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Die internationale Marke

«Hast du gut gekocht, so magst du gut essen.»

(Altvaterliches Sprichwort)
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Thema

Globalisierung ist im Patent- und
Markenrecht nicht erst seit Ende des
20. Jahrhunderts ein Schlagwort.
Schon vor uber 130 Jahren erkannte
die Industrie, dass die Landesgrenzen
keine Marktgrenzen sein missen.

Damals waren die Postdienste
noch langsam und die Telekommuni-
kation in den Kinderschuhen. Das
koordinierte Einreichen von Anmel-
dungen in mehreren Landern bedurfte
friihzeitiger postalischer Planung. Ent-
sprechend gross war das Beddrfnis,
mit einer Anmeldung im Heimatstaat
ein Recht zu begriinden, das auch im
Ausland anerkannt wurde.

So wurde 1891 das Madrider Mar-
kenabkommen (MMA) geschlossen,
ein internationaler Vertrag mit weit-
reichender Wirkung. Eine zentralisier-
te Behorde, die «World Intellectual
Property Organization» (WIPO) Uber-
nahm die Koordination der Markenre-
gistrierung. Gleichzeitig blieb die Au-
tonomie der einzelnen Lander
gewahrleistet durch ein Recht zur
Uberpriifung der Eintragungen.

Seit Uber 125 Jahren leistet dieses
System gute Dienste. Im Jahr 1989
gelang die Offnung auf die Lander mit
angelsachsischem Rechtssystem.
Heute sind 81 Lander Mitglied des
Madrider Systems. Lesen Sie in dieser
grips-Ausgabe, wie die internationale
Registrierung funktioniert.

Werner A. Roshardt
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Internationale Marken registrieren

Die Bedeutung der Registrierung im
Heimatland.

Damit eine internationale Registrie-
rung Uberhaupt beantragt werden
kann, muss eine entsprechende Mar-
ke im Heimatland des Anmelders ein-
getragen sein (Basismarke). Schwei-
zer Antragsteller missen also eine
Schweizer Marke haben, deutsche
eine Deutsche etc. Der international
beantragte Schutz kann zudem nicht
breiter sein (sondern hdochstens en-
ger) als derjenige der Basismarke.
Werden also in der Basismarke z.B.
gewisse Dienstleistungen nicht bean-
sprucht, sollte fiir die internationale
Registrierung zuerst eine verbesserte
Basismarke angemeldet werden.

/ Die Basismarke muss wahrend
finf Jahren weiter bestehen, sonst
verliert auch die internationale Regi-
strierung automatisch ihre Wirkung.

Grundsatzlich ist Markenschutz in
jedem einzelnen Land anzumelden.
Nur die Benelux und die EU stellen je
einen Staatenverbund mit einem
grenziiberschreitenden, einheitlichen
Markenschutz dar.

Mit der internationalen Registrie-
rung kann nun fiir 80 Lander ein zent-
rales Registrierverfahren durchgefiihrt
werden.

Eine internationale Registrierung
verschafft seinem Inhaber in jedem
benannten Land die gleichen Rechte
wie eine nationale Marke.

Die Marke wird zentral eingetragen
und verwaltet. Dies bedeutet z. B.,
dass Namensanderungen und Erneue-
rungen zentral und kostengiinstig
erfolgen konnen.

Der Schutz kann fiir unterschiedli-
che Lander und je fiir unterschiedliche
Waren und Dienstleistungen bean-
sprucht werden. So kann die Marke
auf allfallige nationale Eintragungshin-
dernisse abgestimmt werden.

Die Sprache des Verfahrens ist
Franzosisch oder Englisch.

Was sind die grundlegenden Charak-
termerkmale der internationalen
Registrierung?

Ohne Basismarke keine internatio-
nale Marke.

Internationale Registrierung wah-
rend funf Jahren von Basismarke
abhangig.

Internationaler Schutz nicht breiter
als Basismarke.

Nur Europadische Union und
Benelux-Lander haben einheitli-
ches Markenrecht.

Internationale Marke ersetzt
nationale Anmeldung.

Zentrales Register vereinfacht die
Administration.

Landerspezifischer Schutzumfang
moglich.




grips Nr. 4/4 2007

Eintragungsverfahren

Zentrales Verfahren Zum Merken

Wie lauft die internationale Die Anmeldung erfolgt tiber das natio- = Rein formale Priifung in internatio-
Registrierungsphase ab? nale Amt, bei welchem bereits die naler Phase.
Basismarke eingetragen ist. Alle An-
trage aus der Schweiz werden vom > Schnelle Eintragung.
Eidg. Institut fir Geistiges Eigentum
(IGE) entgegengenommen. Dieses
priift, ob die Basismarke im bean-
spruchten Umfang tatsachlich einge-
tragen ist, und leitet das internationa-
le Gesuch innert zwei Monaten an die
WIPO in Genf weiter.

Diese koordiniert das weitere Ver-
fahren. Sie prift das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis  innerhalb
von zwei Monaten auf Konsistenz mit
der internationalen  Kilassifikation
(«Nizza-Klassifikation»). Erachtet sie
die verwendeten Begriffe als unklar
oder unzutreffend klassiert, schickt
sie dem nationalen Amt und dem An-
melder gleichzeitig eine entsprechen-
de Beanstandung. Auf diese ist inner-
halb von drei Monaten zu antworten.

Nach der Beseitigung der Bean-
standung wird die Marke unverziiglich
(ohne sachliche Priifung) registriert.
Das Datum der Registrierung ist riick-
wirkend der Tag, an welchem das Ge-
such beim IGE eingereicht worden ist.

Schutzverweigerung Praxiserfahrung

Welche Bedeutung hat die nationale Dass die Marke international regist- = Das US-Markenamt beanstandet
Priifung nach der internationalen riert ist, heisst noch nicht, dass sie in praktisch alle Marken.
Phase? allen Landern auch Schutz erhalt. Die
betroffenen Lander diirfen die Marke = Nachtragliche Schutzverweigerung
nach den nationalen Vorschriften fihrt zu erheblichen Mehrkosten.

Uberprifen und ihr den Schutz vorlau-
fig verweigern. Diese Priifung hat typi- = Die Priifungsverfahren in den ein-
scherweise innerhalb von 18 Monaten zelnen Landern sind unabhangig
zu beginnen. Dies bedeutet, dass eine voneinander.
Marke aus der Sicht verschiedener
Amter auf absolute Eintragungshinder-
nisse (beschreibender Charakter, Tau-
schungsgefahr etc.) und auf Kollisi-
onsgefahr mit vorbestehenden Dritt-
rechten gepriift wird.
Mit der vorlaufigen Schutzverweige-
rung wird ein ordentliches nationales
Prifungsverfahren gestartet.
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Kosten

Wie ist die Kostenstruktur des
Verfahrens?

Wortmarke fiir drei Klassen mit
Schutz fiir DE, FR, AT: Kosten ca.
CHF 2000-2500.

Die Mitgliedslander des Madrider Sys-
tems teilen sich in zwei Gruppen auf.
Zur ersten Gruppe gehoren die Lan-
der, welche schon vor 1989 dabei
waren. Fir alle diese Lander sind die
Benennungsgebiihren seit bald 100
Jahren gleich (CHF 73). Die ab 1989
beigetretenen Lander bestimmen die
Gebiihren selbst. Diese sind deutlich
hoher als flir die erstgenannten Lan-
der und streuen relativ breit. Zu den
landerabhangigen Gebilihren kommt
ein fixer Grundbetrag flir das nationale
Amt (IGE) und die internationale Be-
horde (WIPO).

In vielen Fallen bleibt es nicht bei
den Kosten fiir die internationale Pha-
se, weil die nationalen Priifungen zu
landerspezifischen Beanstandungen
fiihren. Bei einer nationalen Beanstan-
dung (vorlaufigen Schutzverweige-
rung) ist ein lokaler Anwalt zu bestel-
len und das Priifungsverfahren beim
entsprechenden Amt durchzufiihren.
Je nach Komplexitat der Schutzverwei-
gerung kann das CHF 1000 - 4000
oder auch mehr kosten.

Die Erneuerungsgebihren sind aIIe
zehn Jahre féllig. Sie Ilegen j
in der Grossenord- —
nung der Anmel-
degebiihren.

Wortmarke fiir drei Klassen mit
Schutz fiir US, JP: Kosten ca.
CHF 5000-5500.

Bildmarke (farbig) fir zwei Klassen
mit Schutz fiir EU: Kosten ca.
CHF 5500-6000.

Mit unserem Newsletter mochten wir
unseren Klienten und all jenen, die an
gewerblichen Schutzrechten (Patente,
Marken, Designs) interessiert sind,
praxisbezogene und aktuelle Informa-
tionen weiter geben. Entsprechend
den Interessen unseres Zielpublikums
geben wir den grundlegenden Frage-
stellungen breiten Raum. Kurz: Wir

wollen praktische Tipps flr griffige IP-

Strategien (grips®) vermitteln.

Keller & Partner Patentanwalte AG
Schmiedenplatz 5

CH-3000 Bern 7

Telefon/Fax: +41 31310 80 80/70

Die Beitrdge sind bewusst kurz
gehalten und konnen daher nie alle
relevanten Aspekte der jeweiligen
Thematik abdecken. Der Newsletter
ersetzt also keine fallbezogene Bera-
tung. Sprechen Sie mit lhrem Patent-
anwalt, er wird lhnen gerne weiterhel-
fen. lhre Fragen und Anregungen zu
den Beitragen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

Stadthausstrasse 145
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch



