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Anmeldetag einer ausldndischen Voranmeldung oder dem Tag der erstmaligen Zur-
schaustellung der Marke auf einer Ausstellung (§ 6 Abs. 2 MarkenG; Markenanmeldun-
genRL Ziff. IV.4.6.). Die beiden Priorititsrechte konnen nicht kombiniert werden (§ 35
Abs. 5 MarkenG). Erklirt man die Inanspruchnahme der Prioritit nicht im Anmeldefor-
mular, kann die Erklirung noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten gerechnet ab dem
Anmeldetag beim DPMA nachgereicht werden (§§ 34 Abs. 3 S. 1, 35 Abs. 4 S. 1 Mar-
kenG). Sind die Erklirung oder die Priorititsunterlagen unvollstindig, ist das DPMA nicht
verpflichtet, die Anmelderin auf diese Mingel hinzuweisen (BPatG GRUR 1987, 286 —
Unvollstindige Anmeldung; MarkenanmeldungenRL Ziff. IV. 4.6.1.).

a) Ausldndische Prioritdt. Die Geltendmachung einer auslindischen Prioritit setzt 192
voraus, dass die Anmelderin zeitlich vor der Anmeldung beim DPMA in einem Mitglied-
staat der PVU oder der WTO ecine vorschriftsmiBige Markenanmeldung hinterlegt
hat (§ 34 Abs. 1 iVm Art. 4 A I PVU, Art. 2 Abs. 1 TRIPS). VorschriftsmiBig in diesem
Sinne ist jede nationale Hinterlegung, der ein Anmeldetag zuerkannt wurde. Auf die Ein-
tragung kommt es nicht an, so dass auch eine Riicknahme bzw. Zuriickweisung nicht
schadet (MarkenanmeldungenR L Ziff. IV.4.6.1.). Die Mitgliedstaaten von PVU und WTO
werden jihrlich im BIPMZ, Heft 4, sowie von der WIPO (http://www.wipo.int/treaties/)
und WTO (http://www.wto.org) veroftentlicht. Grundlage eines Priorititsrechts kann auch
eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung, weil sie eine nationale Marke in jedem Land der
Gemeinschaft fingiert oder eine nach dem MMA oder PMMA international registrierte
Marke sein (Art. 32 GMYV, Art. 4 Abs. 2 MMA, Art. 4 Abs. 2 PMMA).

Die Prioritéatsfrist betrigt sechs Monate, dh die Anmeldung beim DPMA muss in- 193
nerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag der auslindischen Voranmeldung erfol-
gen (Art. 4 C PVU). Voranmeldung und Nachanmeldung miissen hinsichtlich Anmelder,
Marke sowie Waren-/Dienstleistungsverzeichnis identisch sein. Diese Ubereinstimmung
der Marke hindern nach Art. 6ainaies C [I PVU lediglich die Unterscheidungskraft nicht
berithrende Abweichungen nicht. Angesichts der hier erforderlichen Identitit hat der Mal3-
stab streng zu sein und kann etwa eine schwarz/weille Wort-/Bildmarke grundsitzlich
nicht als identisch mit dem farbigen Pendant bewertet werden (s. dazu und in diesem Sinne
auch die Verlautbarung des European Trade Mark and Design Network, dem das DPMA
angehort  unter http://www.dpma.de/docs/marke/commoncommunicationdewithoutan
nexfinal.pdf). Die Prioritatserklirung hat den Anmeldetag und den Staat der auslindi-
schen Voranmeldung zu enthalten (§ 34 Abs. 3 S. 1 MarkenG; § 17 Abs. 1 MarkenV).
ZweckmiBigerweise wird zugleich das auslindische Aktenzeichen angegeben und eine
unbeglaubigte Kopie der Voranmeldung beigefiigt. Andernfalls fordert die Markenstelle
ausdriicklich dazu auf (§ 34 Abs. 3 S. 2 MarkenG; § 17 Abs. 2 MarkenV (zum Uberset-
zungserfordernis bei fremdsprachigen Priorititsbelegen — Rn. 40)). Eine Anderung der
zum Priorititsrecht gemachten Angaben ist innerhalb der Fristen zur Abgabe der Prioritits-
erklirung und zur Einreichung des Priorititsbelegs jederzeit moglich (§ 34 Abs. 3 S. 3
MarkenG).

Stimmen Voranmeldung und Nachanmeldung iiberein, trigt das DPMA die auslindische 194
Prioritdit mit Datum, Staat und Aktenzeichen im Register ein (§ 25 Nr. 13 MarkenV;
BPatG Mitt 1998, 309, 311 — Priifung des materiellen Priorititsumfangs; zu Teilpriorititen
— Rn. 201). Ergibt die Priifung des DPMA das Fehlen einer Inanspruchnahme einer
wirksamen Prioritit, ist das DPMA bei der Entscheidung tiber die Schutzrechtserteilung als
mitwirkungsbediirftigem Verwaltungsakt an diesen Antrag gebunden und muss bei Festhal-
ten des Anmelders daran die Anmeldung insgesamt zuriickweisen (BPatG Mitt. 2006, 84f.
— PRIOCHECK). Demgegeniiber fithren fehlerhafte Angaben oder die verspitete Einrei-
chung von Priorititserklirung oder Priorititsbeleg zur Verwirkung des Prioritdtsan-
spruchs (§ 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG iVm Art. 4 D Abs. 4 S. 2 PVU). Den Eintritt der
Verwirkung stellt die Markenstelle durch Beschluss fest. Malgeblich fiir den Zeitrang der
Anmeldung bleibt in diesem Fall der Anmeldetag beim DPMA. In die versiumten Fristen
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ist Wiedereinsetzung moglich (Amtl. Begr. BIPMZ Sonderheft 1994, 47, 83). Die Wieder-
einsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme der Prioritit lisst den Anmeldetag unberiihrt
(BPatG GRUR 2005, 887, 888 — Wiedereinsetzung in sechsmonatige Priorititsfrist).

195  Ohne praktische Relevanz ist inzwischen das Priorititsrecht aufgrund einer bilateralen
Gegenseitigkeitsbekanntmachung (§ 34 Abs. 2 MarkenG), das die Anerkennung von Prio-
rititsrechten im Verhiltnis zu den Staaten erméglichen sollte, die nicht PVU-Mitglied sind,
wie zB Taiwan (Amtl. Begr. zu § 34, BIPMZ Sonderheft 1994, 83). Da diese Staaten mitt-
lerweile Mitglied der WTO sind, kommt insoweit das TRIPS-Ubereinkommen unmittel-
bar zur Anwendung.

196  b) Ausstellungsprioritdt. Eine Ausstellungsprioritit kann in Anspruch nehmen, wer
die Marke zeitlich vor der Anmeldung beim DPMA auf einer amtlichen, ciner amtlich
anerkannten internationalen oder einer sonstigen inlindischen oder auslindischen
Ausstellung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen gezeigt
hat. Eine Liste der anerkannten Ausstellungen wird in unregelmiBigen Abstinden im
BIPMZ unter der Rubrik ,,Ausstellungsschutz verdftentlicht (zB BIPMZ 2015, 202). Den
Aufwand fiir die Beschaffung der zum Nachweis der Ausstellungsprioritit notwendigen
Unterlagen kann man allerdings vermeiden, indem man die Marke bereits vor der geplan-
ten Messeprisentation anmeldet und insofern die tiber die dreimonatige Frist zur Gebiih-
renzahlung vom Gesetz eingerdaumte Moglichkeit nutzt, Anmeldetage zunichst kostenfrei
zu sichern.

197  Die Prioritidtsfrist betrigt sechs Monate, dh spitestens sechs Monate nach der erstma-
ligen Ausstellungsprasentation muss die Nachanmeldung eingereicht werden (§ 35 Abs. 1
MarkenG). Die Prioritdtserkldarung hat den Namen der Ausstellung oder Messe und den
Tag der erstmaligen Zurschaustellung zu enthalten (§ 35 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Beizufligen
ist auferdem ein Nachweis der Zurschaustellung, zB die Bestitigung der Messeleitung,
dass der Anmelder unter der angemeldeten Bezeichnung bestimmte Waren/Dienstleistun-
gen auf der betreffenden Messe prisentiert hat, oder die Standrechnung (Markenan-
meldungenRL Ziff. IV.4.6.2., ein Vordruck fiir eine Ausstellungsbescheinigung findet sich
unter http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7708.pdf). Reicht man die
Nachweise nicht mit der Priorititserklirung ein, wird man dazu von der Markenstelle auf-
gefordert (§ 35 Abs. 4 S. 2 MarkenG). Kann die Zurschaustellung nur fiir einen Teil der
beanspruchten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden, gewihrt das Amt eine Teil-
prioritit (— Rn. 201). Werden die Priorititserkldrung oder die erforderlichen Nachweise
verspitet eingereicht, ist der Priorititsanspruch verwirkt (§ 35 Abs. 4 S. 3 MarkenG). Die
Verwirkung stellt die Markenstelle durch Beschluss fest. MaBgeblicher Anmeldetag ist dann
der Anmeldetag beim DPMA.

198  c) Teil- und Mehrfachprioritat. Die Prioritit kann auch fiir einen Teil der Waren/
Dienstleistungen ecingetragen werden, wenn nur flir diesen Teil eine auslindische Voran-
meldung oder eine Zurschaustellung erfolgt ist (BPatGE 18, 125, 127 {f.). Voraussetzung ist
ein nach Prioritaten getrenntes Verzeichnis (Markenanmeldungen Zift. 1V.4.6.1.), zB

Waren mit Zeitrang vom 8. Februar 2014:
KI. 03: Seifen; Parflimeriewaren

Kl. 16: Druckereierzeugnisse

KI: 25: Bekleidungsstiicke

Dienstleistungen mit Zeitrang vom 2. August 2014:
KI. 38: Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen

199  Dieses Erfordernis ist nicht in der MarkenV geregelt, ergibt sich aber aus der materiellen
Priifungspflicht des DPMA, das keine ungepriiften Angaben in das Register eintragen darf.
Reicht der Anmelder kein nach Zeitringen gegliedertes Verzeichnis ein, wird die Anmel-
dung fiir die nicht vom geltend gemachten Priorititsanspruch erfassten Waren/Dienstleis-
tungen nach § 36 Abs. 4 MarkenG zurlickgewiesen. Keinesfalls darf die Markenstelle ei-
genmichtig das Verzeichnis auf der Grundlage des Priorititsbelegs iiberarbeiten (BPatG
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Mitt 1998, 309, 310 — Priifung des materiellen Priorititsumfangs). Sind die Waren/Dienst-
leistungen Gegenstand unterschiedlicher Voranmeldungen gewesen, kénnen in Form der
sog. Mehrfachprioritit auch diese unterschiedlichen Priorititsrechte in Anspruch ge-
nommen werden (BPatG BIPMZ 1976, 136). Auch hier ist ein nach Priorititen getrenntes
Verzeichnis Voraussetzung fiir die Gewihrung des Priorititsrechts (Markenanmeldungen
Ziff. IV.4.6.1.).

9. Sonstige Antriage

a) Antrag auf beschleunigte Priifung. In Feld (9) Sonstige Antrige kann die Anmel- 200
derin gegen Zahlung einer Beschleunigungsgebiihr die beschleunigte Priifung der An-
meldung beantragen (§ 38 MarkenG). Der Gesetzgeber hat diese Moglichkeit im Hinblick
auf die fiir die internationale Registrierung von Marken bedeutsame sechsmonatige Priori-
titsfrist nach Art. 4C Abs. 1 PVU geschaffen (Amtl. Begr. zu § 38 BIPMZ Sonderheft 1994,
85). Bei einem Beschleunigungsantrag entscheidet die Markenstelle innerhalb von sechs
Monaten, gerechnet ab dem Eingangstag der Anmeldung, iiber die Eintragungsfihigkeit
der Marke, sofern die Anmelderin ihren Mitwirkungspflichten nachkommt (Markenanmel-
dungenRL Ziff. IV. 1.1.). Bei Uberlastung des Erstpriifers kann die Teamleiterin die Bear-
beitung auch einem Erinnerungspriifer tibertragen. Die vorrangige Bearbeitung der An-
meldung beginnt allerdings erst nach Zahlungseingang der Beschleunigungsgebiihr
(§ 5 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Dieser Zeitpunkt kann je nach Zahlungsart unterschiedlich sein
(— Rn. 109f.). Obwohl der Antrag auch noch im Laufe des Anmeldeverfahrens zulissig ist,
sollte er daher bei Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Zu einem spiteren Zeit-
punkt ist eine beschleunigte Priifung im dargelegten Sinn, insbesondere wenn die Anmel-
dung Mingel aufweist, faktisch kaum moglich. Ebenfalls schneller bearbeitet werden die
elektronischen DPMAdirektWeb-Anmeldungen schon alleine deswegen, weil sie infolge
der Auswahl der Waren/Dienstleistungen aus einem Warenkorb ausschlieBlich mit Begriffen
der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB) per se iiber ein geklirtes Verzeichnis der
Waren/Dienstleistungen verfligen. Da flir diese keine weitere Beschleunigungsmdoglichkeit
besteht, gibt es aber insoweit keinen Anspruch auf Bearbeitung in sechs Monaten.

Die Riickzahlung der Beschleunigungsgebiihr kann die Anmelderin aus Billigkeits- 201
griinden beantragen, wenn die Priifung der Anmeldung aus Griinden, die das Amt zu vertre-
ten hat, nicht innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen wird (§ 63 Abs. 2 MarkenG). Die
Riickzahlung entspricht der Billigkeit, wenn das DPMA die Marke weder innerhalb von
sechs Monaten eingetragen noch innerhalb dieser Frist die Anmeldung zuriickgewiesen hat,
obwohl die Anmelderin ihren Mitwirkungspflichten nachgekommen ist. Dazu zihlen insbe-
sondere das frithzeitige Stellen des Antrages, die unverziigliche Gebiihrenzahlung sowie das
Einreichen vollstindiger Unterlagen. Auch Teilzuriickweisungen miissen unter diesen Vor-
aussetzungen innerhalb der Sechsmonatsfrist beschlossen werden, um der Anmelderin die
Moglichkeit zu geben, die internationale Registrierung ggf. nur fiir den zugestandenen Teil
nach Teilung der Anmeldung zu beantragen (BPatG GRUR 2003, 551, 552 — COOL
GIRL). Uber den Antrag auf Riickzahlung der Beschleunigungsgebiihr entscheidet die Mar-
kenstelle durch Beschluss in der Besetzung mit einem Beamten des hoheren Dienstes.

b) Kollektivmarke. Mit einer Kollektivimarke beansprucht ein rechtsfihiger Verband 202
oder eine juristische Person des offentlichen Rechtes Markenschutz fiir seine Mit-
gliedsunternehmen. Die Funktion der Kollektivmarke besteht darin, die Herkunft der
‘Waren/Dienstleistungen aus einem Anbieterverbund zu kennzeichnen, denen bestimmte
Eigenschaften wie zB ihre geografische Herkunft oder Qualitit gemeinsam sind
(§ 97 Abs. 1 MarkenG). Soll ein bestimmter Qualititsstandard bezeichnet werden, handelt es
sich um ein Giitezeichen. Das MarkenG sieht Garantie- und Gewihrleistungsmarken aktuell
anders als andere europiische Gesetze nicht als eigene Rechtsinstitute vor, sondern erfasst sie
iiber das Rechtsinstitut der Kollektivmarke. Allerdings sieht der aktuelle Entwurf der Euro-
paischen Markenrechtsrichtlinie die optionale Schaffung nationaler Garantie- und Gewihr-
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leistungsmarken vor (vgl. Art. 29 1a MRRL-Entwurf). Insoweit bestehen fiir Gutezeichen
beispielsweise Richtlinien des Deutschen Institutes fiir Giitesicherung und Kennzeichnung
eV (RAL). Nach den Grundsitzen des RAL sollen Giitezeichen eine Garantiefunktion flir
Produkte austiben, die bestimmte objektive QualititsmalBstibe erfiillen. Fiir die Anmeldung
und Eintragung einer Kollektivmarke gelten grundsitzlich die allgemeinen Vorschriften
(§ 97 Abs. 2 MarkenG). Daneben sind folgende Sonderregelungen zu beachten:

203  Die Eintragung einer Marke als Kollektivmarke setzt einen ausdriicklichen Antrag der
Anmelderin wie in Feld (9) des Anmeldeformulars voraus (§ 4 MarkenV). Nach Begriin-
dung eines Anmeldetages einer Individualmarke kann grundsitzlich nicht zur Markenkate-
gorie ,,Kollektivmarke* gewechselt werden und umgekehrt, da diese zueinander im Ver-
hiltnis eines aliud stehen. Erweckt die angemeldete Kollektivmarke den Eindruck eines
Giitezeichens oder -siegels einer als neutral erkannten Zertifizierungsstelle, verlangt die
Markenstelle eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des RAL Deutschen Instituts fiir
Gitesicherung und Kennzeichnung eV (RAL) (www.ral.de) oder einer anderen neutralen
Stelle, die eine Prifung und Qualititsiiberwachung nach vergleichbaren MaBstiben durch-
fiihrt wie zB TUV, DEKRA oder IHK (BPatGE 28, 139, 143f. — Giitezeichenverband).
Insoweit kommt der Kollektivmarke primir eine Garantiefunktion zu. Im Hinblick auf den
erhohten Priifungsaufwand und die Nutzung der Marke durch die Mitglieder des Mar-
keninhabers sind die Gebiihren fiir eine Kollektivmarke deutlich héher als fiir Indivi-
dualmarken. Die Anmeldegebiihr betrigt 900 Euro, die Klassengebiihr 150 Euro und die
Verlingerungsgebithr 1800 Euro (§ 64a MarkenG iVm § 2 Abs. 1 PatKostG, Gebiih-
rennrn. 331200, 331400, 332200).

204  Die Markenfihigkeit ist nach § 97 Abs. 1 MarkenG gegentiber Individualmarken er-
weitert: Die abstrakte Eignung zur Unterscheidung bezieht sich nicht nur auf die betriebli-
che Herkunft, sondern auch auf andere Eigenschaften, wie zB geografische Herkunft, Art
und Qualitit. Schutzfihig sind daher auch geografische Kollektivmarken und Giitezeichen
(Amtl. Begr. zu § 97, BIPMZ Sonderheft 1994, 102). Inhaber einer Kollektivmarke kon-
nen nur rechtsfahige Verbinde oder juristische Personen des offentlichen Rechts
sein (§ 98 MarkenG). Rechtsfihiger Verband in diesem Sinne ist vor allem der eingetrage-
ne Verein, die eingetragene Genossenschaft, die Stiftung, AG, KG, oHG, GmbH und
GbR. Bei juristischen Personen des offentlichen Rechts kommen als Anmelder von Kol-
lektivmarken insbesondere Gebietskorperschaften, wie Bund, Linder und Gemeinden,
Landwirtschaftskammern und Industrie- und Handelskammern in Betracht (Fezer Mar-
kenG § 98 Rn. 91f.; Ingerl/Rohnke MarkenG § 98 Rn. 51f.; Strobele/Hacker/ Kober-Dehm
MarkenG § 98 Rn. 1ff)). Der Anmeldung muss eine Markensatzung beigefiigt werden
mit genauen Angaben zu Name, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbands sowie zu den
Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft und die Bedingungen fiir die Benutzung der Marke
(§ 102 MarkenG). VerstoBt die Markensatzung gegen die offentliche Ordnung oder die
guten Sitten, weist das Amt die Anmeldung zuriick, sofern die Markensatzung nicht gein-
dert wird (§ 103 MarkenG). Die Anmeldung wird auBerdem zuriickgewiesen, wenn der
Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegenstehen oder sie nicht den besonderen An-
forderungen flir Kollektivmarken entspricht (§ 103 MarkenG). Rechtsgrundlage fiir die
Zuriickweisung wegen formeller Mingel ist § 97 Abs. 2 iVm § 36 Abs. 4 MarkenG.

10. Gebiihren

205  Fir die Gebiihrenberechnung im Feld (10) sind die wichtigsten Gebiihrensitze und die
zugehorigen Gebtihrennummern auf Seite 5 des Anmeldeformulars abgedruckt, nimlich

— Anmeldegebiihr fiir bis zu drei Klassen 300 Euro Nr. 331100
— Klassengebiihr fiir jede weitere Klasse ab der 4. Klasse 100 Euro Nr. 331300
— Beschleunigungsgebiihr 200 Euro Nr. 331500

Bei elektronischer Anmeldung ermiBigt sich die Gebiihr auf 290 Euro (Gebiihrennr.
331000; — Rn. 60). Da der aktuelle Entwurf einer Europiischen Markenrechtsreform
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optional die Schaffung eines sog. Single-Class-Modells vorsicht, konnten moglicherweise
kiinftig fiir jede weitere Klasse jenseits der ersten Klassengebiihren fillig werden (vgl.
Art. 44 MRRL-Entwurf).

Zu den Einzelheiten der Gebtihrenzahlung — Rn. 107ff. Die Filligkeit der Anmelde- 206
und Klassengebiihren tritt ein mit Einreichung der Anmeldung unabhingig davon, ob
die Anmeldung die Mindesterfordernisse fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags erfiillt,
oder ob der Anmelder eine Empfangsbestitigung nach § 8 Abs. 2 DPMAV erhalten hat.
Auch die Beschleunigungsgebiihr wird mit Einreichung des Beschleunigungsantrags fillig
(§ 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Die Zahlungsfrist fiir alle Gebithren endet drei Monate
nach Falligkeit (§ 6 Abs. 1 PatKostG; zu den Rechtsfolgen einer verspiteten oder unvoll-
staindigen Zahlung — Rn. 294f)). Ist man sich hinsichtlich der Hohe der zu zahlenden
Gebiihren nicht sicher, sollte man die amtliche Gebtihrenbenachrichtigung abwarten, die
das DPMA zusammen mit der Empfangsbestitigung derzeit etwa vier Wochen nach Ein-
gang der Anmeldung verschickt (— Rn. 301). Es ist allerdings zu beachten, dass die gesetz-
lich festgelegte Zahlungsfrist ab Einreichung der Anmeldung liuft und unabhingig vom
Erhalt der Empfangsbestitigung ist.

11. Unterschrift

Entsprechend dem Grundsatz der Schriftlichkeit ist die Anmeldung nur mit der Unter- 207
schrift des Anmelders oder seines Vertreters wirksam (§ 10 Abs. 1 DPMAV). Feld (12) sieht
dementsprechend eine Unterschrift des Anmelders bzw. Vertreters vor sowie bei Firmen
die Angabe der Funktion des Unterzeichners. Idealerweise sollte der Name des Unter-
zeichnenden in Druckschrift wiederholt werden. Die Unterschrift muss mit den Angaben
zum Anmelder bzw. Vertreter iibereinstimmen. Fehlende Ubereinstimmung fithrt zu
Nachfragen des Amtes und verzdgert damit die Bearbeitung. Meldet zB eine natiirliche
Person die Marke an, darf die Unterschrift nicht mit dem Firmenstempel versehen werden,
weil dann unklar ist, ob die Marke fiir die natiirliche Person oder die Firma angemeldet
wurde. Erfolgt die Anmeldung fiir eine juristische Person oder Personengesellschaft, muss
sie vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. Melden mehrere Personen ge-
meinsam ohne gemeinsamen Vertreter eine Marke an, ist die Unterschrift jedes Anmelders
erforderlich. Bei fehlender Unterschrift wird der Anmelder bzw. Vertreter aufgefordert,
ein unterschriebenes Exemplar des Anmeldeantrags nachzureichen.

12. Einreichung per Telefax

Wird die Anmeldung per Telefax eingereicht und das Original nachgesandt, empfiehlt es 207a
sich, im Vordruck oben rechts im Feld TELEFAX vorab am das Absendedatum des Te-
lefax zu erginzen, um eine Doppelanmeldung zu vermeiden. Diese Angabe ist fiir die Ein-
gangsstelle der Markenabteilungen der Hinweis auf ein nachfolgendes Original. Andernfalls
wird sowohl flir die Telefaxanmeldung als auch fiir das Original ein eigenes Aktenzeichen
vergeben. Sicheres Indiz fur eine solche Doppelanmeldung ist der Erhalt von zwei Emp-
fangsbestitigungen zu einer Anmeldung. In diesem Fall sollte man das DPMA umgehend
informieren, damit Telefax und Original in einer Akte zusammengefasst werden kénnen.
Notwendig ist das Nachsenden des Originals bei allen Marken auBer Wortmarken, weil
diese im Falle farbiger Komponenten auf dem Telefax nur in Schwarz-Weil3 und damit
unvollstindig wiedergegeben werden (= Rn. 171), oder sie im Ubrigen im Zuge der Di-
gitalisierung fiir die elektronische Akte und die Eintragung im elektronischen Register
gescannt werden und ein Telefax eine schlechtere Scann-Vorlage abgibt als ein Original.
Nachgereichte Originale miissen vollstindig mit dem Telefax tibereinstimmen. Die fehlende
Ubereinstimmung der Markenwiedergaben kann zur Zuriickweisung der Anmeldung we-
gen unzulissiger Markeninderung fiihren. Nur Abweichungen, die so geringfiigig sind, dass
sie den Schutzgegenstand der Marke nicht bertihren, wie zB die Wiedergabe einer schwarz/
weillen Marke in zwei verschiedenen Grau-Schattierungen sind unschidlich (BPatG 29 W
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(pat) 123/02 — Improve your move). Bei einer Anmeldung per Telefax kommt es im H
blick auf die Begriindung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt des Abschlusses der vo]l—
stindigen Ubermittlung des Fax an; = Rn. 48).

B. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Schrifttum: Marken Klassifikation, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken, Teil I — Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen in alpha-
betischer Reihenfolge, Teil II — Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen nach Klas-
sen geordnet, 10. Ausgabe 2012 in der ,Version 2014“ seit 1.1.2012 — http://www.dpma.de/service/
klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html; DPMA, Empfehlungsliste zur Klasseneinteilung der Waren
und Dienstleistungen flir die Eintragung von Waren und Dienstleistungen, BIPMZ 2001, 365, Vordruck
W7733 — http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.pdf; v. Bomhard/Nicolas, HABM:
Praxisinderung im Umgang mit den Nizzaer Klassentiberschriften nach ,,IP Translator”, GRUR-Prax 2014,
52; Braitmeyer, Was ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, MarkenR 2004, 178; Fezer MarkenG
§ 32 Rn. 401t Ingerl/Rohnke MarkenG § 32 Rn. 9ff.; Schmidt, Rechtsfragen im Zusammenhang mit for-
mellen Anforderungen an Markenanmeldungen, GRUR 2001, 653; Stickel/Schork S. 1281f.; Strobele/
Hacker/ Kirschneck MarkenG § 32 Rn. 811f; Strobele, Die rechtliche Bedeutung der Klasseneinteilung fiir
die Verzeichnisse von Waren und Dienstleistungen angemeldeter Marken, Mitt 2004, 249; Stribele, Die
strenge und vollstindige Priifung — ,Libertel” und seine Umsetzung in Deutschland, GRUR 2005, 93;
Viefhues, Bogatz, Wie ist ,,JP Translator” zu iibersetzen?, GRUR-Prax 2012, 238; Winkler, Unzulissige
Erweiterungen im Markenrecht, GRUR 1990, 73.

I. Uberblick

208  Angaben zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, fiir die der Markenschutz be-
ansprucht wird, gehoren zu den Mindesterfordernissen der Anmeldung (§ 32 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG). Die Anforderungen im Einzelnen sind in der MarkenV geregelt (§§ 19 ftf. Mar-
kenV). Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Klassifizierung der Waren- und Dienst-
leistungsbegriffe (— Rn. 211ff.), deren priziser Formulierung (— Rn. 220ff)) und der
Gruppierung des Verzeichnisses (— Rn. 243f.). Die Erstellung eines den Anmelderbe-
diirfnissen und den klassifikatorischen Anforderungen gentigenden Verzeichnisses ist an-
spruchsvoll. Eine Moglichkeit ist die Verwendung von Begriffen aus dem Kanon der Be-
zeichnungen der Klasseneinteilung, soweit diese nicht erliuterungsbediirftig sind und der
Begriffe aus den in § 19 MarkenV bezeichneten alphabetischen Listen der Nizza Klassifika-
tion (diese frither als Anlagen 1, 2 und 3 zu § 19 Abs. 2 MarkenV bereitgestellten Listen
werden seit 1.1.2013 vom DPMA im Bundesanzeiger bekanntgemacht, s. die Veroffentli-
chung der ab 1.1.2014 giiltigen Listen vom 11.12.2013 in BAnz. AT 11.12.2013 B8, S. 11f,,
s. auch unter www.bundesanzeiger.de sowie der unter http://dpma.de/marke/Klassifikation
rechts oben angebotene Download). Da nicht alle dort enthaltenen Begriffe per se hinrei-
chend klar sind und einige Begriffe der Klasseniiberschriften nach neuester Praxis nicht
mehr bestimmt genug sind (— Rn. 235), erfordert dies Kenntnisse der Klassifikation. Unter
dem Aspekt der klassifikatorischen Zulissigkeit sehr unkompliziert ist die Komposition des
Verzeichnisses aus den 60000 anerkannten Begriffen der einheitlichen Klassifikationsdaten-
bank (eKDB), auf die sich HABM und zahlreiche nationale Markenamter geeinigt haben
und die permanent weiterentwickelt werden. Diese Begriffe sind simtlich von allen teil-
nehmenden Lindern anerkannt und diirfen nicht beanstandet werden (s. niher dazu
Rn. 217a). Jenseits dessen konnen grundsitzlich auch individuelle Begriffe verwendet wer-
den, deren Zulassigkeit allerdings ggf. diskussionsintensiv sein und dadurch zu einer Verzo-
gerung der Bearbeitung fliihren kann. Zu beachten ist dabei vor allem, dass das Verzeichnis
nicht nachtraglich erweitert werden kann, weil dies einer Neuanmeldung fiir zusitzliche
Waren/Dienstleistungen unter Beibehaltung des urspriinglichen Anmeldetags gleichkime
(BGH GRUR 1998, 377, 378 — Apropos Film). Jederzeit moglich ist hingegen die nach-
triagliche Einschrinkung des Verzeichnisses, also auch im Beschwerdeverfahren vor dem
BPatG oder nach der Eintragung der Marke (§§ 39, 48 MarkenG; — Rn. 245 ).

144 Bingener



beck-shop.de

s [l PBYCHHANDLUNG

Bedeutung hat das Verzeichnis in mehrfacher Hinsicht. Es bestimmt einerseits den
Schutzgegenstand der Marke und ist deshalb im Anmeldeverfahren zusammen mit der
Markenwiedergabe Grundlage flir die Priifung der Schutzfihigkeit der Marke, die anhand
der konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen vorzunehmen ist (EuGH GRUR
2004, 146 Rn. 31ft. — DOUBLEMINT; BGH BeckRS 2014, 20418 — DiisseldorfCon-
gress). Gentigt ein Verzeichnis auch nach entsprechender Beanstandung nicht den im Fol-
genden geschilderten Anforderungen, kann die Anmeldung fur die betroffenen Wa-
ren/Dienstleistungen bzw. ausnahmsweise komplett zuriickgewiesen werden (§§ 36 Abs. 1
Nr. 2, 32 Abs. 3 MarkenG sowie eingehend dazu BPatG 30 W (pat) 14/13 — PROMS).
Auch fiir mogliche spitere Kollisionsverfahren mit anderen Zeichen beim DPMA oder in
ordentlichen Verfahren kommt es entscheidend auf das eingetragene Verzeichnis an, etwa
fiir die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsihnlichkeit und die rechtserhaltende Benut-
zung der Marke (§§ 9 Abs. 1, 14 Abs. 2, § 43 Abs. 1 MarkenG).

Nach der Zahl der beanspruchten Waren-/Dienstleistungsklassen werden aulerdem die 210
Klassen- und Verlingerungsgebiihren berechnet. Jeder Waren- oder Dienstleistungsbe-
griff muss daher klassifiziert, dh einer bestimmten Klasse der Klasseneinteilung zugeordnet
werden (= Rn. 211ft.). Dieses Erfordernis gilt nicht nur im Anmeldeverfahren, sondern
auch bei jeder spiteren Anderung des Verzeichnisses und genau genommen auch bei der
Verlingerung.

1. Klassifizierung

Die Klassifizierung hat in erster Linie Ordnungsfunktion. Fiir die Beurteilung des 211
Schutzumfangs kommt es daher ausschlieBlich auf die Waren-/Dienstleistungsbegrifte und
nicht auf deren Klassenzuordnung an (Art. 2 Abs. 1 NKA). Bei der Priifung der rechtser-
haltenden Benutzung einer Marke kann die Klassifizierung aber als Auslegungsmittel he-
rangezogen werden, wenn zu beurteilen ist, inwieweit die Benutzung einer Einzelware als
Benutzung des eingetragenen Oberbegriffs anzusehen ist (s. unter http://www.dpma.de/
docs/service/formulare/marke/w7733.pdf).

a) Klasseneinteilung. Die Klassifizierung ist die Zuordnung jeder einzelnen Ware und 212
Dienstleistung zu einer bestimmten Klasse der Klasseneinteilung (§ 20 Abs. 1 MarkenV;
MarkenanmeldungenRL Ziff. I11.2.). Die Gesamtheit aller Waren und Dienstleistungen, fuir
die Schutz beansprucht werden kann, ist in 45 Klassen eingeteilt, 34 Waren- und 11
Dienstleistungsklassen. Diese Einteilung beruht auf einem internationalen Abkommen
iiber die Einteilung von Waren und Dienstleistungen, der sog. ,,Klassifikation von Nizza“
(— Rn. 214). Die Klasseneinteilung wird vom DPMA in der jeweils giiltigen Version im
Bundesanzeiger veroffentlicht (§ 19 MarkenV). Die Klasseneinteilung enthilt die sog.
Oberbegriffe bzw. Klasseniiberschriften bzw. -titel (= Rn. 222ft.), die in sehr allge-
meiner Form die zugehorigen Waren und Dienstleistungen der jeweiligen Klassen be-
schreiben, zB ,,KI. 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft
oder auf dem Wasser; KI. 38: Telekommunikation®. Die ,,Klasseneinteilung mit erldutern-
den Anmerkungen® erldutert die Inhalte der einzelnen Klassen sowie deren Abgrenzung
zueinander strukturell. Die Klassifizierung im Einzelnen bestimmt sich nach den alphabe-
tischen Listen der Waren- und Dienstleistungen. Darin sind ca. 9000 Waren- und Dienst-
leistungsbegriffe mit Klassenangabe enthalten.

Da Klasseneinteilung und alphabetische Listen keine vollstindige Aufzihlung aller denk- 213
baren Waren und Dienstleistungen enthalten (kdnnen), geht das DPMA von der theoreti-
schen Vollstindigkeit der Klasseneinteilung in ihrer Gesamtheit aus. Das bedeutet,
dass die Klasseneinteilung jedes wirtschaftliche Waren- und Leistungsangebot umfasst, und
es keine Ware oder Dienstleistung gibt, die nicht in irgendeine Klasse klassifiziert werden
kann (BPatGE 40, 261, 263 — AUFTAKT; Strobele/Hacker/Kirschneck MarkenG § 32
Rn. 96ft.). Der Grundsatz der theoretischen Vollstindigkeit gilt allerdings nur fiir die Klas-
seneinteilung insgesamt, nicht hingegen fiir die Oberbegriffe (— Rn. 234).
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214  b) Nizza-Klassifikation. Die Bundesrepublik Deutschland ist als Mitgliedstaat des
Nizzaer Klassifikationsabkommens (NKA) zur Anwendung der ,,Internationalen Klassifika-
tion von Waren und Dienstleistungen flir die Eintragung von Marken — Klassifikation von
Nizza* verpflichtet (Art. 1 Abs. 1 NKA). Die nach § 19 MarkenV im Bundesanzeiger ver-
offentlichte Klasseneinteilung und die alphabetischen Listen sind deshalb identisch aus der
Nizzaer Klassifikation tibernommen.

215  Die Nizza-Klassifikation wird von der WIPO in englischer und franzésischer Sprache
erstellt (Art. 1 Abs. 1 und 4 NKA). Die amtliche deutsche Ubersetzung verfasst das DPMA
in Zusammenarbeit mit dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum und dem
Osterreichischen Patentamt. Die Klassifikation wird alle fiinf Jahre in Form einer neu-
en Ausgabe strukturell (dh ggf. mit Klasseninderungen, Schaffung und Streichung von
Klassen) tiberarbeitet und erhilt seit 1.1.2013 zusitzlich jahrlich eine neue Version, die
neue Eintrige vorsehen bzw. Eintrige entfallen lassen kann. Die 10. Ausgabe (NCL 10)
ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten (DPMA Mitt. Nr. 17/11, BIPMZ 2011, 389{t.).
Diese enthielt neben einer vollstindigen Uberarbeitung der Klassifikationsregeln auch zahl-
reiche andere deutliche Anderungen. Zum 1.1.2015 trat die ,,Version 2015“ (NCL 10-
2015) der 10. Ausgabe vom 1.1.2012 in Kraft (BIPMZ 2015, 6 und www.bundes
anzeiger.de sowie http://dpma.de/marke/klassifikation/warenunddienstleistungen/index.
html). Anderungen miissen von dem aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammengesetz-
ten Sachverstindigenausschuss mit einfacher bzw. qualifizierter Mehrheit von vier Fiinfteln
beschlossen werden (Art. 3 NKA). Neue Waren-/Dienstleistungsbegriffe berticksichtigt die
Nizza-Klassifikation daher nur mit zeitlicher Verzégerung.

216  Die Nizza-Klassifikation besteht aus der Klasseneinteilung, erliuternden Anmerkungen
und der alphabetischen Liste (Art. 1 Abs. 2 NKA). Die erlduternden Anmerkungen
beinhalten die typischerweise von der Klasse erfassten Waren oder Dienstleistungen sowie
eine beispielhafte Aufzihlung der Waren oder Dienstleistungen, die in der Klasse enthalten
oder nicht enthalten sind, zB

KLASSE 38
Telekommunikation.
Erlduternde Anmerkung

Klasse 38 umfasst im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person erméglichen, mit ei-
ner anderen durch ein sinnesmiBig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Solche Dienstleistungen
umfassen diejenigen,

(1) welche es einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen,

(2) welche Botschaften von einer Person an eine andere tibermitteln und

(3) welche akustische oder visuelle Ubermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (Rundfunk
und Fernsehen).

Diese Klasse enthilt insbesondere:

— Dienstleistungen, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen
bestehen.

Diese Klasse enthilt insbesondere nicht:

— Rundfunkwerbung (KI. 35)
— Telefonmarketing (Telemarketing) (K1. 35)

217  Die alphabetische Liste mit den einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen wird
in zwei Teilen verdffentlicht. Teil I besteht aus zwei alphabetischen Listen, einer fir Waren
und einer flir Dienstleistungen. Teil II ist nach Klassen geordnet und fiihrt zu jeder Klasse
in alphabetischer Reihenfolge die zugehorigen Waren oder Dienstleistungen auf (s. unter
http://dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html). Als Hilfestellung
bei der Anwendung der Klassifikation beinhaltet die Nizza-Klassifikation auBerdem eine
hilfreiche Anleitung fiir Benutzer und Allgemeine Hinweise insbesondere zur Klassifi-
zierung der Waren und Dienstleistungen, die weder in der Klasseneinteilung noch in der
alphabetischen Liste aufgefiihrt sind.

217a  c) Einheitliche Klassifikationsdatenbank. Seit November 2013 bietet das DPMA in
Kooperation mit dem HABM und zahlreichen anderen nationalen Behérden (dem sog.
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