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Uberblick

A Entstehung von U.S.Markenrechten
A Eintragungsverfahren
A Benutzungserfordernis im U.S. Recht
i nBona FiI de I ntent to
iAfUse 1 n Commerceo
AFraud gegenuber dem U.S. PTO




Entstehung von U.S. Markenrecrh

AAnmel dung beim U.S. PT
ANut zungsbaBasethd Us e
ANut zungs ab s-odJtste o/ #3L{H)tU4
A Auslandische Eintragung i §44(e)

A Auslandische Anmeldung i 844(d)
A WIPO Erstreckung i §66(a)

AAnmel dung in U.S. Bunc

A Aufnahme der Benutzung einer Marke
(ACommon Law Mar ks o)




Entstehung von Common Law Mar

A Markenrecht entsteht allein durch Benutzung
A Anmeldung der Marke nicht erforderlich

A Besonderer Bekanntheitsgrad nicht
erforderlich

A Normale Unterscheidungskraft ausreichend
I Nutzung darf nicht rein beschreibend sein

AdiDate of First Useo b
I ebenso: Nutzungsbasierte Anmeldungen, 81(a)




Umfang, Folgen von Common Law Ma

AMarkenrecht auf Nutzungsgebiet begrenzt
AHindernis fiir prioritatsjingere Markenrechte
I Basis fur Widerspruch
I Basis fur Loschungsantrag
I Grundlage fur Verletzungsverfahren

I Common Law Marke wird nicht USPTO
Anmeldungen entgegengehalten

A Common Law Recherche unbedingt notig vor
Freigabe einer Marke




Anmeldung beim U.S. PTO

AAnmeIdezeitpunkt bestimmen

I Bel ITU Anmeldung, 81(b): bis zu max. 3-4 Jahre
vor Benutzungsaufnahme
APriifung dauert ca. 6-18 Monate ab Anmeldung

ANut zungsnachwei s innerhalb
Al 1l owanceo

AFrist kann insgesamt 5 Mal verlangert werden
i Bei Benutzungsmarke, 81(a): jederzeit

I Bel WIPO Erstreckung oder auslandischer Basis-
marke 8844, 66: moglichst innerhalb 6 Monaten ab
Auslandsanmeldung wegen Prioritat




Anmeldung beim U.S. PTO

AAnpassung des Warenverzeichnis an U.S. Recht
I Problem: Warenverzeichnis zu Umfangreich und zu £
i Ursache: Identische Ubernahme aus-Atemeddung
I Folge: Kollidiert mit strengen U.S. Nutzungsanforder

ABenut zungsabsicht (fABort
¢ muss alle Waren und Dienstleistungen erfasg
¢ muss bereits bei Anmeldung vorliegen

ATatséchliche Benutzung
¢ Fur alle Waren und Dienstleistungen gefordert

Alnkorrekte Benutzungserklarungen riskant
¢ Kann zur Loschung fukfaaud




Typl sche Beanstandu

AWaren/DVerzeichnis zu Umfangreich und zu Allc
I Sehr haufiger Beanstandungsgrund bei Office Action
AKlassefUberschriften generell nicht akzeptabe'\
AAllgemeine Begriffe miissen spezifiziert Wﬁm;
cACl ot hi maq,i rtasme ldy,e\_
chSofftavmr ée
cAinamel yo oder Aconsi s
I Entgegenhaltung von Drittrechten wahrscheinlicher
I Widerspriuche aus prioritatsalteren Rechten wahrsch




Typl sche Beanstandu

ABeschreibende Marken

i Ubersetzung der Marke, falls nicht in Englisch
inDescrodpriiSw@@esti veo
I Disclaimer von beschreibenden Markenteilen
I Supplemental Register

AKollidierende Rechte Dritter
I Argumentation gegen Verwechslungsgefahr
I Consent Agreement
A Grundsatzlich hoher Stellenwert

A Verwechslungsgefahr dennoch moglich, wenn
ohne Begrundung oder widerspruchlich ;




Beaatwortungy on o0 Of f I c e

A Beantwortungsfrist: immer 6 Maimatersendedatur
inFi rst OAoO (nAnprovisional
IWel tere OAs und nSuppl er
inFinal o OA, ab 2. OA m°c

Awenn Gelegenheit zur Beantwortung aller Beansta
Aletzte 8vionatgrist ehe Appeal zum TTAB
AAusschopfung der Antwortfrist nicht anzuraten

AKontakt zum Examiner per Telefon und email hilf
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Beaatwortungry on 0 Of f |

A Besonderes FiRisiko bei WIFEstreckungen
A Datum der Versendung durch US PTO entscheic

- WIPO Anschreiben enthéalt 2 weitere, irrelevante Daten
JU. S. Office Action per WI |
- WIPO Anmelder an WIPO Malling Date als relevant gew«
- Anmelder selbst darf Office Action beantworten

I unabhangig von seiner){émntnis des U.S. Rechts
I Verpasste Antwortfrist fuhrt zur Loschung durch Aufgabe

A Aber: Wiederbelebung der Anmeldung mdglich
I wenn Verzug unabsichtlich
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Arrangement de Madrid
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Protocole de Madrid
Recommandé Direction de la Propriété
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Madame Sabine FREY
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{ & v 'Frince |
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Notre ré&férence: 812/4330832C1

Gendve, le 21/03/2008
Enregistrement international Nc.: 835513 (EMPRISE)

Madame,
Monsieur,

Nous vous remettons ci-joint, en application de la régle
17.4) du réglement d'exécution commun, une copie d'une
notification de refus provisoire

de protection concernant l’enregistrement

international susmenticnné.

Partie contractante dont 1'Cffice
a émis la notification F
Date & laquelle la notification

: Us

a été expédiée & 1'OMPI ili

Dateude récepzion par 1'OMPI Ry ya- oos US Malllng Dat
Cearzoos > WIPO Mailing Date

Date de notification par 1'CMZI
--aa- gitulaire

Bureau international de 1'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle {OMPI)







