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[MARKENRECHT]

Art 28 UMV – Handlungsbedarf für
Markeninhaber
Am 23. 3. 2016 trat die bisher umfangreichste Reform des europäischen Marken-
rechts in Kraft. Unter den zahlreichen inhaltlichen Änderungen1) brachte dies auch
eine Anpassung bzw Klarstellung der Klassifizierungsvorschriften mit sich. Um
mögliche Schutzlücken zu vermeiden, ist ein zeitnahes aktives Handeln der Inhaber
bestimmter Unionsmarken (bisher: Gemeinschaftsmarken) erforderlich, weshalb im
Folgenden die wesentlichen Aspekte dargestellt werden.
Von Guido Donath

A. Hintergrund
Diese Entwicklung geht auf die EuGH-E IP Translator2)

zurück, in welcher der Gerichtshof ausgesprochen hat,
dass die Waren/Dienstleistungen, für die Markenschutz
beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig
anzugeben sind, dass dadurch der Umfang des Marken-
schutzes bestimmt werden kann. Die Oberbegriffe der
Klassenüberschriften des Nizzaer Klassifikationsabkom-
mens umfassen damit nur solche Waren/Dienstleistun-
gen, die unter die wörtliche Bedeutung dieser Oberbe-
griffe fallen („what you see is what you get“).

Es entsprach jedoch weit verbreiteter Praxis, bei der
Anmeldung von Marken lediglich die Oberbegriffe der
Klassenüberschriften anzuführen, da – je nach Praxis
der Markenämter – damit sämtliche Waren/Dienstleis-
tungen dieser Klasse als umfasst anzusehen waren. Nach
dieser Auslegung wären etwa unter dem Oberbegriff
„Musikinstrumente“ (Klasse 15) auch „Notenblattwen-
degeräte“ erfasst. Hier wird deutlich, dass dies mit den
Erfordernissen der IP Translator-E nicht in Einklang zu
bringen ist – unter die wörtliche Bedeutung des Oberbe-
griffs „Musikinstrumente“ werden „Notenblattwende-
geräte“ wohl nicht einzuordnen sein.

B. Übergangsmaßnahmen
Art 28 UMV3) spiegelt nun für Unionsmarkenanmel-
dungen die Rechtslage nach IP Translator wider. In
Bezug auf vor dem 22. 6. 2012 angemeldete und bereits
eingetragene Unionsmarken enthält Abs 8 die Mög-
lichkeit, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an
die nun geltende Rechtslage nachträglich anzupassen.
Als Begleitmaßnahme zu Art 28 Abs 8 UMV wurden
eine Mitteilung des Präsidenten des EUIPO (bisher:
HABM) sowie FAQs zur Erklärung nach Art 28 Abs 8
UMV4) veröffentlicht. Ü

1) Siehe dazu Grünwald, Von der Gemeinschaftsmarke zur Unions-
marke – Die Neugestaltung eines Erfolgsmodells, ÖBl 2016/13, 59.

2) EuGH 19. 6. 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attor-
neys vs Registrar of Trademarks, ECLI:EU:C:2012:361 = wbl 2012,
573.

3) VO (EU) 2015/2424 v 16. 12. 2015 – „Änderungsverordnung“.
4) Mitteilung Nr 1/2016 des Präsidenten des Amtes v 8. 2. 2016;

„Declarations unter Article 28 (8) EUTMR – Frequently asked ques-
tions“ (letztere lediglich in englischer Sprache verfügbar), abrufbar
unter https://euipo.europa.eu.
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C. Welche Unionsmarken sind betroffen?
Handlungsbedarf besteht für Inhaber von Unionsmar-
ken (sowie IR-Marken, in denen die EU benannt
wurde),5) welche
Ü vor dem 22. 6. 2012 angemeldet wurden; und
Ü bereits registriert sind; und
Ü in einer oder mehreren Klasse(n) für eine vollstän-

dige Klassenüberschrift (Oberbegriffe) eingetragen
wurden.

Maßgeblich ist, dass in der betreffenden Klasse jeweils
die gesamte Klassenüberschrift wiedergegeben ist; dass
daneben auch noch andere Begriffe in die Klassifizie-
rung aufgenommen wurden, schadet allerdings nicht.

D. Was ist zu tun?
Inhaber betroffener Unionsmarken haben – zur Ver-
meidung von Schutzlücken – die Möglichkeit, mittels
des auf der Internetseite des EUIPO zur Verfügung ge-
stellten Formulars (schriftlich bzw online) das Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis dahingehend zu spezi-
fizieren, dass jene Begriffe explizit beansprucht wer-
den, die nicht bereits durch die wörtliche Bedeutung
der Oberbegriffe erfasst sind. Wichtig ist dabei, dass
nur solche Begriffe in der Erklärung angegeben werden
können, die in der alphabetischen Liste der betroffe-
nen Klasse der Nizza-Klassifikation enthalten sind.6)

Eine substantielle Erweiterung oder Ausdehnung des
Schutzumfangs in der betreffenden Klasse darf damit
jedoch nicht verbunden sein.

In dem oben angeführten Beispiel der in Klasse 15
lediglich den Oberbegriff „Musikinstrumente“ enthal-
tenden Marke müsste daher nun der Begriff „Noten-
blattwendegeräte“ in die Erklärung nach Art 28 Abs 8
UMV aufgenommen werden, um dafür (weiterhin)
Schutz zu genießen. Wird die entsprechende Erklärung
hingegen nicht abgegeben, wird die Marke auf den
Schutz von „Musikinstrumenten“ beschränkt.

E. Frist, Kosten
Erklärungen nach Art 28 Abs 8 UMV können bis spä-
testens 24. 9. 2016 (einschließlich) eingereicht wer-
den, die Frist ist nicht verlängerbar. Für die Erklärung
ist keine Gebühr zu entrichten.

F. Empfehlung
Inhabern von Unionsmarken wird daher dringend an-
geraten, zunächst ihr Markenportfolio dahingehend
kritisch zu überprüfen bzw überprüfen zu lassen, ob
einzelne oder mehrere Marken betroffen sind. Gegebe-
nenfalls sollte sodann anhand der alphabetischen Liste
eruiert werden, ob eine Spezifizierung sinnvoll oder
sogar erforderlich ist.

Ü
Ü Zum Thema
Über den Autor:
Dr. Guido Donath, LL.M. (London) ist Rechtsanwalt in Inns-
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Fax: +43 (0) 512 35 85 85–85
E-Mail: office@donath-law.at
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5) Vgl Art 145, 151 UMV.
6) Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Markenanmel-

dung geltende Fassung der Nizza-Klassifikation.


