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ERSTE RICHTLINIE DES RATES
vom 21. Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber
die Marken

(89/104/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europédischen Wirtschaftsge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Parlament (%),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (%)
in Erwégung nachstehender Griinde:

Das gegenwirtig in den Mitgliedstaaten geltende Markenrecht weist
Unterschiede auf, durch die der freie Warenverkehr und der freie
Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im
Gemeinsamen Markt verfélscht werden konnen. Zur Errichtung und
zum Funktionieren des Binnenmarktes ist folglich eine Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.

Die Moglichkeiten und Vorziige, die das Markensystem der Gemein-
schaft den Unternehmen bieten kann, die Marken erwerben mdchten,
diirfen nicht auBer acht gelassen werden.

Es erscheint gegenwirtig nicht notwendig, die Markenrechte der
Mitgliedstaaten vollstindig anzugleichen. Es ist ausreichend, wenn sich
die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften
beschriankt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des
Binnenmarktes auswirken.

Die vorliegende Richtlinie beldit den Mitgliedstaaten das Recht, die
durch Benutzung erworbenen Marken weiterhin zu schiitzen; diese
Marken werden lediglich in ihrer Beziehung zu den durch Eintragung
erworbenen Marken beriicksichtigt.

Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen
fiir die Eintragung, den Verfall oder die Ungiiltigkeit der durch Eintra-
gung erworbenen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise zu,
die Form der Verfahren fiir die Eintragung und die Ungiiltigerklarung
festzulegen, zu bestimmen, ob éltere Rechte im Eintragungsverfahren
oder im Verfahren zur Ungiiltigerkldrung oder in beiden Verfahren
geltend gemacht werden miissen, und — wenn &ltere Rechte im Eintra-
gungsverfahren geltend gemacht werden diirfen — ein Widerspruchs-
verfahren oder eine Priifung von Amts wegen oder beides vorzusehen.
Die Mitgliedstaaten konnen weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung
dem Verfall oder der Ungiiltigerkldrung einer Marke zukommt.

Diese Richtlinie schlie8t nicht aus, dal auf die Marken andere Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die
Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, iiber die zivilrechtliche
Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden.

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt
voraus, daf fiir den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetra-
genen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsétzlich gleiche Bedin-
gungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen
erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternechmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden,

() ABL Nr. C 351 vom 31. 12. 1980, S. 1, und ABIL Nr. C 351 vom 31. 12.
1985, S. 4.

(®») ABL Nr. C 307 vom 14. 11. 1983, S. 66, und ABIL. Nr. C 309 vom 5. 12.
1988

() ABL Nr. C 310 vom 30. 11. 1981, S. 22.



1989L0104 — DE — 23.12.1991 — 001.001 — 3

und die somit eine Marke darstellen konnen. Die Eintragungshinder-
nisse und Ungiiltigkeitsgriinde betreffend die Marke selbst, wie fehlende
Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit &lteren
Rechten sind erschopfend aufzufiihren, selbst wenn einige dieser
Griinde fiir die Mitgliedstaaten fakultativ aufgefiihrt sind und es diesen
folglich freisteht, die betreffenden Griinde in ihren Rechtsvorschriften
beizubehalten oder dort aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten kdnnen in
ihrem Recht Eintragungshindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde beibe-
halten oder einfiihren, die an die Bedingungen des Erwerbs oder der
Aufrechterhaltung der Marke gebunden sind, fiir die keine Anglei-
chungsbestimmungen bestehen und die sich beispielsweise auf die
Markeninhaberschaft, auf die Verlingerung der Marke, auf die
Vorschriften iiber die Gebiihren oder auf die Nichteinhaltung von
Verfahrensvorschriften beziehen.

Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und
geschiitzten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen mdgli-
chen Konflikte zu verringern, muf} verlangt werden, dal3 eingetragene
Marken tatsdchlich benutzt werden, um nicht zu verfallen. Auflerdem
muf} vorgesehen werden, da3 wegen des Bestehens einer dlteren Marke,
die nicht benutzt worden ist, eine Marke nicht fiir ungiiltig erklért
werden kann, wobei es den Mitgliedstaaten unbenommen bleibt, den
gleichen Grundsatz hinsichtlich der Eintragung einer Marke anzu-
wenden oder vorzusehen, daB3 eine Marke in einem Verletzungsver-
fahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der
Einwendung Nachweise erbracht werden, da3 die Marke fiir verfallen
erklart werden koénnte. In allen diesen Fillen sind die jeweiligen Verfah-
rensvorschriften von den Mitgliedstaaten festzulegen.

Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ist es
von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dafl die eingetragenen
Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen
Schutz genielen. Hiervon bleibt jedoch die Mdglichkeit der Mitglied-
staaten unberiihrt, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu
gewihren.

Zweck des durch die eingetragene Marke gewéhrten Schutzes ist es,
insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewéhrleisten; dieser
Schutz ist absolut im Falle der Identitit zwischen der Marke und dem
Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz
erstreckt sich ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen und
Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbe-
dingt erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf die
Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die
spezifische Voraussetzung fiir den Schutz dar; ob sie vorliegt, hingt von
einer Vielzahl von Umstéinden ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad
der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte
oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der
Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den
damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen
tiber die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr,
insbesondere iiber die Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrensre-
geln, die von der Richtlinie nicht beriihrt werden.

Aus Griinden der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen der
Inhaber édlterer Marken in unangemessener Weise einzugreifen, muf}
vorgesehen werden, dal diese nicht mehr die Ungiiltigerkldrung einer
jingeren Marke beantragen oder sich deren Benutzung widersetzen
konnen, wenn sie deren Benutzung wihrend einer ldngeren Zeit
geduldet haben, es sei denn, daB die Anmeldung der jiingeren Marke
bosgldaubig vorgenommen worden ist.

Da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser Verbands-
iibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gebunden sind,
ist es erforderlich, dal} sich die Vorschriften dieser Richtlinie mit denen
der erwihnten Pariser Verbandsiibereinkunft in vollstindiger Uberein-
stimmung befinden. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich
aus dieser Ubereinkunft ergeben, werden durch diese Richtlinie nicht
beriihrt. Gegebenenfalls findet Artikel 234 Absatz 2 des Vertrages
Anwendung —
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Kollektiv-, Garantie- und
Gewihrleistungsmarken fiir Waren oder Dienstleistungen Anwendung,
die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt eingetragen
oder angemeldet oder mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international
registriert worden sind.

Artikel 2
Markenformen

Marken konnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen,
insbesondere Worter einschlieBlich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit
solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denjenigen anderer Unternchmen zu unterscheiden.

Artikel 3
Eintragungshindernisse - Ungiiltigkeitsgriinde

(1)  Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausge-
schlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungiiltigerkla-
rung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfahig sind,
b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

¢) Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,
welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft
oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware
oder Dienstleistung dienen kdnnen,

d) Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stédndigen
Verkehrsgepflogenheiten {iblich sind,

e) Zeichen, die ausschlieBlich bestehen

— aus der Form der Ware, die »C1 zur Erreichung einer techni-
schen Wirkung < erforderlich ist, oder

— aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

f) Marken, die gegen die Offentliche Ordnung oder gegen die guten
Sitten verstof3en,

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel iiber die Art,
die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder
Dienstleistung zu tduschen,

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zustdndigen Stellen
gemdll Artikel 6ter der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, nachstehend ,,Pariser Verbandsiiberein-
kunft“ genannt, zuriickzuweisen sind.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daB eine Marke von der
Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungiil-
tigerkldrung unterliegt, wenn und soweit

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvorschriften als des
Markenrechts des jeweiligen Mitgliedstaats oder der Gemeinschaft
untersagt werden kann;

b) die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthilt, insbesondere
ein religiéses Symbol;

c) die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsiibereinkunft
fallende Abzeichen, Embleme oder Wappen enthdlt, denen ein
offentliches Interesse zukommt, es sei denn, dafl die zustindigen
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Stellen nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats ihrer Eintra-
gung zugestimmt haben;

d) der Antragsteller die Eintragung der Marke bosgldubig beantragt hat.

(3) Eine Marke wird nicht gemi3 Absatz 1 Buchstabe b), ¢) oder d)
von der Eintragung ausgeschlossen oder fiir ungiiltig erklért, wenn sie
vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft
erworben hat. Die Mitgliedstaaten konnen dariiber hinaus vorsehen, daf3
die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungs-
kraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

(4)  Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dafl abweichend von den
Absidtzen 1, 2 und 3 die Eintragungshindernisse oder Ungiiltigkeits-
griinde, die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem
die zur Durchfithrung dieser Richtlinie erforderlichen Bestimmungen in
Kraft treten, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt
angemeldet worden sind.

Artikel 4

Weitere Eintragungshindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde bei
Kollision mit ilteren Rechten

(1)  Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt
im Falle der Eintragung der Ungiiltigerkldrung,

a) wenn sie mit einer élteren Marke identisch ist und die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke angemeldet oder eingetragen
worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fiir
die die dltere Marke Schutz geniel3t;

b) wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der #lteren Marke
und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken
erfafiten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlieft, da3 die
Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht
wird.

(2) ,Altere Marken” im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem friitheren Anmeldetag als dem Tag der Anmel-
dung der Marke, gegebenenfalls mit der fiir diese Marken in
Anspruch genommenen Prioritdt, und die den nachstehenden Kate-
gorien angehdren:

1) Gemeinschaftsmarken;

ii) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die
Niederlande betroffen sind, beim Benelux-Markenamt eingetra-
gene Marken;

iii) mit Wirkung fiir den Mitgliedstaat international registrierte
Marken;

b) Gemeinschaftsmarken, fiir die wirksam der Zeitrang gemaB der
Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke aufgrund einer unter
Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) genannten Marke in Anspruch
genommen wird, auch wenn letztere Marke Gegenstand eines
Verzichts gewesen oder verfallen ist;

¢) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a) und b), vorbehaltlich
ihrer Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am
Tag der fiir die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen
Prioritit, in dem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft notorisch bekannt sind.

(3) Eine Marke ist auch dann von der Eintragung ausgeschlossen
oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungiiltigerklarung, wenn sie
mit einer élteren Gemeinschaftsmarke im Sinne des Absatzes 2 iden-
tisch ist oder dieser dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen
eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen
dhnlich sind, fiir die die éltere Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, falls
diese dltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt ist und
die Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die
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Wertschitzung der dlteren Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde.

(4)  Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, daf eine Marke von der
Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungiil-
tigerklarung unterliegt, wenn und soweit

a) sie mit einer dlteren nationalen Marke im Sinne des Absatzes 2
identisch ist oder dieser dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstlei-
stungen eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die
nicht denen dhnlich sind, fiir die die dltere Marke eingetragen ist,
falls diese dltere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung der jlingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschitzung der &lteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde;

b) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im
geschiftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht vor dem Tag
der Anmeldung der jiingeren Marke oder gegebenenfalls vor dem
Tag der fiir die Anmeldung der jiingeren Marke in Anspruch genom-
menen Prioritdt erworben worden sind und diese nicht eingetragene
Marke oder dieses sonstige Kennzeichenrecht dem Inhaber das
Recht verleiht, die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen;

¢) die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht in Absatz 2
oder in vorliegendem Absatz unter Buchstabe b) genannten &lteren
Rechts untersagt werden kann, insbesondere aufgrund eines

i) Namensrechts,

ii) Rechts an der eigenen Abbildung,
iii) Urheberrechts,

iv) gewerblichen Schutzrechts;

d) die Marke mit einer dlteren Kollektivmarke identisch ist oder dieser
dhnlich ist, die ein Recht verliehen hat, das ldngstens drei Jahre vor
der Anmeldung erloschen ist;

e) die Marke mit einer dlteren Garantie- oder Gewéhrleistungsmarke
identisch ist oder dieser dhnlich ist, die ein Recht verliehen hat, das
in einem vom Mitgliedstaat festzulegenden Zeitraum vor der Anmel-
dung erloschen ist;

f) die Marke mit einer dlteren Marke identisch ist oder dieser dhnlich
ist, die die fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragen war und ein Recht verlichen hat, das innerhalb eines
Zeitraums von hochstens zwei Jahren vor der Anmeldung wegen
Nichtverldngerung erloschen ist, es sei denn, dafl der Inhaber der
dlteren Marke der Eintragung der jiingeren Marke zugestimmt hat
oder seine Marke nicht benutzt hat;

g) die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum
Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im Ausland benutzt
wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der Anmelder die
Anmeldung bosgldubig eingereicht hat.

(5) Die Mitgliedstaaten konnen zulassen, daBl in geeigneten
Umstdnden die Eintragung nicht versagt oder die Marke nicht fiir
ungiiltig erklart wird, wenn der Inhaber der &lteren Marke oder des
dlteren Rechts der Eintragung der jiingeren Marke zustimmt.

(6) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dal abweichend von den
Absitzen 1 bis 5 die Eintragungshindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde,
die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem die zur
Durchfiihrung dieser Richtlinie erforderlichen Bestimmungen in Kraft
treten, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt ange-
meldet worden sind.

Artikel 5
Rechte aus der Marke

(1) Die eingetragene Marke gewéhrt ihrem Inhaber ein ausschlieBli-
ches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschidftlichen Verkehr
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a) ein mit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder Dienstlei-
stungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fiir die sie
eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitit oder der
Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identitit oder
Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaffiten Waren
oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, die die Gefahr einschlieft, da das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird »C1 . «

(2) Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestimmen, dal es dem
Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr dhnliches
Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen
ahnlich sind, fiir die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens
die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absitze 1 und 2 erfiillt, so kann
insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen
oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen
Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

¢) Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufiihren;

d) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu
benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur Durchfiihrung dieser
Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat in Kraft
treten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines
Zeichens gemdfB Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten
werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses
Zeichens nicht entgegengehalten werden.

(5) Die Absitze 1 bis 4 berithren nicht die in einem Mitgliedstaat
geltenden Bestimmungen iiber den Schutz gegeniiber der Verwendung
eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren
oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintriachtigt.

Artikel 6
Beschrinkung der Wirkungen der Marke

(1)  Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten
zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben iiber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestim-
mung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der
Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder
iber andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, »C1 als Hinweise auf die
Bestimmung <« einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatz-
teil, oder einer Dienstleistung

im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den
anstdndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(2) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein
dlteres Recht von ortlicher Bedeutung anerkannt, so gewihrt die Marke
ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses
Rechts im geschéftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt
ist, zu verbieten.
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Artikel 7
Erschopfung des Rechts aus der Marke

(1) Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten
zu verbieten, die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke
» C1 von ihm oder mit seiner Zustimmung < in der Gemeinschaft in
den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Griinde es
rechtfertigen, daB der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren
widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem
Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist.

Artikel 8
Lizenz

(1)  Die Marke kann fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen, fiir die sie eingetragen ist, und fiir das gesamte Gebiet oder
einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizenzen
sein. Eine Lizenz kann ausschlieSlich oder nicht ausschlieBlich sein.

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der
Lizenz, der von der Eintragung erfaflten Form, in der die Marke
verwendet werden darf, der Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir
die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht
werden darf, oder der Qualitit der vom Lizenznehmer hergestellten
Waren oder erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des
Lizenzvertrags verstdfit, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus
der Marke geltend machen.

Artikel 9
Verwirkung durch Duldung

(1) Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer &dlteren Marke im
Sinne von Artikel 4 Absatz 2 die Benutzung einer jlingeren eingetra-
genen Marke in diesem Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums von fiinf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so
kann er fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die jiingere Marke
benutzt worden ist, aufgrund der dlteren Marke weder die Ungiiltiger-
klirung der jiingeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung wider-
setzen, es sei denn, dafl die Anmeldung der jiingeren Marke bosglaubig
vorgenommen worden ist.

(2) Die Mitgliedstaaten kdnnen vorsehen, daB Absatz 1 auch fiir den
Inhaber einer in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) genannten &lteren
Marke oder eines sonstigen in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b) oder c)
genannten dlteren Rechts gilt.

(3) In den Fillen der Absitze 1 oder 2 kann der Inhaber der jiingeren
eingetragenen Marke sich der Benutzung des alteren Rechts nicht
widersetzen, obwohl dieses Recht gegeniiber der jiingeren Marke nicht
mehr geltend gemacht werden kann.

Artikel 10
Benutzung der Marke

(1) Hat der Inhaber der Marke diese flir die Waren oder Dienstlei-
stungen, fiir die sie eingetragen ist, innerhalb von fiinf Jahren nach dem
Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem
betreffenden Mitgliedstaat benutzt, oder wurde eine solche Benutzung
wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren ausgesetzt,
so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sank-
tionen, es sei denn, daB berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung
vorliegen.

(2)  Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in
Bestandteilen abweicht, ohne dafl dadurch die Unterscheidungskraft
der Marke beeinflufit wird;
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b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem
betreffenden Mitgliedstaat ausschlieBlich fiir den Export.

(3) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers oder
durch eine zur Benutzung einer Kollektivmarke, Garantiemarke oder
Gewihrleistungsmarke befugte Person gilt als Benutzung durch den
Inhaber.

(4) In bezug auf Marken, die vor dem Zeitpunkt eingetragen werden,
zu dem die zur Durchfilhrung dieser Richtlinie erforderlichen
Vorschriften in dem betreffenden Mitgliedstaat in Kraft treten, gilt
folgendes:

a) Ist vor dem genannten Zeitpunkt eine Vorschrift in Kraft, die fiir die
Nichtbenutzung einer Marke wihrend eines ununterbrochenen Zeit-
raums Sanktionen vorsieht, so gilt als Beginn des in Absatz 1
genannten fiinfjahrigen Zeitraums der Tag, an dem ein Zeitraum der
Nichtbenutzung begonnen hat;

b) ist vor dem genannten Zeitpunkt keine Vorschrift iiber die Benut-
zung in Kraft, so gilt als Beginn der in Absatz 1 genannten filinfjah-
rigen Zeitriume frithestens der genannte Zeitpunkt.

Artikel 11

Sanktionen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren fiir die Nicht-
benutzung einer Marke

(1) Eine Marke kann wegen des Bestehens einer kollidierenden
dlteren Marke nicht fiir ungiiltig erklirt werden, wenn die dltere Marke
nicht den Benutzungsbedingungen des Artikels 10 Absitze 1, 2 und 3
oder gegebenenfalls des Artikels 10 Absatz 4 entspricht.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, da3 die Eintragung einer
Marke aufgrund des Bestehens einer kollidierenden dlteren Marke, die
den Benutzungsbedingungen des Artikels 10 Absétze 1, 2 und 3 oder
gegebenenfalls des Artikels 10 Absatz 4 nicht entspricht, nicht zuriick-
gewiesen werden kann.

(3)  Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in den Féllen, in
denen eine Widerklage auf Erklarung des Verfalls erhoben wird, konnen
die Mitgliedstaaten vorsehen, da3 eine Marke in einem Verletzungsver-
fahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der
Einwendung Nachweise erbracht werden, daf3 die Marke gemdf3 Artikel
12 Absatz 1 flir verfallen erklart werden konnte.

(4)  Wurde die éltere Marke lediglich fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie im Sinne
der Absitze 1, 2 und 3 lediglich fiir diesen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen als eingetragen.

Artikel 12
Verfallsgriinde

(1) Eine Marke wird fiir verfallen erkldrt, wenn sie innerhalb eines
ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren in dem betreffenden
Mitgliedstaat fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie einge-
tragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten
Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall einer Marke kann
jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums
und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklirung die Benutzung der
Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; wird
die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbro-
chenen Zeitraums von fiinf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden
Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserkla-
rung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberiicksich-
tigt, sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die erneute
Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis
davon erhalten hat, dafl der Antrag auf Verfallserkldrung gestellt werden
konnte.



1989L0104 — DE — 23.12.1991 — 001.001 — 10

(2)  Eine Marke wird ferner fiir verfallen erklért, wenn sie nach dem
Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untitigkeit ihres Inhabers im
geschiftlichen Verkehr » C1 zur gebriduchlichen Bezeichnung einer
Ware < oder Dienstleistung, fiir die sie eingetragen ist, geworden
ist;

b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustim-
mung fiir Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
geeignet ist, das Publikum insbesondere iiber die Art, die Beschaf-
fenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienst-
leistungen irrezufiihren.

Artikel 13

Zuriickweisung, Verfall oder Ungiiltigkeit nur fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen

Liegt ein Grund fiir die Zuriickweisung einer Marke von der Eintragung
oder fiir ihre Verfalls- oder Ungiiltigerkldrung nur fiir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die die Marke angemeldet oder
eingetragen ist, so wird sie nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen
zuriickgewiesen, fiir verfallen oder fiir ungiiltig erklart.

Artikel 14

Nachtrigliche Feststellung der Ungiiltigkeit oder des Verfalls einer
Marke

Wird bei einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer dlteren Marke in
Anspruch genommen, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder
erloschen ist, so kann die Ungiiltigkeit oder der Verfall der Marke
nachtriglich festgestellt werden.

Artikel 15

Besondere Bestimmungen fiir Kollektiv-, Garantie- und Gewihrlei-
stungsmarken

(1)  Unbeschadet des Artikels 4 konnen die Mitgliedstaaten, nach
deren Rechtsvorschriften die Eintragung von Kollektiv-, Garantie- oder
Gewidhrleistungsmarken zuldssig ist, vorsehen, dal diese Marken aus
weiteren als den in den Artikeln 3 und 12 genannten Griinden von der
Eintragung ausgeschloBen oder fiir verfallen oder ungiiltig erklart
werden, soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

(2)  Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) konnen die
Mitgliedstaaten vorsehen, dafl Zeichen oder Angaben, welche im
Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware oder
Dienstleistung dienen konnen, Kollektiv-, Garantie- oder Gewéhrlei-
stungsmarken darstellen konnen. Eine solche Marke berechtigt den
Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder
Angaben im geschiftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benut-
zung den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht: insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur
Benutzung einer geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht
entgegengehalten werden.

Artikel 16

Einzelstaatliche Durchfiihrungsvorschriften aufgrund dieser Richt-
linie

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spatestens am »M1 31.
Dezember 1992 <« nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
ziiglich davon in Kenntnis.

(2) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission den in Absatz 1 genannten Zeitpunkt bis spitestens zum
31. Dezember 1992 verschieben.
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 17

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.



