Markenwiderspruchsverfahren

in Osterreich mit 1. Juli 2010 in Kraft getreten.

amit hat der Inhaber
einer (dlteren) Marke
nunmehr 3 Monate
Zeit, um gegen die
neue Registrierung einer Mar-
ke Widerspruch zu erheben.

1. Aligemeines

1.1. Selbstverstindlich hatte
der Inhaber einer Marke schon
bisher die Moglichkeit, gegen
jingere (d.h. spdter angemel-
dete) Marken vorzugehen.
Dem osterreichischen Mar-
kenschutzgesetz (MarkSchG)
war aber bisher — anders als
den Rechtsordnungen vieler
anderer Staaten — ein eigenes
diesbeziigliches Widerspruchs-
verfahren fremd. Inhaber &lte-
rer Marken waren vielmehr
gezwungen, ein uU langwieri-
ges und teures Loschungsver-
fahren einzuleiten.

1.2. Mit dem nunmehr in
§§ 29a bis 29¢ MarkSchG neu
eingefiihrten Widerspruchs-
verfahren sollte ein rascheres
und giinstigeres Verfahren zur
Durchsetzung der Rechte der
Inhaber priorititsélterer Mar-
ken geschaffen werden. Dabei
entschied sich der dsterreichi-
sche Gesetzgeber fiir ein nach-
gelagertes Verfahren, welches
gegebenenfalls erst nach er-
folgter Anmeldung der beein-
spruchten Marke durchge-
fithrt wird.

1.3. Das osterreichische Pa-
tentamt bietet eine laufende
~Konkurrenzbeobachtung”
an, mit welcher Markeninha-
ber in regelméfligen Abstédn-

den iiber alle neu registrierten
Marken, die einer eingetrage-
nen Marke dhnlich sind, infor-
miert werden. Dariiber hinaus
besteht die Moglichkeit zu
neu registrierten Marken eine
,Inhaberauskunft” einzuho-
len. Um vor der Anmeldung
einer Marke Gewissheit iiber
bestehende Markenrechte zu
erlangen, kann beim Patent-
amt eine Ahnlichkeitsrecher-
che beantragt werden.

2. Widerspruchsgriinde
2.1. Ein Widerspruchsgrund
liegt nur vor, wenn die friither
angemeldete Marke und die
beantragte neue Marke (sowie
die Waren oder Dienstleistun-
gen, fiir die sie eingetragen
sind bzw. sein sollen) entwe-
der gleich sind, oder zumin-
dest dhnlich sind und fiir das
Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen besteht.

2.2, Dariiber hinaus gewéahrt
das MarkSchG noch einen
erweiterten Markenschutz. Et-
wa fiir den Fall, dass die
betreffenden gleichen oder
dhnlichen Marken zwar nicht
fiir gleiche oder dhnliche Wa-
ren oder Dienstleistungen ein-
getragen sind, aber die &ltere
Marke , bekannt ist”. Weiters
wenn etwa sonstige dltere
Rechte bestehen oder dem
Anmelder einer Marke Bos-
glaubigkeit vorzuwerfen ist.
All diese Griinde stellen je-
doch keine Widerspruchs-
griinde dar, sondern kénnen —
wie bisher — nur im Rahmen

eines (auch neben einem Wi-
derspruchsverfahren bei der
Nichtigkeitsabteilung des Pa-
tentamtes zu beantragenden)
Loschungsverfahrens geltend
gemacht werden.

3. Verfahren

3.1. Der Widerspruch muss
spdtestens binnen einer Frist
von 3 Monaten nach der Ver-
Sffentlichung der Markenre-
gistrierung im Osterreichi-
schen Markenanzeiger beim
Osterreichischen Patentamt
eingelangt sein (Vorsicht, es
handelt sich dabei um eine
materiellrechtliche Frist, d.h.
die Widerspruchsschrift muss
tatsdchlich innerhalb der Frist
einlangen, die nachgewiesene
Postaufgabe gentigt nicht zur
Fristenwahrung!).

3.2. Bis zum Ablauf der Wi-
derrufsfrist ist eine Widerrufs-
gebiihr in der Hohe von EUR
150,00 zu entrichten.

3.3. Die rechtzeitig einge-
langte Widerspruchsschrift
wird dem betreffenden Mar-
keninhaber (Widerspruchs-
gegner) zur Auflerung binnen
einer angemessen festzuset-
zenden Frist zugestellt. Man-
gels Aulerung ist dem Wider-
spruchsantrag stattzugeben.
Aus der Sicht des Wider-
spruchsgegners ist daher je-
denfalls - auch wenn der
Widerspruch haltlos erscheint
— rechtzeitig zu reagieren.
3.4. Handelt es sich bei der
(dlteren) Marke des Wider-
sprechenden um eine seit

mehr als 5 Jahren registrierte
Marke, so kann der Wider-
spruchsgegner die sogenann-
te Nichtbenutzungseinrede
erheben. Daraufhin hat der In-
haber der dlteren Marke deren
ernsthafte kennzeichenmégi-
ge Benutzung glaubhaft zu
machen, ansonsten seinem
Widerspruch gegen die Regis-
trierung der (jiingeren) Marke
von vornherein nicht stattge-
geben werden kann.

3.5. Nach Durchfithrung des
Verfahrens samt Beweisauf-
nahme (und erforderlichen-
falls auch einer miindlichen
Verhandlung) ergeht Ent-
scheidung iiber den Wider-
spruch in Form eines Be-
schlusses des zustdndigen
Einzelmitgliedes der Rechts-
abteilung des Patentamtes.
Dagegen kann binnen 2 Mo-
naten Beschwerde bei der
Rechtmittelabteilung des Pa-
tentamtes erhoben werden.
Gegen deren Entscheidung
besteht schlielich noch die
Méoglichkeit einer Beschwerde
an den Obersten Patent- und
Markensenat.

3.6. Die Parteien haben ihre
Kosten des Verfahrens (insb.
auch ihre Vertretungskosten)
jedenfalls selbst zu bezahlen,
ein Kostenersatz findet nicht
statt.

Mag. Thomas PenzI,
Giitlbauer Sieghartsleitner
Pichlmair Rechtsanwiilte, Wels
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