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ÁEntstehung von U.S.Markenrechten

ÁEintragungsverfahren

ÁBenutzungserfordernis im U.S. Recht

ïñBona Fide Intent to Useò

ïñUse in Commerceò

ÁFraud gegenüber dem U.S. PTO

Überblick
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ÁAnmeldung beim U.S. PTO (ñFederal Marksò)

ÅNutzungsbasiert/ñUse-Basedò ï§1(a) 

ÅNutzungsabsicht /ñIntent-to-Useò [ITU]ï§1(b)

ÅAusländische Eintragung ï§44(e)

ÅAusländische Anmeldung ï§44(d)

ÅWIPO Erstreckung ï§66(a)

ÁAnmeldung in U.S. Bundesstaat (ñState Markò)

ÁAufnahme der Benutzung einer Marke

(ñCommon Law Marksò)

Entstehung von U.S. Markenrechten
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ÁMarkenrecht entsteht allein durch Benutzung

ÁAnmeldung der Marke nicht erforderlich

ÁBesonderer Bekanntheitsgrad nicht 

erforderlich

ÁNormale Unterscheidungskraft ausreichend

ïNutzung darf nicht rein beschreibend sein

ÁñDate of First Useò bestimmt Prioritaet

ïebenso: Nutzungsbasierte Anmeldungen, §1(a)

Entstehung von Common Law Marken
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ÁMarkenrecht auf Nutzungsgebiet begrenzt

ÁHindernis für prioritätsjüngere Markenrechte

ïBasis für Widerspruch

ïBasis für Löschungsantrag

ïGrundlage für Verletzungsverfahren

ïCommon Law Marke wird nicht USPTO 

Anmeldungen entgegengehalten

ÁCommon Law Recherche unbedingt nötig vor 

Freigabe einer Marke

Umfang, Folgen von Common Law Marken
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ÁAnmeldezeitpunkt bestimmen

ïBei ITU Anmeldung, §1(b): bis zu max. 3-4 Jahre 

vor Benutzungsaufnahme 

ÅPrüfung dauert ca. 6-18 Monate ab Anmeldung

ÅNutzungsnachweis innerhalb 6 Mte. ab ñNotice of 

Allowanceò

ÅFrist kann insgesamt 5 Mal verlängert werden

ïBei Benutzungsmarke, §1(a): jederzeit

ïBei WIPO Erstreckung oder ausländischer Basis-

marke §§44, 66: möglichst innerhalb 6 Monaten ab 

Auslandsanmeldung wegen Priorität

Anmeldung beim U.S. PTO 
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Anmeldung beim U.S. PTO 

ÁAnpassung des Warenverzeichnis an U.S. Recht

ïProblem: Warenverzeichnis zu Umfangreich und zu Allgemein

ïUrsache: Identische Übernahme aus Heimat-Anmeldung

ïFolge: Kollidiert mit strengen  U.S. Nutzungsanforderungen 

ÅBenutzungsabsicht (ñBona Fide Intent to Useò) 

Ç muss alle Waren und Dienstleistungen erfassen

Ç muss bereits bei Anmeldung vorliegen

ÅTatsächliche Benutzung 

Ç Für alle Waren und Dienstleistungen gefordert

ÅInkorrekte Benutzungserklärungen riskant

Ç Kann zur Löschung führen - Fraud
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Typische Beanstandungen in òOffice Actionsó

ÁWaren/DL-Verzeichnis zu Umfangreich und zu Allgemein

ïSehr häufiger Beanstandungsgrund bei Office Actions

ÅKlassen-Überschriften generell nicht akzeptabel

ÅAllgemeine Begriffe müssen spezifiziert werden

ÇñClothing, namely, t-shirts, dresses, pants, éò

ÇñSoftware for éò

Çñnamelyò oder ñconsisting ofò anstelle von ñincludingò

ïEntgegenhaltung von Drittrechten wahrscheinlicher

ïWidersprüche aus prioritätsälteren Rechten wahrscheinlicher
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ÁBeschreibende Marken

ïÜbersetzung der Marke, falls nicht in Englisch

ïñDescriptiveò oder ñSuggestiveò

ïDisclaimer von beschreibenden Markenteilen

ïSupplemental Register

ÁKollidierende Rechte Dritter

ïArgumentation gegen Verwechslungsgefahr

ïConsent Agreement

ÅGrundsätzlich hoher Stellenwert

ÅVerwechslungsgefahr dennoch möglich, wenn

ohne Begründung oder widersprüchlich

Typische Beanstandungen in òOffice Actionsó
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Beantwortungvon òOffice Actionsó (òOAó)

ÁBeantwortungsfrist: immer 6 Monate ab Versendedatum

ïñFirst OAò (ñprovisionalò bei Madrid Anmeldung)

ïWeitere OAs und ñSupplemental OAsò

ïñFinalò OA, ab 2. OA mºglich

Åwenn Gelegenheit zur Beantwortung aller Beanstandungen

Åletzte 6-Monats-Frist ehe Appeal zum TTAB

ÅAusschöpfung der Antwortfrist nicht anzuraten

ÁKontakt zum Examiner per Telefon und email hilfreich
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Beantwortungvon òOffice Actionsó

ÁBesonderes Frist-Risiko bei WIPO-Erstreckungen 

ÁDatum der Versendung durch US PTO entscheidend

ïWIPO Anschreiben enthält 2 weitere, irrelevante Daten

ïU.S. Office Action per WIPO enthªlt leeres Feld as ñMailing Dateò

ïWIPO Anmelder an WIPO Mailing Date als relevant gewöhnt

ïAnmelder selbst darf  Office Action beantworten

ïunabhängig von seiner (Un-)Kenntnis des U.S. Rechts

ïVerpasste Antwortfrist führt zur Löschung durch Aufgabe

ÁAber: Wiederbelebung der Anmeldung möglich

ïwenn Verzug unabsichtlich
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US Mailing Date

WIPO Mailing Date
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