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Merkblatt

Die internationale Registrierung nach dem
Madrider Markenabkommen (MMA) und nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen (PMMA)

Internationale Registrierung von Marken

Der Inhaber einer deutschen Marke kann den Schutz fir
seine Marke im Wege der internationalen Registrierung
nach dem 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).
Die Marke wird in einem Internationalen Register eingetra-
gen, das von der Weltorganisation fir Geistiges Eigentum
(World Intellectual Property Organization - WIPO / Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI) ge-
fihrt wird. Die internationale Registrierung vermittelt in den
jeweiligen Staaten denselben Schutz, wie wenn die Marke
unmittelbar bei der dortigen nationalen Behérde angemel-
det worden waére.

Die internationale Registrierung nach dem Madrider System
hat gegeniiber der Direktanmeldung in anderen Staaten
den Vorteil, dass nur ein Antrag gestellt werden muss.

In welchen Staaten kann nach dem Madrider
System Markenschutz erlangt werden?

Deutschland ist Vertragspartei sowohl des MMA als auch
des PMMA. Der Inhaber einer deutschen Marke kann daher
seine Marke in allen Vertragsparteien dieser beiden Uber-
einkiinfte schutzen lassen.

Der Kreis der Vertragsparteien vergréBert sich standig. Der
jeweils aktuelle Stand der Vertragsparteien kann Uber die
Internetadresse der WIPO unter http://www.wipo.int/madrid
unter dem Stichwort "about members" abgefragt werden.

Wer kann eine internationale Registrierung be-
antragen?
(1) Mochten Sie den Schutz Ihrer Marke auf

- Vertragsparteien, die ausschlieBlich dem MMA (Formblatt
MMT)

oder
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- Vertragsparteien, die ausschlieBlich dem MMA ange-
héren und Vertragsparteien des PMMA (gleichglltig, ob
diese auch dem MMA angehdéren) (Formblatt MM3),

ausdehnen, miissen Sie entweder

- in Deutschland eine tatsachliche und nicht nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlas-
sung haben;

oder wenn dies nicht der Fall ist,

- Ihren Wohnsitz in Deutschland haben (und dirfen
nicht gleichzeitig eine gewerbliche oder Handelsniederlas-
sung in einer anderen Vertragspartei des MMA haben);

oder wenn dies nicht der Fall ist,

- die deutsche Staatsangehérigkeit besitzen. In diesem
Fall dirfen Sie nicht gleichzeitig einen Wohnsitz in einer
anderen Vertragspartei des MMA haben.

(2) Méchten Sie den Schutz lhrer Marke auf Vertragsstaa-
ten des PMMA ausdehnen, missen Sie

- in Deutschland eine tatsachliche und nicht nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlas-
sung haben;

oder
- Ihren Wohnsitz in Deutschland haben;

oder
- die deutsche Staatsangehdrigkeit besitzen.

Wie kann eine internationale Registrierung be-
antragt werden?

Far einen Antrag auf internationale Registrierung sind die
von der WIPO herausgegebenen Formblatter MM1, MM2
oder MM3 zu verwenden. Diese und alle weiteren im Text
genannten Formblatter und Vordrucke kénnen bei der Aus-
kunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts bzw.
bei der WIPO bestellt oder Uber die Internetadresse
http://www.wipo.int/madrid/en/forms bzw. http://www.dpma.de
abgerufen werden.
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Welches der genannten Formblatter der WIPO zu verwen-
den ist, hangt davon ab, in welchen Vertragsparteien Sie
Markenschutz begehren:

Das Formblatt MM1 ist zu verwenden, wenn alle
Vertragsparteien, in denen Sie lhre Marke schiitzen wol-
len, ausschlieBlich dem MMA angehdren.

Das Formblatt MM2 ist zu verwenden, wenn alle Ver-
tragsparteien, in denen lhre Marke geschiitzt werden soll,
dem PMMA angehéren (gleichgliltig, ob diese Vertragspar-
teien auch dem MMA angehdren).

Das Formblatt MMS3 ist zu verwenden, wenn Sie den
Schutz lhrer Marke auf Vertragsparteien erstrecken moch-
ten, von denen mindestens eine ausschlieBlich dem MMA
und mindestens eine weitere benannte Vertragspartei
dem PMMA angehért (gleichglltig, ob diese Vertragspartei
auch dem MMA angehért).

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.
Erhalt der Empfangsbescheinigung) einzureichen, da an-
sonsten eine Bearbeitung des internationalen Gesuchs
durch das DPMA nicht méglich ist.

Deshalb ist es zweckméaBig, die Basismarke elektronisch
beim DPMA anzumelden, da der Anmelder deren Aktenzei-
chen sofort erhélt (Informationen unter http://www.dpma.de
— Internet-Dienste — DPMAdirekt). Durch den mdglichen
spateren Anmeldetag der internationalen Registrierung
entstehen grundséatzlich 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 Registrie-
rung zu verlieren, wenn die Basismarke nicht oder nur
teilweise eingetragen wird.

Welche Sprache ist zu verwenden?

Internationale Gesuche kénnen beim DPMA sowohl unter
dem MMA als auch dem PMMA in englischer oder franzési-
scher Sprache eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis immer in der gewahlten Sprache abgefasst sein
muss. Ansonsten gilt es als nicht beigeflgt, was sich
nachteilig auf das Datum der internationalen Registrierung
auswirken kann.

Wie sind die Formblatter der WIPO auszufiil-
len?

Die Formblatter sind mit Schreibmaschine oder mit PC
auszufilllen. Die WIPO akzeptiert keine handschriftlich
ausgefulllten Formblatter.

Ausfillanleitungen flir die WIPO-Formblatter MM1, MM2
und MM3 kdénnen Sie bei der Auskunftsstelle des Deut-
schen Patent- und Markenamts anfordern oder Uber das
Internet
(http://www.dpma.de/marke/formulare/internationalemarkenre
gistrierung/index.html) abrufen.

Wo ist der Antrag auf internationale Regis-
trierung einzureichen?

Das ausgefiillte WIPO-Formblatt ist in zweifacher Ausfer-
tigung an folgende Adresse zu senden:

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilungen, IR
80297 Minchen

(Telefax: 089 2195-4444)

Es empfiehlt sich, fir das Begleitschreiben an das Deut-
sche Patent- und Markenamt den Vordruck M8005 zu ver-
wenden.

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

Das Deutsche Patent- und Markenamt prift im Wesentli-
chen, ob die im Antrag auf internationale Registrierung
bezeichnete 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 diese Voraussetzun-
gen erflllt, leitet das Deutsche Patent- und Markenamt den
Antrag an die WIPO weiter und bestéatigt auBerdem das
Datum, an dem der Antrag auf internationale Registrierung
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 Registrie-
rung allen Erfordernissen fiir die Eintragung in das interna-
tionale 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 Regist-
rierung mit. Die Marke hat damit in diesen Vertragsparteien
Schutz, als ob sie dort unmittelbar registriert worden wére.
Die Behdrden der benannten Vertragsparteien haben je-
doch innerhalb einer Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten
ab der Mitteilung durch die WIPO die Méglichkeit, der Mar-
ke 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 interessiert,
kann er sein Begehren bei den Behdrden dieser Vertrags-
partei nach den dort geltenden Vorschriften weiterverfol-
gen. In der Regel ist hierfiir die Bestellung eines dort an-
sassigen Vertreters erforderlich.

Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung nicht
den Erfordernissen fiir eine Eintragung im Internationalen
Register, erlasst die WIPO einen Bescheid, in dem der
Antragsteller oder die nationale Behdrde aufgefordert wer-
den, den Mangel innerhalb einer Frist von drei Monaten zu
beseitigen. Erfolgt die Mangelbeseitigung nicht innerhalb
dieser Frist, kann dies dazu fihren, dass der Antrag auf
internationale Registrierung als zurickgenommen gilt.

Mit welchem Datum erfolgt die internationale
Registrierung?

Grundsatzlich erfolgt die internationale Registrierung mit
dem Datum, an dem der Antrag auf internationale Regis-
trierung 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 folgende
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 Uberschritten oder fehlt eine der
Mindestangaben, so erhélt die internationale Registrierung
das Datum des Eingangs der letzten fehlenden Angabe bei
der WIPO.

Es besteht auch die Mdglichkeit, fir die internationale Re-
gistrierung die Prioritat einer fruheren Anmeldung in An-
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spruch zu nehmen. Voraussetzung hierfur ist, dass der
Antrag auf internationale Registrierung innerhalb von sechs
Monaten nach dieser Anmeldung beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereicht wird. In den Fallen, in denen fir
die internationale Registrierung eine eingetragene deut-
sche Marke erforderlich ist (wenn Vertragsparteien benannt
werden, die ausschlieBlich dem MMA angehdren), muss
auBerdem die Eintragung der deutschen Marke innerhalb
einer Frist von sechs Monaten ab Anmeldung der Marke
erfolgt sein, aus der die Prioritat beansprucht wird.

fur die

Wie lange besteht der Schutz

internationale Registrierung?
Wie kann die Schutzdauer verlangert werden?

Unter dem MMA betragt die Schutzdauer 20 Jahre, unter
dem PMMA 10 Jahre. Die Schutzdauer der internationalen
Registrierung kann flir den entsprechenden Zeitraum belie-
big oft verlangert werden. Die Verlangerung (Erneuerung)
erfolgt durch Zahlung der hierfiir geltenden Gebiihren un-
mittelbar an die WIPO, wobei die Zahlung auch bei einer
Schutzdauer von 20 Jahren immer nur fir einen Zeitraum
von 10 Jahren erfolgen kann. Die WIPO erinnert den Inha-
ber der internationalen Registrierung sechs Monate vor
Ablauf der Schutzfrist hieran. Bitte beachten Sie, dass
das Deutsche Patent- und Markenamt weder Antrage
noch Zahlungen fiir Verldngerungen international re-
gistrierter Marken vermittelt.

Waéhrend eines Zeitraums von finf Jahren bleibt die inter-
nationale Registrierung von der nationalen Basismarke
oder Basisanmeldung abhangig. Wird die Basismarke in-
nerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts, eines L6-
schungsverfahrens, einer Nichtig- oder Ungdltigerklarung
geldéscht oder wird die Basisanmeldung zuriickgenommen
oder zurlickgewiesen, entféllt auch der Schutz aus der
internationalen Registrierung.

Wie viel kostet die internationale Registrie-
rung?

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

Die H6he der an das Deutsche Patent- und Markenamt zu
entrichtenden Gebulhren entnehmen Sie bitte dem Kosten-
merkblatt Gber die Gebiihren und Auslagen des Deutschen
Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts
(A_9510 - Geblhrennummer 334 100). Das Deutsche
Patent- und Markenamt erstellt keine gesonderten Ge-
buhrenrechnungen.

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

a) durch Bareinzahlung bei den Geldstellen des DPMA
(in den Dienststellen Munchen und Jena und im Techni-
schen Informationszentrum in Berlin),

b) durch Uberweisung auf das Konto der Bundeskasse
Weiden (Konto-Nr. 700 010 54, BLZ 700 000 00),

c) durch (Bar-)Einzahlung bei einem inlandischen oder
auslandischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse
Weiden (Konto-Nr. 700 010 54, BLZ 700 000 00) oder

d) durch Ubergabe oder Ubersendung einer Einzugs-
ermachtigung von einem Inlandskonto; es wird dringend
empfohlen, den amtlichen Vordruck (A 9507) zu verwen-
den, um Irrtimer und Verzdgerungen bei der Verbuchung
der Geblihr zu vermeiden.

Die Gebuhren werden grundsétzlich mit der Stellung des
Antrags féllig. Ist die deutsche Marke, auf die die internati-
onale Registrierung gestiutzt werden soll, noch nicht einge-

tragen, ist die Eintragung aber Voraussetzung fiir die inter-
nationale Registrierung, werden die Geblhren erst mit
Eintragung der deutschen Marke féllig (§§ 109 Abs. 1, 121
Abs. 1 Markengesetz). Ab Félligkeit sind die Gebihren
geman §§ 109 Abs. 2, 121 Abs. 2 Markengesetz innerhalb
einer Frist von einem Monat zu bezahlen. Ansonsten gilt
der Antrag als zurlickgenommen (§ 6 Abs. 2 Patentkos-
tengesetz in Verbindung mit §§ 109 Abs. 2, 121 Abs. 2
Markengesetz).

Die Hoéhe der an die WIPO zu entrichtenden Gebuhren
kann auf der Homepage der WIPO unter
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ abgefragt werden. Dort
ist auch ein Gebihrenberechnungssystem (fee calculator)
verfugbar. Die zur Verfligung stehenden Zahlungsmodalita-
ten sind jeweils auf den Formblattern der WIPO angege-
ben. Dort ist die gewlinschte Zahlungsart anzukreuzen.

Wo sind Antrige auf Eintragung einer Ande-
rung 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) kdnnen wahlweise entweder unmittelbar bei der WIPO
oder beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wer-
den, das diese Antrage dann an die WIPO weiterleitet.

Antrage auf Eintragung eines Verzichts oder einer L6-
schung missen Uber das Deutsche Patent- und Markenamt
eingereicht werden, wenn die Anderung eine unter dem
MMA benannte Vertragspartei betrifft. Sind von dem Ver-
zicht oder der Léschung nur Vertragsparteien des PMMA
betroffen, kann der Antrag dagegen auch unmittelbar bei
der WIPO eingereicht werden.

Wo sind Antrage auf Eintragung einer Lizenz in
das Internationale Register einzureichen?

Seit 1. April 2002 besteht die Méglichkeit, Lizenzen in Be-
zug auf internationale Registrierungen in das Internationale
Register eintragen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass das
Deutsche Patent- und Markenamt keine Antrage auf Eintra-
gung von Lizenzen vermittelt. Inhaber von auf deutschen
Basismarken beruhenden internationalen Registrierungen
kénnen entsprechende Antrdge nur unmittelbar bei der
WIPO einreichen. Die WIPO stellt hierfir das Formblatt
MM13 zur Verfligung.

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

Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich bitte an:
Auskunftsstelle des

Deutschen Patent- und Markenamts in Miinchen
Telefon: (0 89) 21 95 - 34 02

Auskunftsstelle der Dienststelle Jena des Deutschen
Patent- und Markenamts

Telefon: (0 36 41) 40 - 54

Auskunftsstelle Technisches Informationszentrum
Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts
Telefon (0 30) 25992 - 2 20

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes

PO Box 18

CH-1211 Geneva 20

Internetadresse:  www.wipo.int
Telefon: 00 41 22 338 91 11
Telefax: 00 41 22 733 54 28
E-Mail: intreg.mail@wipo.int
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