% Deutsches
Patent- und Markenamt

Merkblatt
Die internationale Registrierung von deutschen Marken
uber das Madrider System

Anschrift Telefon Telefax
Dienststelle Miinchen Zentrale Postanschrift: ~ Zentraler Kundenservice: Zentrale Telefaxnummer:
Dienststelle Jena 80297 Minchen +49 89 2195-1000 +49 89 2195-2221
Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin
Zahlungsempfinger: Bundeskasse/DPMA
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700 Internet:
Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale Miinchen, Leopoldstr. 234, 80807 Miinchen https://www.dpma.de

M 8940/7.24



Inhaltsverzeichnis

Internationale Registrierung VON IMaArKEN...........oooviiiiiiiiieii ettt ettt ettt e ettt et ettt e et e e e et e eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeees 3
In welchen Staaten kann nach dem Madrider System Markenschutz erlangt werden?..............ooooiiiiiiie e 3
Wer kann eine internationale Registrierung beantragen?.............oviiiiiiiiiiiiiie e 3
Wie kann eine internationale Registrierung beantragt Werden? ..........ccooiiiiiiii oot e s 3
Welche Sprache iSt ZU VEIWENAENT ... ettt oottt e e e oo ettt e e e e e e et beeeeea e e e e s beeeeeaeaeaannnneeeeaaeeaannnneeaeann 3
Wie sind die Formblatter der WIPO QUSZUTUIIENT ..........cooiiiiii ettt 3
Wo ist der Antrag auf internationale Registrierung einZUr€iCheN?.............ovviiiiiiii i e 4
Was geschieht mit lInrem Antrag nach Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt?..............ccooiiiiiii e, 4
Was geschieht mit Inrem Antrag nach Eingang bei der WIPO? .........coo ittt e e e e ee s 4
Mit welchem Datum erfolgt die internationale RegiStHErUNG?..........c.uuriiiii oo e e e eaa e 4
Wie lange besteht der Schutz fur die internationale RegisStrierung? ........coooiiii i 4
Wie kann die Schutzdauer VErHANGErt WEIAENT ............uiiiiiie et e et e e e e e e e e e e e e e s st a e e e e e e e s sesbareeeaeesaesnraeeeeas 4
Wie viel kostet die internationale REGISTHEIUNG? ...........uuiiiii i e e e e s e e e e e e e st br e e e e e e s eannraeeeeas 5
Warnung vor - teilweise irrefihrenden - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen im Zusammenhang mit
internationalen Registrierungen und deren VerlangEIrUNGEN ..........oo o ittt e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e nneeeeeeas 5
Wo sind Antrége auf Eintragung einer Anderung im Internationalen Register einzureichen? .............ccooveveeeeeceeeeeeceeeee e 5

Wo sind Antrage auf Eintragung einer Lizenz in das Internationale Register einzureichen?............cccovvveveiiiiiiiiiee e 6



Internationale Registrierung von Marken

Der Inhaber einer deutschen Marke kann den Schutz fir
seine Marke im Wege der internationalen Registrierung
Uber das sog. Madrider System auf andere Staaten aus-
dehnen.

Das Madrider System beruht auf dem Madrider Abkom-
men Uber die internationale Registrierung von Marken
(MMA) und dem Protokoll zu diesem Abkommen (PMMA).
Seit dem 31. Oktober 2015 gehoren alle Vertragspar-
teien des Madrider Systems dem PMMA an. Damit sind
fiir internationale Anmeldungen nur noch die Regelun-
gen des PMMA anzuwenden. Die Marke wird in einem
Internationalen Register eingetragen, das von der Weltor-
ganisation fir Geistiges Eigentum (World Intellectual Pro-
perty Organization - WIPO / Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle - OMPI) gefiihrt wird. Die internati-
onale Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten
denselben Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar bei der
dortigen nationalen Behérde angemeldet worden ware.

Die internationale Registrierung nach dem Madrider Sys-
tem hat gegenuber der Direktanmeldung in anderen Staa-
ten den Vorteil, dass nur ein Antrag gestellt werden muss.

Wichtiger Hinweis!

Die internationale Registrierung ist nur fir grafisch dar-
stellbare Marken mdglich, da WIPO nur grafische Marken-
darstellung akzeptiert.

In welchen Staaten kann nach dem Madrider Sys-
tem Markenschutz erlangt werden?

Eine deutsche Marke kann in allen anderen Vertragspar-
teien des Madrider Systems geschitzt werden.

Der Kreis der Vertragsparteien vergroRert sich standig.
Der jeweils aktuelle Stand der Vertragsparteien kann tiber
die Internetadresse der WIPO unter
http://www.wipo.int/madrid/en/members unter dem Stich-
wort "Membership" abgefragt werden.

Wer kann eine internationale Registrierung bean-
tragen?

Um den Schutz lhrer Marke auf andere Vertragsparteien
auszudehnen, missen Sie

- eine tatsachliche und nicht nur zum Schein beste-
hende gewerbliche oder Handelsniederlassung in
Deutschland haben;

oder
- |lhren Wohnsitz in Deutschland haben;
oder

- die deutsche Staatsangehdrigkeit besitzen.

Wie kann eine internationale Registrierung bean-
tragt werden?

Fir einen Antrag auf internationale Registrierung ist das
von der WIPO herausgegebene Formblatt MM2 zu ver-
wenden. Dieses und alle weiteren im Text genannten
Formblatter und Vordrucke kénnen beim Kundenservice
des Deutschen Patent- und Markenamts bzw. bei der
WIPO bestellt oder (ber die Internetadresse
http://www.wipo.int/madrid/en/forms bzw.
https://www.dpma.de/service/formulare/index.html abge-
rufen werden.

Falls der Antrag auf internationale Registrierung eine an-
gemeldete, aber noch nicht eingetragene Marke zur Basis
hat, wird dringend empfohlen, den Antrag erst nach Be-
kanntwerden des Aktenzeichens der Basismarke (z.B. Er-
halt der Empfangsbescheinigung) einzureichen, da ohne
Aktenzeichen der Basismarke eine Prufung des internati-
onalen Gesuchs durch das DPMA nicht méglich ist.

Deshalb ist es zweckmaRig, die Basismarke elektronisch
beim DPMA anzumelden, da der Anmelder deren Akten-
zeichen sofort erhalt (Informationen unter
https://www.dpma.de/marken/anmeldung/index.html — In-
ternet-Dienste — DPMAdirekt). Durch den moglichen spa-
teren Anmeldetag der internationalen Registrierung ent-
stehen grundsatzlich keine rechtlichen Nachteile, da
i. d. R. die Prioritat der deutschen (Basis-)Anmeldung be-
ansprucht werden kann.

Allerdings besteht bei Gesuchen auf Basis einer Anmel-
dung das Risiko, den Schutz der internationalen Regis-
trierung zu verlieren, wenn die Basismarke nicht oder nur
teilweise eingetragen wird.

Welche Sprache ist zu verwenden?

Internationale Gesuche kdnnen beim DPMA in englischer
oder franzésischer Sprache eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis immer in der gewahlten Sprache ab-
gefasst sein muss. Es gilt sonst als nicht beigefiigt, was
sich nachteilig auf das Datum der internationalen Regist-
rierung auswirken kann.

Wie sind die Formblatter der WIPO auszufiillen?

Die Formblatter sind mit Schreibmaschine oder mit PC
auszufillen.

Eine Ausfiillanleitung fiir das Formblatt MM2 kdnnen Sie
bei der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts  anfordern oder (Uber das Internet
(https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html)
abrufen.
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Wo ist der Antrag auf internationale Registrie-
rung einzureichen?

Das ausgefillte WIPO-Formbilatt ist in an folgende Adres-
se zu senden:

Deutsches Patent- und Markenamt
80297 Miinchen

Es empfiehlt sich, fiir das Begleitschreiben an das Deut-
sche Patent- und Markenamt, stets das Formular M 8005
zu verwenden.

Vor der Versendung per Post kann der Antrag auch vorab
per Telefax an das Deutsche Patent- und Markenamt ge-
sendet werden.

Die Telefaxnummer hierfiir lautet +49 89 2195-2221.

Was geschieht mit lhrem Antrag nach Eingang
beim Deutschen Patent- und Markenamt?

Das Deutsche Patent- und Markenamt priift im Wesentli-
chen, ob die im Antrag auf internationale Registrierung be-
zeichnete Marke mit der deutschen Marke Ubereinstimmt
und ob das im internationalen Antrag angegebene Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis nicht weiter gefasst ist als
dasjenige der nationalen Marke. Sind die Voraussetzun-
gen erflllt, leitet das Deutsche Patent- und Markenamt
den Antrag an die WIPO weiter und bestatigt auRerdem
das Datum, an dem der Antrag auf internationale Regist-
rierung eingegangen ist. Dieses Datum bestimmt in der
Regel das Datum der internationalen Registrierung.

Was geschieht mit lhrem Antrag nach Eingang
bei der WIPO?

Die WIPO prift, ob der Antrag auf internationale Regis-
trierung allen Erfordernissen fiir die Eintragung in das in-
ternationale Register entspricht.

Ist dies der Fall, tragt die WIPO die Marke in das
Internationale Register ein und teilt den Vertragsparteien,
in denen Schutz beansprucht wird, die internationale Re-
gistrierung mit. Die Marke hat damit in diesen Vertragspar-
teien Schutz, als ob sie dort unmittelbar registriert worden
ware. Die Behoérden der benannten Vertragsparteien ha-
ben jedoch innerhalb einer Frist von einem Jahr bzw. 18
Monaten ab der Mitteilung durch die WIPO die Méglichkeit,
der Marke den Schutz in ihrem Gebiet zu versagen. Wird
der Schutz in einer der benannten Vertragsparteien ganz
oder teilweise versagt, und ist der Antragsteller weiterhin
an einem Markenschutz in dieser Vertragspartei interes-
siert, kann er sein Begehren bei den Behérden dieser Ver-
tragspartei nach den dort geltenden Vorschriften weiter-
verfolgen. In der Regel ist hierfiir die Bestellung eines dort
ansassigen Vertreters erforderlich.

Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung nicht
den Erfordernissen fur eine Eintragung im Internationalen
Register, erlasst die WIPO einen Bescheid, in dem der An-
tragsteller oder die nationale Behorde aufgefordert wer-
den, bestehende Mangel innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten zu beseitigen. Erfolgt die Mangelbeseitigung nicht
innerhalb dieser Frist, kann dies dazu fihren, dass der An-
trag auf internationale Registrierung als zurickgenommen

gilt.

Mit welchem Datum erfolgt die internationale Re-
gistrierung?

Grundsatzlich erfolgt die internationale Registrierung mit
dem Datum, an dem der Antrag auf internationale Regist-
rierung beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangen ist. Voraussetzung hierfir ist, dass der Antrag in-
nerhalb von zwei Monaten ab Eingang beim Deutschen
Patent- und Markenamt bei der WIPO eingeht und fol-
gende Mindestangaben enthalt:

- Name und Anschrift des Antragstellers,

- die Vertragsparteien, in denen Schutz beansprucht wird,
- die Wiedergabe der Marke,

- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Wird die Zweimonatsfrist iiberschritten oder fehlt eine der
Mindestangaben, so erhalt die internationale Registrie-
rung das Datum des Eingangs der letzten fehlenden An-
gabe bei der WIPO.

Es besteht auch die Mdéglichkeit, flr die internationale Re-
gistrierung die Prioritat einer friheren Anmeldung in An-
spruch zu nehmen. Voraussetzung hierfir ist, dass der An-
trag auf internationale Registrierung innerhalb von sechs
Monaten nach dieser Anmeldung beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereicht wird. Wird die internationale
Registrierung auf die Eintragung der deutschen Marke ge-
stiitzt, muss auch die Eintragung innerhalb dieser Frist er-
folgt sein.

Wie lange besteht der Schutz fiir die internatio-
nale Registrierung?

Wie kann die Schutzdauer verlangert werden?

Die Schutzdauer der internationalen Registrierung betragt
10 Jahre und kann beliebig oft um diesen Zeitraum verlan-
gert werden. Die Verlangerung (Erneuerung) erfolgt durch
Zahlung der hierfiir geltenden Gebiihren unmittelbar an
die WIPO, wobei die Zahlung immer nur flir einen Zeitraum
von 10 Jahren erfolgen kann. In der Regel erinnert die
WIPO den Inhaber der internationalen Registrierung sechs
Monate vor Ablauf der Schutzfrist hieran. Bitte beachten
Sie, dass das Deutsche Patent- und Markenamt weder
Antrage noch Zahlungen fiir Verlangerungen interna-
tional registrierter Marken vermittelt.
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Wahrend der ersten funf Jahre ab dem Datum der interna-
tionalen Registrierung bleibt diese von der nationalen Ba-
sismarke oder Basisanmeldung abhangig. Wird die Basis-
marke innerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts, eines
Léschungsverfahrens, einer Nichtig- oder Unglltigerkla-
rung ganz oder teilweise geldscht oder wird die Basisan-
meldung ganz oder teilweise zurlickgenommen oder zu-
riickgewiesen, entfallt auch der entsprechende Schutz aus
der internationalen Registrierung.

Wie viel kostet die internationale Registrierung?

Mit dem Antrag auf internationale Registrierung ist sowohl
eine Geblhr an das Deutsche Patent- und Markenamt
nach §§ 1, 2 Patentkostengesetz als auch eine Gebihr an
die WIPO zu entrichten (Artikel 8 Abs. 2 PMMA).

Die H6he der an das Deutsche Patent- und Markenamt zu
entrichtenden Gebiihren entnehmen Sie bitte dem Kosten-
merkblatt tUber die Gebihren und Auslagen des Deut-
schen Patent- und Markenamts und des Bundespatent-
gerichts (A 9510 - GebUhrennummer 334 100). Das Deut-
sche Patent- und Markenamt erstellt keine gesonder-
ten Gebiihrenrechnungen.

Die Geblhren des Deutschen Patent- und Markenamts
kénnen wie folgt entrichtet werden:

a) durch Bareinzahlung bei den Geldstellen des DPMA
(in den Dienststellen Minchen und Jena und im
Technischen Informationszentrum in Berlin),

b) durch Uberweisung auf das Konto der Bundes-
kasse/DPMA (IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54,
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700),

c) durch (Bar-)Einzahlung bei einem inlandischen oder
auslandischen Geldinstitut auf das Konto der Bun-
deskasse/DPMA (IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010
54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700) oder

d) durch Erteilung eines giiltigen SEPA-Basis-Last-
schriftmandats mit Angaben zum Verwendungs-
zweck. Bitte benutzen Sie hierfiir die auf unserer In-
ternetseite
https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungs-
verkehr/index.html bereitgestellten Formulare
(A 9530 und A 9532) und beachten Sie die dort zur
Verfligung stehenden Hinweise zum SEPA-Verfah-
ren.

Die Gebuhren werden mit der Stellung des Antrags fallig.
(§ 121 Abs. 1 Markengesetz). Ab Falligkeit sind die Ge-
bihren gemaR § 121 Abs. 2 Markengesetz innerhalb einer
Frist von einem Monat zu bezahlen. Ansonsten gilt der An-
trag als zurlickgenommen (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz
in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Markengesetz).

Die Hohe der an die WIPO zu entrichtenden Gebiihren
kann auf der Homepage der WIPO unter
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ abgefragt werden.
Dort ist auch ein Geblihrenberechnungssystem (fee calcu-
lator) verfligbar. Die zur Verfligung stehenden Zahlungs-
modalitaten sind jeweils auf den Formblattern der WIPO
angegeben. Dort ist die gewahlte Zahlungsart anzukreu-
zen.

Warnung vor - teilweise irrefiihrenden - Ange-
boten, Zahlungsaufforderungen und Rechnun-
gen im Zusammenhang mit internationalen Re-
gistrierungen und deren Verlangerungen

Das Deutsche Patent- und Markenamt warnt auch im Zu-
sammenhang mit internationalen Registrierungen und de-
ren Verlangerungen vor - teilweise irrefiihrenden - Ange-
boten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen, die
nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt oder dem in-
ternationalen Buro der WIPO stammen.

Unternehmen bieten - teilweise unter behérdendhnlichen
Bezeichnungen - eine kostenpflichtige Verdffentlichung
oder Eintragung von Schutzrechten in nichtamtliche Re-
gister oder eine Verldngerung des Schutzrechts beim
Deutschen Patent- und Markenamt oder dem internationa-
len Buro der WIPO an. Die Angebote, Zahlungsaufforde-
rungen bzw. Rechnungen und Uberweisungstrager dieser
Unternehmen wecken teilweise den Anschein amtlicher
Formulare. Solche Schreiben entfalten fiir sich allein je-
doch keinerlei Rechtswirkungen, eine Zahlungsverpflich-
tung gegenuber dem Aussteller wird hierdurch nicht be-
grundet.

Auf entsprechende aktuelle Verodffentlichungen des inter-
nationalen Biros der WIPO und des Deutschen Patent-
und Markenamts wird hingewiesen. Diese kdnnen unter
https://www.dpma.de/dpma/service/gebuehren/irrefueh-
rende_zahlungsaufforderungen/index.html bzw. dem dort
wiedergegebenen Link zu der Internetprasenz des Inter-
nationalen Bliros der WIPO abgerufen werden.

Wo sind Antrige auf Eintragung einer Anderung
im Internationalen Register einzureichen?

Antrage auf Eintragung einer Anderung (Ubertragung der
Marke auf einen anderen Inhaber, Anderung des Namens
oder der Anschrift des Inhabers oder des Vertreters, Ein-
schrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
ses, Verzicht, Loschung) kdnnen wahlweise entweder un-
mittelbar bei der WIPO oder beim Deutschen Patent- und
Markenamt gestellt werden, das diese Antrage dann an
die WIPO weiterleitet.

Dabei kénnen Antrage auf Ubertragung der Marke nur
vom eingetragenen Inhaber unmittelbar bei der WIPO
eingereicht werden.
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Wo sind Antrdage auf Eintragung einer Lizenz in
das Internationale Register einzureichen?

Seit dem 1. April 2002 besteht die Mdglichkeit, Lizenzen in
Bezug auf internationale Registrierungen in das Internati-
onale Register eintragen zu lassen. Bitte beachten Sie,
dass das Deutsche Patent- und Markenamt keine Antrage
auf Eintragung von Lizenzen vermittelt. Entsprechende
Antrage kdnnen vom Inhaber internationaler Registrierun-
gen unmittelbar bei der WIPO eingereicht werden. Die
WIPO stellt hierflir das Formblatt MM13 zur Verfiigung.

Entsprechendes gilt fiir Antrage auf Eintragung einer An-
derung (MM14) oder Léschung (MM15) einer Lizenz.

Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich bitte an:

Kundenservice des

Deutschen Patent- und Markenamts
Telefon: +49 89 2195-1000

E-Mail: info@dpma.de

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes

PO Box 18

CH-1211 Geneva 20

Internetadresse: www.wipo.int

Telefon: +41 22 338 8686
Online-Service: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
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