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Eintragung
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Benutzung 
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Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede
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Schritte vor der Markenanmeldung

3. Durchführung einer Recherche nach                           

-- älteren Marken(anmeldungen) des USPTO              

-- nach älteren Kennzeichnungen [Common rights]

2. Festlegung der Waren / Dienstleistungen, die unter   

.   der Marke(nform) benutzt werden sollen

1. Festlegung der Marke(nform)

4. Festlegung der Benutzungsbasis
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1. Festlegung der Markenform

- Eigenname
- Abkürzung

- Slogan

Zahl Buchstabe

Wortmarke

-Wort(Bildmarke)
- gestalt Schrift

- Animation
- Graphik

- 3-D-Marke
- Abb. Ware

- Hologramm

Bildmarke

- Einzel(Farbe)
- Farbkombination

- Wort(Bildmarke)

Farbmarke

Hörmarke Geruchs
marke

Multimedia
marke

Sensorische Marke

MARKENFORM

IBM

HEINZ

JUST DO IT

US 1 395 550: Die Marke enthält ei-

nen brüllenden Löwen (Kl. 38, 41)

US 1 639 126: Pflaumenblütengeruch 

(Kl. 24 Garn)

Isoliermat.
US 2 315 261 (Kl 9: Prozessoren)
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1.1 Wortmarke

 Häufig vorkommende Namen werden nicht 

eingetragen

 Nichtenglische Bezeichnungen müssen übersetzt 

werden

 beschreibende, täuschende Bestandteile werden 

durch Disclaimer ausgeschlossen 
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1.2 Bildmarken (S/W)

Hologramm wird durch Form, nicht den Inhalt definiert.

2,165,007 Die Marke besteht aus aus einem Hologramm in Form einer             

Rennfahne, die auf der Ware (Karten) angebracht wird. Die Inhalt der              

Marke wird nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht. Die Marke ist                 

als silbern schraffiert, dies ist aber nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht.

Schraffuren sollten in Bildzeichen vermieden 

werden, denn sie bedeuten spezielle Farben

3-D-Marken werden nur mit 1 Ansicht veröffentlicht

Alle Bildmarken müssen eine Beschreibung enthalten.
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1.3 Farbmarken (bis 1.11.03)

Owen-Corning Inc  Rosa

Bauisolierung 2,380,742

Qualitex Co Grüngold

Gewebe 1,633,711

Beschreibung der Farbe erforderlich (ohne Wieder-

gabe der Farbe); Hinweis, wo Farbe auf Produkt ist.

Farbige Wiedergabe der Marke wird angenommen, Ver-

öffentlichung in schwarz-weiß. Kein Schutz für Grau.

Einzelfarben / Grundfarbkombination werden bei Ver-

kehrsdurchsetzung eingetragen

Beschreibung der Farbe                                               

der Marke gemäß Tabelle                                             
[Lining Statement] bis 10/99
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1.3. Farbmarken (ab 2.11.03)

Beschreibung der Farbe erforderlich (mit Wieder-

gabe der Farbe); Hinweis, wo Farbe auf Produkt ist.

Schutz von Bildmarken in Grautönen möglich.

Einzelfarben / Grundfarbkombination werden bei Ver-

kehrsdurchsetzung eingetragen
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1.4 Hörmarken

Tonfolgen   2,315,261

Sprache      75/528557

Geräusche 1,872,866

Seit Nov. 1999 nur Beschreibung der Mar-

ke erforderlich, aber auch Notenschrift oder 

Sonagramme.

D-D-G-D-A

YOU‘VE GOT MAIL

THX (Gütesiegel)
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1.5 Bewegungsmarke

Ohne Tonelement (Animation) Bildmarke

auch mit Tonelementen                             

Sensorische Marke

US 1 395 550: Die Marke enthält

einen brüllenden Löwen (Kl. 38, 41)

Stets mit Beschreibung einzureichen.
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1.6 Geruchsmarke

 Beschreibung der Marke erforderlich

 Eintragungen aus dem Jahre 2002

US 2 463 044 Der Geruch von Kirschen für Motoröle

US 2 560 618 Der Geruch von Tutti-frutti für Treibstoffe

US 2 568 512 Der Geruch von Trauben für Treibstoffe 

US 2 596 156 Der Geruch von Erdbeeren für Treibstoffe
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1.7 Ausstattung (Trade dress)

Nur mit Verkehrsdurchsetzung

eintragbar

2,048,586 Die Außenkonfigura-

tion eines Gebäudes für „Ver-

kaufsläden mit Bekleidung und 

Schwimmzeug“ (Klasse 42)
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Ergänzungsregister (Supplemental Register)

 Eintragung von beschreibenden Zeichen (nicht 

generische Begriffe)

 Kein prima facie Beweis eines Ausschließlich-

keitsrechtes, aber Recht auf Schadensersatz

 Ältere Marke im Eintragungsverfahren

 Kein Widerspruch gegen diese Marken

 Möglickeit nach Nachweis von Secondary Meaning 

in Hauptregisters umschreiben zu lassen bei 5 

jähriger Markenbenutzung.
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2. Festlegung der Ware / Dienstleistung
(Vorgabe: Spiele; deutsche Klassifikation in Kl. 28)
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2. Festlegung der Ware / Dienstleistung
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2. Festlegung der Ware / Dienstleistung
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2. Festlegung der Ware / Dienstleistung
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3. Recherche vor der Anmeldung

Ältere Marken(anmeldungen) in der Datenbank 

TESS des USPTO

Ältere US-Firmen, Trade Names, Service Names, 

Domains in gleicher Branche über Meta(suchma-

schine), Domainstellen im Internet (nie vollständig)

Recherche in GliedStaatsfirmenregistern, Glied-

staatsmarkenregistern (über Rechercheur)
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3. Recherche vor der Anmeldung
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3. Recherche vor der Anmeldung

Eurofo*
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3. Recherche vor der Anmeldung
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3. Recherche vor der Anmeldung
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3. Recherche vor der Anmeldung
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4. Benutzungsbasis

Benutzungsabsicht (Intent to use) (Marke wird nach 

Prüfung / Bekanntmachung erst nach tatsächl. 

Benutzung eingetragen); Ben.-nachw. 6 Jahr, Verl.

Ausländische Voreintragung (Marke wird nach Prü-

fung / Bekanntmachung eingetragen, tats. Benutzungs-

nachweis  erst im 6. Jahr nach Eintragung, Verläng.

tatsächliche Benutzung vor US-Anmeldung (actual 

use) (Marke wird nach Prüfung / Bekanntmachung und 

tats. Benutzungsnachweis eingetragen, dann Ben-

nachw im 6. Jahr nach Eintragung, Verlängerung
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Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

Bekanntmachung

Übersicht US-Marke



EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 26

Eintragungsverf. bis zur Bekanntmachung

 Anmeldeunterlagen

 Die Sachprüfung mit Beanstandungen / 

Stellungnahme hierauf
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Anmeldeunterlagen

Anmeldeantrag mit Anmelderadresse

Wiedergabe der Marke

Verzeichnis der Waren / Dienstleistungen

Anmeldegebühr für wenigstens 1 Klasse  335 US-$

Erklärung der 

- beabsichtigten Benutzung /                                           

- Muster der tatsächlichen Benutzung /                           

- Priorität (DE / EU) / ggf Eintragung (nachreichen) 
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Wie ist die Marke wiederzugeben ? 2.52

Graphische Wiedergabe [special form drawing] 

Bildmarken, spezielle Schriften, Buchstaben, Farb-

marken, Einzelscreen(s) von Bildfolge), 3-D-Marken, 

[Hörmarken], auch elektronisch 

Durch Beschreibung der Marke (Hörmarke, Geruchs-

marke, nicht-visuelle Marken (Multimediamarke) [NO 

DRAWING])

Bei Wortmarke, Wiedergabe in Standardschrift 

[standard character drawing] Wiedergabe im Antrag
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Amtsbescheid / Beantwortung

Formale Beanstandungen

Verwechselbare ältere US-Marken(anmeldungen)

Absolute Gründe § 2 Lanham Act                                                           

- beschreibend, täuschend                                    

- (Zu)name                                                               

- Freizeichen

Waren- / Dienstleistungsverzeichnis

Benutzungsbasis
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Beschwerdeverfahren

Frist: innerhalb von  Monaten nach final decision

Gebühr: 100 US-$ pro Klasse

Entscheidung durch Beschwerdesenat des USPTO



EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 31

Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

/ Bekanntmachung

Übersicht US-Marke
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Widerspruchsverfahren 

Frist: 30 Tage nach Bekanntmachung einschließlich 

Begründung (verlängerbar bis 120 Tage, dann mit 

Einwilligung des jüngeren Markenanmelders)

Gebühr: 300 US-$ pro angegriffene Klasse

Gründe: ältere Marke, ältere Kennzeichnung

Entscheidung durch Beschwerdesenat des USPTO
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Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

/ Bekanntmachung

Übersicht US-Marke
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Markeneintragung / Benutzungsnachweis

Marken mit Auslandsvoreintragung werden nach 

Ablauf der Widerspruchsfrist sofort eingetragen

Alle anderen Marken müssen je Klasse die  

Benutzung nachweisen:                                                                      

- Frist: 6 Monate nach Bescheid (5 x verlängerbar Ge-

.  bühr 150 US-$ pro Klasse)                                        

- Gebühr: 100 US-$ pro Klasse                                         

- Erklärung mit drei Belegen pro Klasse                     

Nach Prüfung / Annahme der Erklärung Übersendung 

der Markenurkunde
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Benutzungsbelege

W a r e n   durch                 

-Schild, Etikett,                

-Stempelung,                    

-Verkaufsverpackung 

(Zapfsäulen / Benzin)      

-Katalog,                          

-Foto Ware > 22 x 28 cm 

-auf Datenträger

Dienstleistung durch     

-Werbemater.,        

-Anzeige                  

-Rechnung                     

-Visitenkarte                  

-auf Datenträger

-nicht Werbematerial 

Datenblatt, Preisliste 

Ware muß in USA verkauft / 

transportiert werden

-nicht firmenmäßige 

Benutzung, Datenblatt, 

Newsletter

Dienstleistung muß in 

USA beworben worden 

sein.
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Markenanmeldung tats. Benutzung USA

Zurückweisung /
Löschung der Marke

(rejection of opposition /
abandonment of mark)

Widerspruch
(opposition)
innerhalb von

1 Monat

Nach Ablauf Wid. Registrierungsurkunde
(Registration Certificate)

t + 18  Monate

Bekanntmachung
(Publication)

t + 13 Monate

Bekanntmachungsbeschluß

(Notice of publication)
t + 12 Monate

Beantwortung innerhalb von 2 Mon.

(Response / Amendment)
P r i o r i t y   c a s e

t + 10 Monate

Bekanntmachungsbeschluß
(Notice of publication)

t + 16 Monate
weiteres Verfahren wie links

Beantwortung innerh von 6 Mon

(Response / Amendment)
t + 14 Monate

Prüfbescheid (Official action)
mit Ähnlichkeitsrecherche,
Formal- und Sachprüfung

t + 8 Monate

Empfangsbest. / Aktenzeichen
(Filing receipt / Serial number)

t + 4 Monate

Markenanmeldung Benutzung USA
Anmelder, Klassengebühren,
Waren-/Dienstleistungsliste,

Zeichen ggf mit Zeichnung, Benutzungsnachweis
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Markenanmeldung tats. Benutzung USA
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Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

/ Bekanntmachung

Übersicht US-Marke
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Löschungsverfahren

Frist: innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung (nur 

für ältere Marke)

Gebühr: 300 US-$ pro angegriffene Klasse

Gründe:                                                                     

- absolute Gründe (§ 2);                                            

- ältere Marke, ältere Kennzeichnung

Entscheidung durch Beschwerdesenat des USPTO
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Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

/ Bekanntmachung

Übersicht US-Marke
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Benutzungsnachweis nach Eintragung

Frist: im 6. Jahr nach Markeneintragung, 6  Mon. 

Verlängerungsmöglichkeit

Gebühr: 100 US-$ pro Klasse, für Verlängerung 

ebenfalls 100 US-$ pro Klasse

Belege: zweifach, je Klasse (Ware) zusammen mit 

Benutzungserklärung

Nach Prüfung / Annahme der Erklärung, sonst 

Löschung von Amts wegen
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Vor Anmeldung

Benutzung / 

Eintragung

Ggf Widerspruch

Benutzung 

im 6ten Jahr

Ggf. Löschung

Verlängerung 

/ Benutzung

Unterschiede

Nat. Verfahren

Anmeldeverfahren 

/ Bekanntmachung

Übersicht US-Marke
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Markenverlängerung

Frist: im 10. Jahr nach Markeneintragung

Gebühr: 400 US-$ pro Klasse

Belege: zweifach, je Klasse (Ware) zusammen mit 

Benutzungserklärung

Nach Prüfung / Annahme der Erklärung, sonst Löschung 

von Amts wegen



EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 44

Markenanmeldung beabs. Benutzung USA

Zurückweisung /
Löschung der Marke

(rejection of opposition /
abandonment of mark)

Widerspruch

(opposition)
innerhalb von

1 Monat

Annahme Benutzungserklärung/Registrierungsurkunde
(Notice of Aceptance / Registration Certificate )

t + 31 Monate

Benutzungserklärung/Fristverlängerung
(Declaration of Use/Request for exension of time)

innerh. 6 Monaten, Frist bis 36 Mon. verlängerbar
t + 23 Monate

Eintragungsverfügung

(Notice of allowance)
mit 6-Monatsfrist für Benutzungserkl

t + 17 Monate

Bekanntmachung
(Publication)
t + 13 Monate

Bekanntmachungsbeschluß
(Notice of publication)

t + 12 Monate

Beantwortung innerhalb von 2 Mon.

(Response / Amendment)
P r i o r i t y   c a s e

t + 10 Monate

Bekanntmachungsbeschluß
(Notice of publication)

t + 16 Monate
weiteres Verfahren wie links

Beantwortung innerh von 6 Mon

(Response / Amendment)
t + 14 Monate

Prüfbescheid (Official action)
mit Ähnlichkeitsrecherche,
Formal- und Sachprüfung

t + 8 Monate

Empfangsbest. / Aktenzeichen
(Filing receipt / Serial number)

t + 4 Monate

Markenanmeldung Benutzung in den USA
Anmelder, Klassengebühren,
Waren-/Dienstleistungsliste,
Zeichen ggf mit Zeichnung
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Markenanmeldung beabs. Benutzung USA
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Markenanmeldung ausländische Priorität

Zurückweisung /
Löschung der Marke

(rejection of opposition /
abandonment of mark)

Widerspruch

(opposition)
innerhalb von

1 Monat

Annahme Benutzungserklärung/Registrierungsurkunde

(Notice of Aceptance / Registration Certificate)
t + 31 ... Monate

Benutzungserklärung/Fristverlängerung
(Declaration of Use/Request for exension of time )

innerh. 6 Monaten, Frist bis 36 Mon. verlängerbar
t + 23 ... Monate

Eintragungsverfügung

(Notice of allowance)
mit 6-Monatsfrist für Benutzungserkl

t + 17 Monate

Bekanntmachung
(Publication)
t + 13 Monate

Bekanntmachungsbeschluß
(Notice of publication)

t + 12 Monate

Beantwortung innerhalb von 2 Mon.
(Response / Amendment)

P r i o r i t y   c a s e
t + 10 Monate

Bekanntmachungsbeschluß
(Notice of publication)

t + 16 Monate
weiteres Verfahren wie links

Beantwortung innerh von 6 Mon
(Response / Amendment)

t + 14 Monate

Prüfbescheid (Official action)
mit Ähnlichkeitsrecherche,
Formal- und Sachprüfung

t + 8 Monate

Empfangsbest. / Aktenzeichen

(Filing receipt / Serial number)
t + 4 Monate

Markenanmeldung in den USA
Anmelder, Klassengebühren, Priodokument DE /EU

Waren-/Dienstleistungsliste, Übers. Dokument
Zeichen ggf mit Zeichnung
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Markenanmeldung ausländ. Eintragung

Zurückweisung /
Löschung der Marke

(rejection of opposition /
abandonment of mark)

Widerspruch

(opposition)
innerhalb von

1 Monat

Benutzungserklärung
Declaration of use

t + 10 Jahre ab Eintragung

Benutzungserklärung
Declaration of Use / Incontestability

t + 6 Jahre (+ 6 Monate)

Registrierungsurkunde

(Registration Certificate)
t + 17 Monate

Bekanntmachung

(Publication)
t + 13 Monate

Bekanntmachungsbeschluß

(Notice of publication)
t + 12 Monate

Beantwortung innerhalb von 2 Mon.

(Response / Amendment)
Heimatbesch.P r i o r i t y   c a s e

t + 10 Monate

Bekanntmachungsbeschluß

(Notice of publication)
t + 16 Monate

weiteres Verfahren wie links

Beantwortung innerh von 6 Mon

(Response / Amendment)
mit Heimatbescheinigung / begl Übers.

t + 14 Monate

Prüfbescheid (Official action)
mit Ähnlichkeitsrecherche, Formal- und Sach-
prüfung, Anford. Heimatbescheinigung / Übers.

t + 8 Monate

Empfangsbest. / Aktenzeichen
(Filing receipt / Serial number )

t + 4 Monate

Markenanmeldung in den USA
Anmelder, Klassengebühren, Priodokument

Waren-/Dienstleistungsliste, Übers. Dokument
Zeichen ggf mit Zeichnung
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Markenanmeldung ausländ. Eintragung
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Informationen aus dem Internet www.uspto.gov
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Information www.uspto.gov/main/trademarks.html
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Weitere Infos / Fragen ?

Kirsten Sowade, Markenschutz in den USA aus der 

Sicht des deutschen Anmelders, TENEA Berlin 2003 

ISBN 3-936 582-69-6, 26 Euro

Thomas P. Arden Protection of Nontraditional Marks 

INTA New York N.Y. 2000, Vertrieb über www.inta.org   

96 US-$

Kate McGrath, Stephen Elias Trademark: Legal care 

for your business & product name NOLO Press 2003  










