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. Schwarz-weiRe Marken”

FICPI, die Internationale Foderation von Patentanwalten, die die freiberuflich tatige Patentan-
waltschaft weltweit umfassend reprasentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 02. bis
05. November 2014 in Barcelona, folgende Resolution verabschiedet:

Feststellend, dass das Europdische Netzwerk fir Marken und Geschmacksmuster (,ETMDN”)
am 15. April 2014 eine Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis (,,CP4”) zum Schutzbe-
reich von schwarz-weilRen Marken veroffentlichte, die beim Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und bestimmten nationalen Patent- und Mar-
kenamtern und dem Benelux-Amt umgesetzt werden soll (,,die umsetzenden Amter”);

Weiterhin feststellend, dass der Gegenstand der gemeinsamen Praxis CP4 die Angleichung der
unterschiedlichen Handhabung von Marken in Schwarz-Weil} bzw. in Graustufen in Bezug auf
Prioritat, relative Eintragungshindernisse und Benutzung in abgewandelter Form ist;

Bertcksichtigend, dass in vielen Landern, einschlie3lich einer betréchtlichen Anzahl européi-
scher Lander, eine Marke, die mit einer schwarz-weiRen Wiedergabe eingetragen wurde, hinsicht-
lich aller Farben geschiitzt ist;

Beobachtend, dass in einer aktualisierten Version der Haufig Gestellten Fragen (FAQ) zur Ge-
meinsamen Praxis CP4 das ETMDN folgendes angab: ,,Die Gemeinsame Praxis stellte klar, dass
eine Anmeldung in Schwarz-Weil nicht alle Farben umfasst™;

Weiterhin beobachtend, dass das Deutsche Patent- und Markenamt eine Mitteilung herausgege-
ben hat, der zufolge die gemeinsamen Grundsétze zwar Prioritat und Doppelidentitat betreffen,
nicht jedoch die Markenahnlichkeit nach dem Gesetz zur Verwechslungsgefahr, wofiir folgendes
nach wie vor gilt: ,,Der Schutz einer schwarz-weifen Eintragung umfasst alle farbigen Wiederga-
ben. Ausnahme: Gerade aus der Farbe ergibt sich eine besondere Bildwirkung”;

Nachdricklich unterstliitzend den Grundsatz, dass sich der Schutz einer Marke, die mit einer
Wiedergabe in Schwarz-Weil3 eingetragen wurde, auf alle Farben erstreckt;

Fordert FICPI, dass das HABM und die umsetzenden Amter die Diskussion uiber die Grundsitze
einer gemeinsamen Praxis wieder aufnehmen, in Anerkennung des nachteiligen Effekts der ge-
genwartigen gemeinsamen Praxis auf Markeninhaber;

Und fordert FICPI des weiteren, dass das HABM und die umsetzenden Amter kurzfristig, so-
lange das Ergebnis derartiger Diskussionen noch aussteht, eine Erklarung abgeben sollten, dass
sie der deutschen Interpretation der gemeinsamen Grundsatze zustimmen und diese Interpretation
in ihre Praxis Gbernehmen.
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