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Einleitung

Fiir die Vereinfachung zur Erlangung internationalen Markenschutzes gegeniiber direkten Auslands-
anmeldungen wurden zwei zwischenstaatliche Vertragswerke geschaffen, denen derzeit 85 Linder
angehoren (d.h. die mindestens einen der beiden Vertrdge unterzeichnet haben):

e das Madrider Markenabkommen MMA
e und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen PMMA.

Viele Vertragsstaaten habe beide Abkommen unterzeichnet, manche, wie z.B. die USA, nur das
PMMA. Welcher Vertrag (MMA/PMMA) beim jeweiligen Registrierungsverfahren zur Anwendung
kommt, kann nicht frei gewihlt werden, sondern hidngt von den konkret beteiligten Lindern ab. Eine
Beeinflussung ist daher gegebenenfalls nur iiber die konkrete Landerauswahl moglich.

Vorteil der Internationalen Registrierung

Mit der Internationalen Registrierung kann iiber ein einheitliches Einreichungsverfahren der Schutz
in sdmtlichen Vertragsstaaten nach freier Auswahl erlangt werden. Auch die Zahlung der
Verldngerungsgebiihren erfolgt einheitlich, so da eine gewisse Vereinfachung der Formalititen
erreicht werden kann. Ein solches Verfahren bietet sich an, wenn nach Anmeldung einer deutschen
Marke oder einer Gemeinschaftsmarke der Schutz auch auf weitere Lander ausgedehnt werden soll.

Schon ab ca. zwei bis drei Ziellindern kann sich gegeniiber direkten nationalen Auslands-
anmeldungen eine Kostenersparnis ergeben, wobei sich diese immer erst aus der konkreten
Linderauswahl ermitteln 1a63t.

Der Vorteil ergibt sich daraus, daf die Einreichungsformalitéten {iber einen (deutschen) Vertreter bei
einem Anmeldeamt abgewickelt werden konnen, d.h. ohne Einschaltung von Auslandsanwilten in
den jeweiligen Lindern. Sofern spiter keine Beanstandungen von den jeweiligen nationalen Amtern
erfolgen, kann theoretisch ohne jede Beteiligung eines auslidndischen Korrespondenzanwalts
internationaler Markenschutz erlangt werden, was die Kosten betridchtlich senken kann. Dies wird
aber nicht immer moglich sein und héngt insbesondere von der konkreten Marke und dem
dazugehorigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ab.

Voraussetzung

Grundvoraussetzung ist mindestens eine Basisanmeldung im Heimatland (Deutschland oder EU); das
MMA-Verfahren verlangt dariiber hinaus auch, da diese Marke bereits eingetragen wurde, daf} also
zum Zeitpunkt der Internationalen Registrierung eine Basismarke (Heimatmarke) vorliegt. Dies kann
zu Problemen fithren, wenn die Prioritit einer Erstanmeldung in Anspruch genommen werden soll,
um deren Zeitrang fiir die Internationale Registrierung zu nutzen. Dies muf3 innerhalb von sechs
Monaten nach dem Tag der Erstanmeldung (Prioritétsfrist) geschehen.

Verfahren

Die Anmeldung fiir eine Internationale Registrierung muf bei der Behorde erfolgen, bei der auch die
Basismarke(nanmeldung) eingetragen bzw. angemeldet wurde, also fiir deutsche Basismarken (bzw.
-anmeldungen) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), fiir Gemeinschaftsbasismarken
(bzw -anmeldungen) beim Harmonisierungsamt in Alicante (HABM). Innerhalb von zwei Monaten
nach der Einreichung mufl das Amt die Anmeldung an die WIPO zur Registrierung weiterreichen. Die
WIPO verdffentlicht die Anmeldung und benachrichtigt die betroffenen Vertragsstaaten. Mit der
Registrierung erlangt die angemeldete Marke fiir die betroffenen Vertragsstaaten Schutz, als wire sie
unmittelbar dort angemeldet worden.

Innerhalb weiterer 12 (MMA) bzw. 18 (PMMA) Monate ab der Registrierung mull abgewartet
werden, ob von den betroffenen nationalen Amtern die Mitteilung erfolgt, daB die Markenanmeldung

Internationale Registrierung von Marken Seite I von 2



Rechts- und Patentanwélte Weber & Seidel « RPWS

Handschuhsheimer Landstr. 2a « D-69120 Heidelberg ® Tel.: +49-6221-58 607-0 ® Fax: +49-6221-58 607-11
www.rpws.de e kanzlei@rpws.de

beanstandet wird (Schutzverweigerung). Dies kann die Schutzfihigkeit des Zeichens selbst bzw. das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis betreffen (die sogenannten absoluten Griinde), es kann sich
aber auch um einen Widerspruch aus einem élteren Recht handeln (relative Griinde). Liegt eine
Schutzverweigerung vor, mufl ein nationaler Korrespondenzanwalt gegeniiber dem betreffenden
nationalen Amt als Vertreter zur Fithrung des dortigen Verfahrens eingeschaltet werden. Kann dem
Schutzverweigerungsgrund nicht erfolgreich entgegengetreten werden, gilt der Schutz durch die
Eintragung riickwirkend als nicht eingetreten.

Die Schutzdauer betrigt 10 Jahre ab Registrierung und kann durch eine Gebiihrenentrichtung an die
WIPO fiir jeweils weitere 10 Jahre verlidngert werden.

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Verfahren im Uberblick:

Kriterien MMA PMMA
Kosten einheitliche nationale individuelle, teilweise hohe
Pauschalgebiihren nationale Gebiihren
Voraussetzung eingetragene Basismarke | eingetragene oder angemeldete
Basismarke
Sprachen Franzosisch, Spanisch oder Englisch,

es sei denn, daf3 das betreffende nationale Amt eine Restriktion auf eine

neue Regelung seit 1.9.2008 oder zwei dieser Sprachen vorsieht

Frist zur Bearbeitung bei den | 12 Monate 18 Monate

nationalen Behorden

Benutzungspflicht nach nationalem Recht in jedem betroffenen Land
Abhéngigkeit zur 5 Jahre

Basismarke(nanmeldung) d./.
Verlust der IR-Marke, wenn
Basismarke fallt

Umwandlungsméglichkeit der | nein ja
IR-Marke in nationale
Marken

bei Verlust der Basismarke
innerhalb der Sjihrigen
Abhdingigkeit

Kostenbeispiele

Kosten (Amtsgebiihren einschlieSlich Anwaltshonorar) fiir die Registrierung einer Marke mit drei
Waren- und Dienstleistungsklassen fiir fiinf beispielhafte Linder mit
Pauschalgebiihren nach MMA (Osterreich, Spanien, Frankreich, Tschechien, Italien) ca. 2.600 €
individuellen Gebiihren nach PMMA (USA, Japan, Schweiz, China, EU) ca. 5.500€

direkten nationalen Anmeldungen zum Vergleich > ca. 10.000 €

Die beiden Beispiele decken die untere (MMA) und obere Grenze (PMMA) ab, d.h. fiir die Anzahl
von fiinf Anmeldungen nach PMMA wurden die etwa fiinf teuersten Linder ausgewihlt. Dies umfaf3t
jedoch nur die Mindestkosten bei der Einreichung. Weitere Kosten fallen an bei mehr als drei
Klassen und vor allem, wenn nationale Verfahren bei Schutzverweigerung (Amtsbeanstandungen oder
Widerspriiche) mit Hilfe von Auslandskorrespondenzanwilten durchzufiihren sind. Dies betrifft also
insbesondere Marken, deren Schutzfihigkeit zweifelhaft ist und solche, die ein hohes
Widerspruchspotential haben, z.B. wenn @hnliche édltere Marken fiir das gleiche Marktsegment
eingetragen sind. Aber auch Marken, bei denen ungebriuchliche oder unklare Begriffe im Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis enthalten sind, konnen davon betroffen sein.
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