L egal Update

M ar kenr echt

Ausder Gemenschaftsmarkewird die Unionsmarke

Dr. Katharina Landes Koln, 21.03.2016

Am 23. Marz 2016 tritt die neue Unionsmarkenverodnung (UVM) in Kraft, die die bisherige Gemeinschafts-
markenverordnung abandert. Neben der Namensanderung fur Marke und Amt werden vor allem Gebuhrenanderun-
gen, aber auch einige verfahrensrechtliche und inhaltliche Anderungen umgesetzt. Im Folgenden méchten wir Ihnen
einige ausgewahlte, fiir die Markenpraxis relevante Anderungen naher bringen.

I. Neue Terminologie

Ab dem Inkrafttreten der UVM wird das Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (HABM) unter dem Namen
Amt der Européischen Union fir geistiges Eigentum (EUIPO) firmieren. Die Gemeinschaftsmarke wird zukuinftig
Unionsmarke heil3en.

I1. Gebuhrenanderungen (auszugsweise)

Eine Anmeldung in mehr als 2 Klassen wird zukinftig teurer, wahrend eine Verlangerung unabhéngig von der Zahl
der Klassen gunstiger wird. Besonders macht sich die Geblhrensenkung bei der Verlangerung von Marken mit vie-
len Klassen bemerkbar. Auch der Widerspruch wird etwas gunstiger.

Gemeinschaftsmarke Unionsmarke
Anmeldung:
e Grundgebuhr (inklusive 3 Klassen): €1050,- | ¢ Grundgebuhr (inklusive 1 Klasse): €1000,-
e ab der vierten Klasse: je €150,- o zweite Klasse: €50,-
e ab der dritten Klasse: je €150,-

Verlangerung:

e Grundgebuhr (inklusive 3 Klassen): €1.500,- | ¢ Grundgebuhr (inklusive 1 Klasse): €1000,-
e ab der vierten Klasse: je €400,- e zweite Klasse: €50,-
e ab der dritten Klasse: je €150,-

Widerspruch:

Geblihr: €350,- Geblihr: €320,-

[11. Unionsgewahrleistungsmarke

Es wird eine neue Gewahrleistungsmarke eingefiihrt. Die Gewahrleistungsmarke dient dazu, einen bestimmten
Qualitatsstandard fir die unter der Marke angebotenen Produkte zu kennzeichnen, dhnlich einem Priifzeichen. Wie
bei der Kollektivmarke muss der Anmelder eine Satzung fir die Gewahrleistungsmarke einreichen. Denn die Ge-
wahrleistungsmarke steht nur Mitgliedern einer Vereinigung offen, die die Einhaltung der betreffenden Standards
auch Uberprift.
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V. Erleichterter Schutz von besonderen M ar kenfor men

Da die Unionsmarkenverordnung nunmehr auf das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit der anzumeldenden
Marke verzichtet, erhofft man sich, dass Markenformen, die sich grafisch nur schwer darstellen lassen, wie zum
Beispiel die Geruchsmarke, die Hérmarke oder die Tastmarke, zuklnftig leichter zu schiitzen sind. Welche Voraus-
setzungen an die Anmeldung solcher Marken gestellt werden, wird sich aber erst aus den tberarbeiteten Richtlinien
zur Amtspraxis ergeben.

V. Klassifizierung

Die Unionsmarkenverordnung stellt in Einklang mit dem ,IP Translator“-Urteil des EuGH (C-307/10) strengere An-
forderungen an die Klarheit und Eindeutigkeit des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen. Es sollen zwar
grundsatzlich weiterhin die Oberbegriffe aus den Klasseniiberschriften der Nizza-Klassifikation verwendet werden
konnen, jedoch gilt dies nur, wenn die betreffenden Begriffe hinreichend klar und eindeutig sind. Der EuGH hat hier-
zu ausgefuhrt, dass dies fur einige der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation zutrifft, wahrend andere zu allgemein
formuliert sind, als dass sie mit der Herkunftsfunktion der Marke vereinbar wéren.

Zudem legt die UVM fest, dass nur noch diejenigen Waren und Dienstleistungen als geschiitzt gelten, die eindeutig
von der wortlichen Bedeutung des betreffenden Oberbegriffs der Nizza-Klassifikation erfasst sind.

WICHTIGER HINWEIS: Wegen dieser durch die UVM kodifizierte Anderung der Klassifizierungspraxis wird fur vor
dem 22. Juni 2012 angemeldete Unionsmarken eine Ubergangsfrist bis zum 24. September 2016 gewahrt, inner-
halb derer Markeninhaber von Unionsmarken, die fur die gesamte Uberschrift einer Nizza-Klasse geschiitzt sind,
unter bestimmten Voraussetzungen einzelne Waren und Dienstleistungen ,nachmelden” kénnen.

Gerne Uberprufen wir die Verzeichnisse lhrer Unionsmarken dahingehend, ob eine Nachmeldung méglich und zu
empfehlen ist.

Dieser Uberblick dient ausschlieRlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren
gewohnten Ansprechpartner bei GORG bzw. die Autorin Dr. Katharina Landes unter klandes@goerg.de oder 0221-33660284 an. Informationen zur Autorin finden
Sie auf unserer Homepage www.goerg.de.
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