
leistungsverzeichnisses 15, 100

— im EuG-Verfahren 21, 159

Eintragung des Rechtsiibergangs im
Register 13, 17

Einzelhandelsdienstleistungen 10, 67;
15, 58

Elektronische Datentrager 14, 62; 16, 170

Erfahrungssiatze im Markenrecht 6, 3;
10, 76, 86, 137; 14, 193

Erlangte Unterscheidungskraft aufgrund
von Benutzung (Art. 7 Abs. 3 UMV)
9,274

— Benutzung als Marke 9, 284

— Beweislast 9, 283

= hilfsweiser Antrag 9, 275

— malgebliche Angaben und Beweismittel
9, 279, 297

— Umfang des Nachweises. 9, 292

— Zeitpunkt Antragstellung 9, 276

= Zeitpunkt des Nachweises 9, 290

Ermessensentscheidungen 12, 49; 14, 36,
87, 191, 215, 220, 274; 21, 165; 22, 18, 35,
36

— bei verspiteten Unterlagen 14, 91

Ernsthafte Benutzung

— Begriff 11,5

Erschopfung 12, 67

— Berechtigte Grinde 12, 72

— Beweislast 12, 76

— Territoriale Reichweite 12, 70

— Zustimmung des Markeninhabers 12, 68

Erstreckung einer internationalen
Registrierung auf die EU 15, 170

— Beginn Widerspruchsfrist 15, 176

Erweiterter Schutz bekannter Marken

(Art. 8 Abs. 5 UMV) 10, 256

Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens

10, 297

— Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung 10, 307

— Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft
10, 296

— Beeintrichtigung der Wertschitzung 10, 303

495



Sachverzeichnis

— bekannte Markenfamilie 10, 287

— Bekanntheit 10, 261

— Bekanntheitsunterlagen 10, 271

— gedankliche Verkniipfung 10, 279

— rechtfertigender Grund 10, 315

— Substanziierung im Widerspruchsverfahren
16, 119

— Zeichenidentitit bzw. -ihnlichkeit 10, 273

Erweiterung der EU 2, 4

eSearch plus 8, 14; 14, 180, 284, 291,
15, 128, 131, 137

eSearch Rechtsprechung 8, 15

EU als Basis einer internationalen
Registrierung 15, 155

EuGH-Verfahren — Rechtsmittel zum EuGH

EuG-Verfahren — Klage vor EuG; — Urteil
des EuG

EUIPO 7,1

EU-Markenreform 3,11, 13

Europiische Beobachtungsstelle 7,7; 8, 16

EWG-Vertrag 3,1

Exklusivitat 1,3

Farbmarken per se 9, 65

— absolute Schutzhindernisse 9, 65

— Anforderungen an Wiedergabe 15, 27
Fast track — beschleunigtes Anmeldeverfahren

Formmarke — dreidimensionale Marke

Fristen 14, 70

— Ausschluss 14, 113

— Fristablauf in besonderen Fillen 14, 80

— Fristdauer 14, 79

— Fristverlingerung 14,84

Rechtsbehelfe bei Fristversiumnis 14, 104

— Verspitete Einreichung von Unterlagen
14, 91

Funktionale Kontinuitiat 18, 60, 77, 98;
21, 169

Garantiert traditionelle Spezialititen
(Art. 7 Abs. 1 Buchst. 1 UMV) 9, 258

Gebiihren und Kosten 14, 245

— Anmeldegebiihren 14, 251

— Antrag auf Erklirung des Verfalls oder der
Nichtigkeit 14, 259; 17, 83

— Beschwerdegebiihr 14, 261; 18, 22

— Erloschen des Anspruchs auf Riickerstattung
14, 267

— Grundsitze der Kostenverteilung 14, 271

— Kostenfestsetzung 14, 275

— Kostenverteilung und Kostenfestsetzung
14, 268

— MabBgeblicher Zahlungstag 14, 249

— Raiickerstattung von Gebiihren 14, 251

— Sonstige Gebiithren 14, 265

496

— Vollstreckung der Kostenentscheidung
14, 279

— Widerspruchsgebiihr 14, 254; 16, 22

— Zahlung von Gebiihren an das Amt 14, 245

— Zahlungsarten 14, 246

Gegenstand der Anmeldung und Vorab-
Recherche 15,6

Gemeinschaftliches Sortenamt 9, 269

Gemeinschaftsmarkenverordnung 3, 4

Geografisch geschiitzte Bezeichnungen
(Art. 7 Abs. 1 Buchst. j UMV) 9, 218

— Anspielung 9, 238

— Datenbanken 9, 245

— einfache geografische Bezeichnungen 9, 227

— EU-Verordnungen 9, 219

— Gattungsbezeichnungen 9, 225, 237

— qualifizierte geografische Bezeichnungen
9,227

— Schutzumfang nach EU-Recht 9, 232

Gerichtsstand der Verletzungshandlung
12, 101

Geruchsmarken 9,23

Gesamteindruck der Konfliktzeichen
10, 77

Geschaftsbezogene Kennzeichen — Sonstige
Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4 UMV)

Geschmacksmarken 9, 23

geteilter Benutzungsbegriff 12, 11

Gleichzeitige Verletzungsklagen 12, 132

grafische Darstellbarkeit ' 9, 19; 15, 17

Grenzen der Durchsetzung 12, 53

— Anstiandige Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel 12, 61

— Erschopfung 12, 67

— Namen und beschreibende Angaben
(Art. 14 UMV) 12,53

— Verjihrung 12, 88

— Zwischenrechte (Art. 16 UMV) 12,78

Grundsatz der guten Verwaltung 14,6, 8

Grundsatz des kontradiktorischen
Verfahren 14, 67; 21, 147; 22, 30

Grundsatz des rechtlichen Gehors 14, 24

Grundsitze der Vertretung vor dem Amt
14, 168

Giitliche Einigung — AuBeramtliche Eini-
gung; = Mediation

HABM 3,3

Harmonisierte Datenbank 8, 13
HIPERDRIVE 9,81
Hologrammmarken 15, 31
Hormarken

— absolute Schutzhindernisse 9, 22

— Anforderungen an Wiedergabe 15, 28



Sachverzeichnis

Identitit der Waren und Dienstleistungen
10,7

Identitit der Zeichen 10, 4

Intel 10, 279

Internationale Abkommen 4, 15

— Abkommen von Nizza 4, 25

— Madrider System 4, 19

— Markenrechtsvertrag von Singapur 4, 27

— Pariser Verbandsiibereinkunft 4, 15

TRIPS-Ubereinkommen 4, 18

Klage vor EuG 21, 1

— Amtssprachen der EU 21, 22

— Anfechtbare Entscheidung 21, 32

— Anschlussklage 21, 89

— Antrige 21, 65

— Antrige des Amtes 21, 88

— Anwaltspflicht 21, 19

— Checkliste miindliche Verhandlung 21, 130

— Darstellung der Klagegriinde 21, 53

— Entfernungsfrist 21, 77

— Ersetzung einer Partei 21, 131

— Fristverlingerung und Fristversiumnis
21, 105

— Klagebeantwortung der Streithelferin 21, 85

— Klageberechtigung 21, 34

— Klagefrist 21, 77

— Klageriicknahme und Erledigung 21, 136

— Klageschrift 21, 45

— Miindliche Verhandlung 21, 119

— Musterschriftsatz Klage 21, 216

— Neue Klage- oder Verteidigungsgriinde
21, 101

— Sprachenregelung 21, 22

— Verbindung und Aussetzung des Verfahrens
21, 111

— Vorgeschriebene Unterlagen 21, 60

— Weiteres Verfahren 21, 101

— Zulassigkeit der Klage 21, 28

Klagen vor Gerichten mehrerer Mitglied-
staaten (Art. 136 UMV) 12, 128

Klasseniiberschriften 4, 27; 10, 10; 15, 51

Klassifizierung 15, 49

— ,insbesondere” 15, 56

— ,namlich® 15, 56

— Bestimmtheitsgebot 15, 50

— Einzelhandelsdienstleistungen 15, 58

Koexistenz als Indiz fehlender Verwechs-
lungsgefahr 10, 173

Koexistenz als Prinzip 2, 12

Koexistenzvereinbarungen
— Abgrenzungsvereinbarungen

Kommunikation mit dem Amt 14, 38

— Elektronische Zustellung 14, 49

— Offentliche Zustellung 14, 53

— Ubermittlungen der Verfahrensbeteiligten

an das Amt 14, 56

Zustellung 14, 43, 48

— Zustellungen des Amtes an die Verfahrens-
beteiligten 14, 39

— Zustellungsmingel 14, 54

Konvergenzprogramme 7, 6;9, 135

Kooperationsfonds 7,5

Kosten — Gebiihren und Kosten

Kostenfestsetzung 14, 268, 275

Kostenverteilung 14, 271

Kumulierungsgebot 17, 103

Kurzzeichen 10, 84, 189, 192, 193, 196

Leitbild des europdischen Verbrauchers
6, 1

Leno Merken 11, 66

Lindt & Spriingli 9, 295

Lissabonner Abkommen 10, 331

Lizenz 13,23

— an Unionsmarkenanmeldungen 13, 30

— Anspriiche des Lizenzgebers gegen Dritte

13, 36

kartellrechtliche Schranken 13, 45

— Lizenzarten 13, 27

— Markenrechtliche Anspriiche des Lizenzgebers
13, 31

= vertragliche Anspriiche 13, 41

L'Oréal 12,9

Loschungsgriinde im Uberblick 17, 23

Madrider System 4, 19; 15, 4, 9, 154,
17,179,230

Marken, die mit dem Erscheinungsbild
der Waren verschmelzen 9, 47

— Beispiele fiir zurtickgewiesene Marken 9, 57

— erhebliche Abweichung von Norm 9, 48

— Oberflichenmuster 9, 53

— wahrscheinlichste Verwendung 9, 55

Markenanfang

— Bedeutung 10, 83

Markenfamilie 10, 180, 287, 314; 16, 43, 94

Markenrechtliche Anspriiche des Lizenz-
gebers nach der UMV 13, 31

Markenrechtliche Anspriiche gegen den
Lizenznehmer 12, 42

Markenrechtsvertrag von Singapur 4, 27

MaBnahmen des Exekutivdirektors 4, 37

Mediation 20, 1

— Ablauf des Verfahrens 20, 22

— Checkliste zur Vorbereitung 20, 39

— Der Mediationsdienst des EUIPO 20, 14

— Mediator 20, 17

— Merkmale der Mediation 20, 3

Tag der Mediation 20, 28

Vorbereitung 20, 36

497



Sachverzeichnis

— Vorteile einer Mediation 20, 8

— Zukunft der Mediation beim EUIPO 20, 40

Medion 10, 146, 184

Multimediamarken 15, 30

Miindliche Verhandlung vor dem EUIPO
14, 36

Muster

— einer Vorrechts- und Abgrenzungsverein-
barung (Beispiel) 19, 86

— einer Vorrechtserklirung (Beispiel) 19, 85

Mustermarken 9, 53, 56; 15, 26

Musterschriftsatz (Beispiel) — Klage vor
dem EuG 21, 216

Musterschriftsatz (Beispiel) — Rechtsmittel
zum EuGH 22,43

Namen und beschreibende Angaben
(Art. 14 UMV) 12,53

— Anstindige Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel 12, 61

— Beschreibende oder nicht unterscheidungs-
kriftige Zeichen 12, 57

— Namen oder Adresse 12, 56

— Verweis auf Waren oder Dienstleistungen des
Markeninhabers 12, 59

Neutralisierung visueller oder klanglicher
Ahnlichkeiten durch begriffliche Unter-
schiede 10, 163

Nichtigkeitsantrag — Antrag auf Verfall oder
Nichtigkeit

Nichtverlingerung 17, 20

Niederlassung 12, 98

Nintendo 12,111

Nizza Klassifikation 4,25, 27; 10, 7, 10, 46,
48; 14, 211; 15, 49

Offenkundige Tatsachen 10, 252; 14, 32;
17, 114; 21, 151

Offentliche Zustellung 14, 53

Online-Quellen zur Substanziierung alterer
Rechte 16, 80, 113, 124, 128

Opel-Blitz 12, 13

Opting-back-clause 15, 171

Origindre Kennzeichnungskraft 10, 122

Parallelimporte 12, 74

Parfummarken 12, 104, 106

Pariser Verbandsiibereinkunft 4, 15;9, 199,
214; 10, 200, 205; 12, 41; 15, 61; 16, 101;
17, 141

Parteien des EuG-Verfahrens 21, 10

— Diritte als einfache Streithelfer 21, 16

— EUIPO 21,11

— Qualifizierte Streithelfer 21, 13

Parteiwechsel im Verfahren vor dem Amt
14, 233

498

PICASSO 10, 170

Positionsmarken 9, 58; 10, 118; 15, 25

— absolute Schutzhindernisse 9, 47

— Anforderungen an Wiedergabe 15, 25

Praktiker 10, 71; 15, 59

Praktische Informationen 8, 1

Prinzip der Waffengleichheit 10, 255;
14, 98; 16, 130

Prioritat 15, 61

PVU — Pariser Verbandsiibereinkunft

Recherchenberichte 15, 47, 90

rechtliches Gehor — Grundsatz des recht-
lichen Gehors

Rechtsbehelfe bei Fristversiumnis 14, 104

rechtserhaltende Benutzung
— Benutzungszwang

Rechtsmittel EuGH 22, 1

— Anschlussrechtsmittel 22, 11

— Entscheidung durch Beschluss 22, 32

— Kosten und Kostenfestsetzung 22, 34

— Musterschriftsatz Rechtsmittel 22, 43

— Parteien des Rechtsmittelverfahrens und
ihre Antrige 22,3

— Priifungsumfang 22, 23

— Rechtsmittelschrift 22, 7

— Riicknahme des Rechtsmittels und Erledi-
gung 22, 16

— Tatsachenverfilschung 22, 23

— Uberpriifung nationalen Rechts 10, 251

— Urteil 22,19

— Verfahren 22,11

— Verfahren nach Zuriickyerweisung des EuGH
an das EuG = 22, 40

Rechtsiibergang alterer nationaler Marken
14, 241

Rechtsiibergang der Unionsmarke 14, 234

Rechtsverletzende Benutzung 12, 4

Registrierungszeichen 11, 14; 12, 40; 13, 32

Rein anpreisende Zeichen 9, 30

— abweichende Schreibweise 9, 39

— anzulegender Mafstab 9, 31

— Beispiele akzeptierter Slogans 9, 45

— Bildbestandteile 9, 40

— einzelne Worter 9, 41

— Ubertreibungen 9, 38

— unprizise Werbeaussagen 9, 37

Rein beschreibende Marken

— Beispiele fiir akzeptierte Marken 9, 83

— Beispiele fiir zurtickgewiesene Marken 9, 98

— Beschreibung der geografischen Herkunft
9,109

— Beschreibung des Inhalts 9, 120

— Beschreibung eines Teils der Ware 9, 79

Bildbestandteile 9, 133

falsche Schreibweisen 9, 100
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— Kombination Wortfolge und deren Anfangs-
buchstaben 9, 105

— Merkmale 9,76, 124

— reine Bildmarken 9, 139

— Sprachliche Neuschopfungen 9, 85

— Synonyme 9, 93

— Wortkombinationen verschiedener Sprachen
9, 94

— Zahlen, Buchstaben, Farbangaben 9, 123

— Zeichen mit mehreren Bedeutungen 9, 92

Relative Nichtigkeitsgriinde 17, 59

Res iudicata 17,91

restitutio in integrum — Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand

Richtlinien des Amtes 4, 34

Rom-II-VO 12, 104, 110, 112, 113

Riickerstattung von Gebiihren 14, 251

Riicknahme der Anmeldung 15, 99

Schaubild ,,IR-Marke mit EU-Benennung**
15,175

Schaubild ,,Unionsmarke als Basis einer
IR-Marke* 15, 169

Schaubild ,,Untergang der Unionsmarke*
17,173

Schaubild ,,Verfahren der Unionsmarke**
7,29

Schaubild ,,Von der Anmeldung zur
Eintragung® 15, 144

Schaubild ,,Widerspruchsverfahren‘
16, 192

Selektives Vertriebssystem 12, 76; 13, 35

Senioritit 15, 61,78

Serienmarke 15, 34

Slogans — rein anpreisende Zeichen

Sonstige Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4
UMV) 10, 217

— Benutzung im geschiftlichen Verkehr
10, 224

— iura novit curia 10, 249, 253

— Rollenverteilung bei Darlegung und Inter-
pretation nationalen Rechts 10, 237

— Substanziierung im Widerspruchsverfahren
16, 107

— Uberdértliche Bedeutung 10, 226

Sonstige Voraussetzungen 14, 130

Sortenbezeichnungen — Bezeichnungen fiir
Pflanzensorten

Sprachenregelung 14, 149

— Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren 17, 81

— Widerspruchsverfahren 16, 28

Sprachliche Neuschopfungen 9, 85

Staatliche Hoheitszeichen nach Art. 6ter
PVU 9,199

— Dienstleistungsmarken 9, 203

— heraldische Nachahmung 9, 205

— internationale zwischenstaatliche
Organisationen 9, 202, 211, 213

— Staatsflaggen 9, 201

Stellung des Rechtsnachfolgers bis zur
Eintragung des Rechtsiibergangs 13, 13

Studie des Max-Planck-Instituts 3, 6;
9,150

Substantiierungsfrist
— Widerspruchsbegriindungsfrist

Tauschende Angaben (Art. 7 Abs. 1
Buchst. g UMV) 9, 188

— Aufmerksamkeitsgrad 9, 192

— Beispiele fiir akzeptierte Marken 9, 198

— Beispiele flir zurtickgewiesene Marken
9,197

Technische Funktion der Ware (Art. 7
Abs. 1 Buchst. e UMV) 9, 157

— Beispiele fiir zurtickgewiesene Marken
9, 166

— Einschrinkungen 9, 159

— Priifungsreihenfolge 9, 162

— Wesentliche Merkmale 9, 163

Teilung der Anmeldung 15, 111

Teilung der Eintragung 15, 143

Telefax 14, 48, 58

Territoriale Ausdehnung des Unter-
lassungsanspruchs 12,17, 70

Territorialitat 1, 3

Tmclass 8, 11

TMview 8, 11; 15, 8;16, 9, 87; 19, 18

Traditionelle Bezeichnungen fiir Weine
(Art.;7 /Abs. 1 Buchst. k UMV) 9, 246

Transformation 15, 156

Transit — Unterlassungsanspruch nach Art. 9
UMV

TRIPS-Ubereinkommen 4, 18; 9, 222;
11, 84; 16, 3; 17, 63

Trittbrettfahren 10, 307

Uberblick iiber die Verfahren 7, 10

Ubermittlungen der Verfahrensbeteiligten
an das Amt 14, 56

Ubertragung der Unionsmarke

— Eintragung im Register 13, 17

— Stellung des Rechtsnachfolgers bis zur
Eintragung des Rechtstibergangs 13, 13

— teilweise Ubertragung 13, 21

Ublich gewordene Bezeichnungen (Art. 7
Abs. 1 Buchst. d UMV) 9, 141

— Beispiele fiir zuriickgewiesene Marken 9, 144

Umwandlung 17, 176

— ,,opting back® und Transformation 17, 179

— Absolute Eintragungshindernisse 17, 188

— Andere Verfallsgriinde oder Eintragungs-
hindernisse 17, 187
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— Ausschluss der Umwandlung 17, 185

— der Unionsmarke in laufenden Verfahren
17, 201

— Relative Eintragungshindernisse 17, 193

— Ruiicknahme oder Verzicht zwecks Umwand-
lung der Unionsmarke 17, 194

— Umwandlungsgriinde 17, 182

— Verfall wegen Nichtbenutzung 17, 186

— Wirksame Anmeldung als Voraussetzung
fiir Umwandlung 17, 184

— Wirkung der Umwandlung 17, 198

Umwandlungsantrag 17, 206

— Anmeldung gilt als zurtickgenommen
17, 213

— Erforderliche Angaben 17, 208

— Folgen der verspiteten Einreichung des
Umwandlungsantrags 17, 223

— Gebtthren 17, 225

— Internationale Registrierung mit EU-
Erstreckung 17, 219

— Priifung des Umwandlungsantrags durch
das EUIPO 17, 226, 231, 232

— Riicknahme der Anmeldung, Verzicht,
Nichtverlingerung 17, 214

— Sprache 17,207

— Zeitpunkt flir die Stellung des Antrags
17, 212

— Zurlickweisung, Nichtigkeit, Verfall 17, 218

Unionsgewahrleistungsmarke 5, 12

— Bemerkungen Dritter | 5, 23;15, 126

— Benutzung 5, 21; 11, 18, 19

— Funktion 5, 13

— Gebithren 15,35

— Neutralititspflicht 5, 16

— Satzung 5, 19

Verletzungsklagen 5, 22

— Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 38,
39

Unionskollektivimarke 5,3

Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

10, 38

— Bemerkungen Dritter 15, 126

— Benutzung 11, 18

— Gebiithren 15, 35

— Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 38

Unionsmarke

— Besonderheiten 2, 1

— Entwicklung des Unionsmarkenrechts 3, 1

— Taktische Uberlegungen vor Einreichung
einer Anmeldung 15, 1

— Vorteile 15,2

— Zukunft 3, 15

Unionsmarkengerichte — Zustindigkeit der
Unionsmarkengerichte

Unterbrechung des Verfahrens (Art. 106
UMV) 14, 226

500

Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV
12,3

— rechtsverletzende Benutzung 12, 4

— territoriale Ausdehnung 12, 17

— Transitwaren 12, 30

— verbotene Benutzungshandlungen 12, 26

— Verletzungstatbestinde 12, 15

— Zeitpunkt der Durchsetzung 12, 44

Unternehmenskennzeichen — Sonstige
Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4 UMV)

Untersagung von Vorbereitungshand-
lungen (Art. 10 UMV) 12, 34

Untersagungsrecht fiir Transitwaren 12, 30

Unterscheidungskraft

— abstrakte Unterscheidungskraft 9, 18

— Ausnutzung der Unterscheidungskraft
10, 307

— Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft
10, 290, 296

— Fehlende Unterscheidungskraft 9, 24

Unvollstindige oder unleserliche elek-
tronische Mitteilungen 14, 63

UPOV-Ubereinkommen 9, 267

Urteil des EuG 21, 145

— Abinderungsbefugnis 21, 166

— Beschrinkte Kontrolle bei Ermessens-
entscheidungen 21, 165

— Beschriankung auf Streitgegenstand des
Beschwerdeverfahrens - 21, 150

— Einschrinkung des Warenverzeichnisses
im Gerichtsverfahren 21, 159

— Einzelrichterurteil 21, 171

— Entscheidung durch Beschluss 21, 174

— Kosten 21, 181

— Kostenfestsetzung 21, 192

— Kostenverteilung 21, 182

— Prinzip der Waffengleichheit 21, 151

— Prozesskostenhilfe 21, 212

— Prifungsumfang 21, 148

— Urteilsberichtigung 21, 179

— Versiumnisurteil 21, 169

Urteile des Gerichtshofs der EU 4, 39

User Area 8, 1; 14, 41, 48, 49, 57, 179, 181,
284; 15, 11, 137, 140; 16, 13, 14, 27; 17, 73,
206; 18, 8

Verbindung mehrerer Verfahren 14, 231

Verfahrensaussetzung — Aussetzung des
Verfahrens (Art. 71 DelV)

Verfahrensdauer 7,28

Verfahrensgrundsiatze 14, 1

— Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1
UMV) 14,29

— Begriindungspflicht 14, 9

— Bindungan die Vorschriften des Unionsrechts

14, 2
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Grundsatz des rechtlichen Gehors 14, 24
Schriftliches Verfahren 14, 36
Verpflichtung zur Neutralitit 14, 34

Verfahrensvorschriften EuGH 4, 11
Verfallsantrag — Antrag auf Verfall oder

Nichtigkeit

Verfallsgriinde 17, 23

Entwicklungzur gebriuchlichen Bezeichnung
17, 26

Irrefiihrungsgefahr 17, 30
Nichtbenutzung 17, 23

Vergleich der Waren oder Dienstleistungen

10, 35

Art, Zweck und Nutzung 10, 53
Einzelhandelsdienstleistungen 10, 67
Gewichtung der Kriterien 10, 62
Hersteller, Vertriebswege und Kundenkreise
10, 59

Identifizierung der Waren oder Dienst-
leistungen 10, 42

Konkurrenz oder Erginzung 10, 55
Kriterien des Warenvergleichs 10, 51
Rechtsfrage 10, 36

Registerlage 10, 43

wortliche Auslegung 10, 47

Verlangerung Unionsmarken 15, 146

bei Anmeldungen 15, 153
Zuschlagsgebiihr 115, 149

Verletzungsklage 12, 1

Vermogensgegenstand Unionsmarke 13, 1

Agentenmarke 12, 41

Anspriiche nach nationalem Recht
Deutsche Marke versus Unionsmarke
Grenzen der Durchsetzung 12, 53
Markenrechtliche Anspriiche gegen
den Lizenznehmer 12, 42
Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV
12,3

Untersagung von Vorbereitungshandlungen
12, 34

Untersagungsrecht fiir Transitwaren 12, 30
Weitere in der UMV geregelte Anspriiche
12, 38

Wiedergabe in einem Worterbuch 12, 38
Zeitpunkt der Durchsetzung von Rechten
aus der Unionsmarke 12, 44

12, 49
15,5

13, 4

Eintragung anderer Rechte 13, 52
Eintragung einer Lizenz 13, 52
gutgliubiger Erwerb einer Unionsmarke
13,59

Lizenz 13,23

NieBbrauch 13, 51

Pfandrecht 13, 50

Ubertragung 13, 9

Wirkung gegeniiber Dritten 13, 57

anwendbares Recht

— Zwangsvollstreckung 13, 60

Veroffentlichung der Anmeldung 15, 119

Verpflichtung zur Neutralitit 14, 34

Versaumnisurteil — Urteil des EuG

Verspitete Einreichung von Unterlagen
14, 91

— im Beschwerdeverfahren 14, 94

VerstoB gegen 6ffentliche Ordnung oder
gute Sitten 9, 171

— anstoBige Begriffe 9, 183

— Beleidigungen 9, 181

— malgebliche Verkehrskreise 9, 172

— Meinungsfreiheit 9, 178

— Umgehung urheberrechtlicher Fristen 9, 187

Vertrauensschutz 14, 7

Vertrauliche Unterlagen 14, 284

Vertretung in Verfahren vor EUIPO
14, 168

Verwisserung 10, 296

Verwechslungsgefahr 10, 11

— Aufmerksamkeitsgrad 10, 29

— Begriffliche Ahnlichkeit 10, 171

— Buchstaben 10, 189

— Kauf auf Sicht 10, 154

— Kennzeichnungskraft der dlteren Marke
10,120

— Koexistenz 10, 173

= Markenfamilien 10, 180

— Namen- 10, 182

— Neutralisierungstheorie 10, 163

— Objektive Umstinde 10, 153

— Rechtsbegrift 10, 15

= Selbstindig kennzeichnende Stellung 10, 144

— Verkehrskreise = 10, 17

— Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 35

— Wechselwirkungstheorie 10, 138

— Zeichenvergleich 10, 72

Verwirkung

— Ausnahme: Bosgliubigkeit

— Benutzung der Unionsmarke

— Duldung 17, 148

— Kenntnis der Benutzung 17, 146

— Rechtsfolge 17, 151

Verzicht 17,2

— im laufenden Verfallsverfahren 17, 18

— Widerruf 17, 12

Vollmacht 14, 182

Vollstreckung der Kostenentscheidung
14, 279

Vorab-Recherchen 15,6, 7

Vorsprung durch Technik 9, 32

17, 149
17, 143

Warenvergleich — Vergleich der Waren oder
Dienstleistungen

Wechselwirkungstheorie 10, 138

Weiterbehandlung 14, 136
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— Ausschluss 14, 141

— Voraussetzungen 14, 137

Widerklage (Art. 128 UMV) 12, 114

Widerspruch Zulissigkeit — Zulissigkeit des
Widerspruchs

Widerspruchsbegriindungsfrist 16, 78
— Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs
16, 96

— Checkliste 16, 140

— Existenz und Giiltigkeit der ilteren Marke
16, 81

— Geografisch geschiitzte Bezeichnungen
(Art. 8 Abs. 6 UMV) 16, 124

— Nachweis einer Markenfamilie 16, 94

— Notorisch bekannte Marke 16, 101

— Schutzumfang der ilteren Marke 16, 92

— Ubersetzungen 16, 128

— unzureichende Substantiierung 16, 135

Widerspruchsfrist 15, 135; 16, 19

— bei EU-Erstreckung 15, 176

Widerspruchsgebiihr 14, 254

Widerspruchsschrift

— Auslegung 16, 54

— Formelle Voraussetzungen 16, 26

Widerspruchsverfahren 16, 1

— Beendigung ohne Entscheidung 16, 186

— Schaubild Widerspruchsverfahren 16, 192

— Stellungnahmefrist des Anmelders 16, 141

Taktische Uberlegungen vor Einlegung 16, 6

— Uberblick Ablauf 16,12

— Zweck 16, 2

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
14, 106

— Ausschluss 14, 113

Einhaltung der gebotenen Sorgfalt 14,120

Fristen 14, 110

— Fristenkontrolle 14, 125

Gebiithr 14, 132

— Unmittelbarer Rechtsverlust 14, 118

Wiedergabe in einem Worterbuch
(Art. 12 UMV) 12, 38

Zahlungsarten 14, 246
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Zeichenvergleich 10, 72

— Bedeutung der Bildelemente 10, 81

— begrifflicher Vergleich 10, 100

fehlende Zeichenihnlichkeit 10, 111

— Gesamteindruck 10, 77

— im Rahmen von Art. 8 Abs. 5 UMV 10, 74

— klanglicher Vergleich 10, 91

— Markenanfang 10, 83

— visueller Vergleich 10, 89

Zeitpunkt der Durchsetzung von Rechten
aus der Unionsmarke 12, 44

Zulissigkeit des Widerspruchs 16, 14

— Berechtigung zur Widerspruchseinlegung
16, 16

— Erforderliche Angaben in der Widerspruchs-
schrift 16, 34

— Formelle Voraussetzungen an die Wider-
spruchsschrift 16, 26

— Freiwillige Angaben 16, 60

— Sprachenregelung 16, 28

— Widerspruchsfrist 16, 19

— Zahlung der Widerspruchsgebiihr 16, 22

— Zulissigkeitsmingel 16, 63

— Zwingende, nachholbare Angaben 16, 58

— Zwingende, nicht nachholbare Angaben
16, 35

Zuriicknahme, Einschrinkung oder
Anderung der Anmeldung 15, 99

Zustindigkeit der Unionsmarkengerichte
12, 89

— internationale Deliktszustandigkeit 12, 101

— internationale Zustindigkeit 12, 94

— Niederlassung 12, 98
— rigelose Einlassung ' 12, 99

— ‘sachliche Zustandigkeit ~12, 90

Zustellung

— durch Post oder Kurier 14, 43

— durch Telefax 14, 48

— Elektronische Zustellung 14, 49

— Zustellungsmingel 14, 54

Zwangsvollstreckung 13, 2, 50, 60; 14, 280;
17, 14

Zwischenrechte 12,78



