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Loschung von AT- und IR-Marken in Osterreich:
Widerspruch
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Widerspruch (8 29a-c MSchG) - Einbringung

— Widerspruch muss binnen 3M nach Verdffentlichung der Registrierung im
Osterreichischen Markenregister oder dem Veréffentlichungsblatt der WIPO in
2-facher Ausfertigung beim OPA einlangen

— Innerhalb der Frist muss Bezahlung der Gebuhr iHv EUR 206,- veranlasst
werden

— keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (weil sowieso Ldschungsantrag mogl)

— Bei Einlassung des Widerspruchsgegners trotz Versaumung konnen Schriftwechsel,
Beweismittelbeschaffung oder Verhandlungen verfligt werden

— LdOschungsantragsgrinde (neu durch RL) gestutzt auf
« auf 8 30 Abs 1 oder 2 MSchG
» notorisch bekannte Marke gemal3 Art. 6 bis der Pariser Verbandstbereinkunft oder

» auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemald § 32a gestitzt
werden

« Achtung: kann auch auf mehrere Rechte gestiitzt werden
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Widerspruch (8 29a-c MSchG) - Verfahren

— AuBerungsmaoglichkeit des Gegners nach Zustellung innerhalb einer von der RADbt
festgesetzten Frist;

— innerhalb der Frist gegebenenfalls auch Einrede der Nichtbenutzung der
widerspruchsbegrindenden Marke erheben (8§ 29b Abs 1 MSchG; dient der
Verfahrensbeschleunigung

* Neu: Zeitpunkt ist auf Anmelde- /Prioritatstag zu beziehen, nicht mehr wie bisher auf
Veroffentlichkeitszeitpunkt

— Bei fehlender/nicht fristgerechter AuBerung: auf Antrag Stattgebung des Widerspruchs
— Mehrere Widerspriiche:

— werden zeitgleich zugestellt, sodass einheitliche AuRerungsfrist

— OPA kann nach AuRerung auch nur einen Widerspruch weiterfiihren und die anderen
unterbrechen

— keine zwingende Verstandigung der einzelnen Widerspruchswerber von den anderen (anders
bei EUTM Marken)

— Bei Stattgebung eines Widerspruchs erubrigt sich Fortsetzung der anderen
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Widerspruch (8 29a-c MSchG) — Verfahren (Fortsetzung)

— IdR reines Aktenverfahren, da nur Prifung der Marken nach der
Aktenlage

— Mauandliche Verhandlung: amtswegig oder auf Antrag

— Mogl Einwendungen:
» Nichtbenutzung
« Keine Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
« Keine Verwechslungsgefahr der Zeichen

— Entscheidung durch fur Registrierung zustandiges Mitglied der RAbt
mit Beschluss

— Rekurs an OLG Wien (8 37 MSchG) und Revisonsrekurs an OGH (8
38 MSchG) a.G. der Verwaltungsverfahrens-Novelle 2014

5 Universitat Wien VO 030350 | SS 2019 CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwélte GmbH



Widerspruch (8 29a-c MSchG) — Cooling-Off Period

— Neuerungen finden sich in Art 43ff MarkenRL

,Cooling-off Period” nach Art 43 Abs 3 MarkenRL: Ermdglichung der
gutlichen Einigung bei einem gemeinsamen Antrag der Streitparteien

Bisher: bestand kein Anspruch auf Fristgewahrung oder Fristverlangerung
* Neu seit 2019: Cooling-off Period von max 6 Monaten
- 8§ 29b Abs 3 MSchG
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Widerspruch (8 29a-c MSchG) — Unterbrechung

— Unterbrechungsfalle:

« Stutzung des Widerspruchs auf eine prioritatsaltere, angemeldete, aber
noch nicht registrierte Marke

« Stutzung des Widerspruchs auf eine streitverfangene IR Anmeldung, deren
Gesetzmaldigkeitspriufung noch nicht rechtskraftig abgeschlossen ist

» Anfechtung einer der streitverfangenen Marken (zB weitere Widersprtche,
Nichtigkeitsantrage)
— Zwingende Unterbrechung nur bei L6schungsantrag nach § 33a
MSchG des Widerspruchsgegners gegen die Marke des
Widersprechenden
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Widerspruch (8 29a-c MSchG) — Kosten

— Gebuhren:
* inerster Instanz: EUR 206,-
— Kein Kostenersatz flr den im Verfahren obsiegenden Teil (anders im

Ldschungsverfahren); Widersprechende kann alternativ

kostenersatzpflichtiges Verfahren vor der NA einleiten (dieses ist idR
jedoch deutlich aufwendiger)
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Loschung von AT- und IR-Marken in Osterreich
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Markenldschungsgrinde (8 29 MSchG)

— Z 1: Loéschungsantrag durch Markeninhaber (Verzicht)
— Z 2: Schutzdauerablauf und kein Antrag auf Erneuerung
— Z 3: Erléschen des Markenrechts aus anderen Ldschungsgriinden

— Z 4: Rechtskraftige Entscheidung auf Aufhebung der Registrierung
wegen Widerspruch

— Z 5: Rechtskraftige stattgebende Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung Uber einen Loschungsantrag
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Markenloschungsgrinde (8 29 MSchG) — Verzicht (Z 1)

— Abgabe gegeniiber OPA
— Ruckwirkende Kraft

— Folgen einer Verzichtserklarung:

« Lo6schung, wenn samtliche registrierten Waren und Dienstleistungen
umfasst

Bei Teilverzicht nur Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses

Verzicht auf osterreichische Basismarke einer IR Marke:

* binnen 5J ab Registrierung der Basismarke: Erléschen der IR Marke

danach: kein Erldschen der dann unabhangigen (nationalen) Teilrechte der
IR, wenn auch die IR Marke bereits 5J eingetragen ist
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Markenldschungsgrinde (8 29 MSchG) —
Ablauf der Schutzdauer (Z 2)

— Unbegrenzte (jewells 10J) Verlangerung der Schutzdauer durch
rechtzeitige Zahlung der Erneuerungsgebuhr

— Einzahlung = Antrag auf Erneuerung

— Einzahlung frihestens 1J vor Ende der Schutzdauer und spatestens
6M nach deren Ende (Zuschlag von 20%) maoglich

— endgultiges Unterbleiben der Einzahlung hat die gleichen Wirkungen
wie Verzicht
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Markenloschungsgrinde (8 29 MSchG) —Z 3 bis Z 5

13

Erldschen der Marke aus anderen Grunden (Z 3)

» Fruher zB Untergang des markenfahigen Unternehmens gemaf § 3
MSchG

* heute kaum noch Bedeutung
Loschung der Marke aufgrund Widerspruch (Z 4)

« Seit 1.7.2010

« auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zurtickwirkende Aufhebung der
Markenregistrierung (8 29b Abs 5)

Rechtskraftige stattgebende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung
tber einen Loschungsantrag (Z 5)
« Taxativ aufgezahlte L6éschungsantragsgriinde (88 30—-34 MSchG)
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Wiederholungsfragen

1. Welche Markenloschungsgriinde fur AT und IR Marken in O gibt es?

2. Was ist die Folge mehrerer Widersprlche gegen eine AT bzw IR
Markenanmeldung in O?

3. Welche Wirkung hat ein erfolgreiches Widerspruchsverfahren in
Osterreich?

14 Universitat Wien VO 030350 | SS 2019 CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwélte GmbH



Danke fur lhre Aufmerksamkeit
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