8§ 28a MschG

Markenregister eingetragen beziehungsweise daraus wieder geloscht
werden konnen. (ErlRV 1999)

2) Gemifd Abschnitt 5 der Richtlinie 2015/2436/EU (d.s. die
Artikel 22 bis 26) miissen die Mitgliedstaaten Verfahren fiir die Er-
fassung von Rechtsiibergingen, Pfandrechten und sonstigen dingli-
chen Rechten, Mafinahmen der Zwangsvollstreckung und Lizenzen
an angemeldeten und eingetragenen Marken in ihren Registern vor-
sehen. Hinsichtlich registrierter Marken wird daher der bestehende
§ 28 um die sonstigen dinglichen Rechte sowie Mafinahmen der
Zwangsvollstreckung ergénzt . . . (ErIRV 2019)

3) Nach dem Vorbild des § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970
wird weiters klargestellt, daff die Eintragung und Loschung von
Pfandrechten auch tiber gerichtliches Ersuchen erfolgen kann. Diese
sind jedoch nicht als Antrag im Sinne des Abs. 1 und 4 zu qualifizie-
ren und unterliegen daher nicht der in Abs. 4 enthaltenen Gebiih-
renregelung. (ErlRV 1999)

4) §28 wird im Hinblick auf die Ausdehnung des elektron-
ischen Verkehrs und die verbesserte elektronische Bearbeitbarkeit
von Antragen auf bestimmte Registerstandsinderungen dahingehend
geindert, dass in Hinkunft die Uberreichung von Kopien der als
Grundlage fiir die Eintragung dienenden Urkunden ausreichen soll.
(ErIRV 2017)

5) Zur weiteren Vereinfachung und Kostenvermeidung ist iiber-
dies vorgesehen, dass fiir die Umschreibung von Marken eine iibereins-
timmende Erkldrung von Anmeldern bzw. Inhabern und den Rechts-
nachfolgern oder ihrer Vertreter (vgl. dazu § 61) iber den Rechtsiiber-
gang, die im Antrag selbst oder in einem gesonderten Schriftstiick ent-
halten ist, vorgelegt werden kann (Abs. 2). (ErIRV 2017)

6) Gemifd Abs. 3 kann das Patentamt aber, wenn sich nach
Priifung von Form und Inhalt dieser Urkunden begriindete Zweifel
ergeben, weiterhin Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere
Unterlagen verlangen. (ErIRV 2017)

7) Die Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthalt spezielle
Loschungsgriinde in Bezug auf Verbandsmarken) wird aus Griinden
der Vollstindigkeit in die Aufzihlung des Abs. 2 aufgenommen.
(ErIRV 1999)

§ 28a.") Die Ubertragung von angemeldeten Marken
wird auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten in das Register
eingetragen. Ebenso erfolgt die Eintragung und Léschung von
Lizenzrechten sowie von Pfandrechten und sonstigen dingli-
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MSchG 8§ 29

chen Rechten und Mafinahmen der Zwangsvollstreckung zu
angemeldeten Marken im Register. § 28 Abs. 1 letzter Satz
und Abs. 2 und 3 sowie § 43 Abs. 3 und 4 des Patentgesetzes
1970 gelten fiir Registereintragungen bei angemeldeten Mar-
ken sinngemif3.> %)

IdF BGBI I 2018/91.

Anmerkungen:

1) Gemaifd Abschnitt 5 der Richtlinie 2015/2436/EU (d.s. die
Artikel 22 bis 26) miissen die Mitgliedstaaten Verfahren fiir die Er-
fassung von Rechtsiibergingen, Pfandrechten und sonstigen dingli-
chen Rechten, Mafinahmen der Zwangsvollstreckung und Lizenzen
an angemeldeten und eingetragenen Marken in ihren Registern vor-
sehen. Hinsichtlich registrierter Marken wird daher der bestehende
§ 28 um die sonstigen dinglichen Rechte sowie Mafinahmen der
Zwangsvollstreckung erginzt und hinsichtlich angemeldeter Marken
§ 28a neu eingefiihrt. (ErIRV 2019)

2) § 28a umfasst dabei den Inhalt des § 28, allerdings ohne Be-
zugnahme auf die von der Richtlinie fiir Anmeldungen nicht angespro-
chene Streitanmerkung (vgl. § 28 Abs. 4) und ihre im § 28 Abs. 5 aus
§ 45 Abs. 2 PatG rezipierten Wirkungen. Die Aufnahme einer § 28
Abs. 6 beziglich der Registrierungsbestitigung nachgebildeten Be-
stimmung eriibrigt sich aus sachlichen Griinden. Die im Anmeldesta-
dium erwirkten Eintragungen bleiben nach Registrierung der Marke
aufrecht und scheinen gegebenenfalls in einer Bestatigung gemafl § 17
Abs. 4 auf (vgl. Z 14). Mangels Verpflichtung durch die Richtlinie
ebenfalls nicht vorgesehen ist die Verdffentlichung der Ubertragung
von Anmeldungen im Markenanzeiger (vgl. § 28 Abs. 7). (ErIRV 2019)

3) Nicht geplant ist die Schaffung eines zum bestehenden Mar-
kenregister hinzutretenden eigenstindigen Anmelderegisters; viel-
mehr wird das bestehende Register unter der jeweiligen Anmeldenum-
mer hinsichtlich der in § 50 Abs. 4 genannten Daten sowie allfélliger
Anderungen im Sinne des § 28a gedffnet; tiber diese Daten werden
auch beglaubigte Abschriften iSd § 17 Abs. 6 ausgestellt. (ErIRV 2019)

3. Léschung

8 29. (1) Die Marke ist zu l6schen:
1. auf Antrag des Inhabers;
2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert wor-
den ist (§ 19);
9783214028299 55
Markenschutzgesetz - MSchG | 4

Guido Kucsko
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen


https://shop.manz.at/shop/products/9783214028299
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3. wenn das Markenrecht aus anderen als den unter Z. 1
und 2 angefiihrten Griinden erloschen ist;

4. auf Grund einer rechtskriftigen Entscheidung, mit
der eine Registrierung wegen eines Widerspruchs aufgehoben
wurde;!)

5. auf Grund einer rechtskriftigen Entscheidung, mit
der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Loschungs-
antrag stattgegeben wurde.?)

(2) Die Loschung ist im Markenregister (§ 17) einzutra-
gen und zu verdffentlichen.

Abs 1 Z 1 bis 3 und 5 idF BGBI 1977/350; Abs 1 Z 4 und Num-
merierung Z 5 idF BGBI I 2009/126; Abs 2 idF BGBI 1970/260.

Anmerkungen:

1) §29 Abs.1 wird durch Einfiigung einer neuen Z 4 geén-
dert, der die Loschung einer zuvor registrierten Marke auf Grund ei-
ner stattgebenden Entscheidung iiber einen Widerspruchsantrag be-
trifft. Diese Widerspruchsmoglichkeit wird durch die vorliegende
Gesetzesnovelle neu eingefithrt (vgl. diesbeziigliche Ausfithrungen
im Allgemeinen Teil [Anm Hrsg: vgl Anm 1ff zu § 29a]). Dem kon-
zeptionellen Wesen des Widerspruchsverfahrens entsprechend, der
Entstehung eines Markenrechts durch Registrierung bereits im Vor-
feld zu begegnen, wird - angesichts des Umstandes, dass lediglich
ein so genannter nachgeschalteter Widerspruch eingefiihrt wird - je-
denfalls mit der auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zuriick-
wirkenden Aufhebung der Markenregistrierung (vgl. § 29b Abs. 5)
Rechnung getragen. (ErIRV 2009)

2) Die bisherige Z 4 erhalt die Bezeichnung Z 5. (ErIRV 2009)

§ 29a."9) (1) Innerhalb von drei Monaten'?) ab dem
Tag der Verdffentlichung der Registrierung der Marke (§ 17
Abs. 5) kann gegen die Registrierung Widerspruch erhoben
werden. Dieser kann nur auf eine Marke unter den Vorausset-
zungen des § 30 Abs. 1 oder 2!!), eine notorisch bekannte
Marke gemif Art. 6 der Pariser Verbandsiibereinkunft oder
auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe ge-
mifl § 32a gestiitzt werden.!2-14)
(1a) Ein Widerspruch kann auf ein oder mehrere iltere
Rechte gemifl Abs. 1 gestiitzt werden, vorausgesetzt, sie geho-
ren demselben Inhaber oder Anmelder. Wird ein Widerspruch
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auf eine dltere Unionsmarke gestiitzt, so gilt § 30 Abs. 4 sinn-
gemifl. Wird ein Widerspruch auf der Grundlage einer noto-
risch bekannten Marke erhoben, muss die notorische Bekannt-
heit gemifl Art. 6° der Pariser Verbandsiibereinkunft am An-
melde- oder Priorititstag vorgelegen sein. Ein Widerspruch
kann auf einen Teil oder die Gesamtheit der von einem ilteren
Recht umfassten Waren und Dienstleistungen gestiitzt und ge-
gen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleis-
tungen der Marke gerichtet sein.!%)

(2)'%) Bei Registrierung einer Marke nach dem Madrider
Abkommen iiber die internationale Registrierung von Mar-
ken, BGBI. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider
Abkommen iiber die internationale Registrierung von Mar-
ken, BGBL. III Nr. 32/1999, tritt die Veroffentlichung in dem
vom Internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum herausgegebenen Veroffentlichungsblatt an die Stel-
le der nach Abs. 1 genannten Veroffentlichung. Die Wider-
spruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem
Monat folgt, der als Ausgabemonat jenes Veroffentlichungsb-
lattes angegeben ist, in dem die Veréffentlichung der interna-
tional registrierten Marke enthalten ist.

(3)7) Der begriindete Widerspruch muss spétestens am
letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Er ist
schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfer-
tigung einzubringen.

(4)") Wird die Entrichtung der Widerspruchsgebiihr
nicht innerhalb der Widerspruchsfrist veranlasst, so gilt der
Widerspruch als nicht eingebracht.!$)

(5)") Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einbrin-
gung eines Widerspruchs und zur Entrichtung der Wider-
spruchsgebiihr findet nicht statt.

(6)) Die Moglichkeiten einer Antragstellung an die
Nichtigkeitsabteilung bleiben unberiihrt.

Abs 1 und 1a idF BGBI I 2018/91; Abs 3 idF BGBI I 2009/126;
Abs 4 idF BGBI I 2013/126; Abs 5 und 6 idF BGBI I 2009/126.

Anmerkungen:

1) Zur Anpassung der nationalen, den Markenschutz betreff-
enden Bestimmungen an die verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten
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im EU-Raum und an internationale Tendenzen der Rechtsentwick-
lung soll ein Widerspruchsverfahren eingefithrt werden. (ErlRV
2009)

2) Der Entwurf soll zum weiteren Ausbau innovationsférdern-
der Mafinahmen und zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerbli-
chen Rechtsschutzes beitragen. Dies liegt sowohl im Interesse der Be-
schaftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes
Osterreich. (ErIRV 2009)

3) Die vorgesehenen Regelungen, die nicht zwingend aufgrund
von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sind, stehen im Einklang
mit dem Recht der Européischen Union. (ErIRV 2009)

4) Den verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum
entsprechend und internationalen Tendenzen der Rechtsentwicklung
folgend wird die Moglichkeit eingefiihrt, Widerspruch gegen die Re-
gistrierung einer Marke zu erheben. Das neue Verfahren dient der
verbesserten und kostengiinstigeren Durchsetzung ilterer, registrier-
ter Marken bzw. aus dlteren Anmeldungen resultierender Marken,
iiber deren prioritdre Existenz im verwechslungsfihig dhnlichen Wa-
ren- und Dienstleistungssegment sich der vom Widerspruch betrof-
fene Markeninhaber weitgehend schon vor Anmeldung bzw. Regist-
rierung seiner Marke hitte informieren und sein weiteres Verhalten
davon abhéngig machen hitte konnen. (ErIRV 2009)

5) Auch ist im Widerspruchsverfahren - in Anwendung des
§ 35 — statt der Senatszustindigkeit des Nichtigkeitsverfahrens die
Zustindigkeit eines einzelnen rechtskundigen Mitglieds des Patent-
amtes vorgesehen. Als Beschluss einer Rechtsabteilung unterliegt die-
se Entscheidung des rechtskundigen Mitglieds der Beschwerdemdog-
lichkeit an die Beschwerdeabteilung (§ 36) [Anm Hrsg: nunmehr Re-
kurs an das OLG Wien; § 37]. (ErlRV 2009)

6) Im Vergleich zum traditionellen Nichtigkeitsverfahren un-
terscheidet sich das Widerspruchsverfahren auch durch die Minimie-
rung des Kostenrisikos, da von jeder Partei in allen Instanzen jeden-
falls nur die eigenen Verfahrenskosten zu tragen sind, wohingegen
im Nichtigkeitsverfahren bei negativem Verfahrensausgang neben
den eigenen Kosten auch jene des Gegners {ibernommen werden
miissen. (ErIRV 2009)

7) Zur Entscheidung, eine der Registrierung nachgeschaltete
Widerspruchsmoglichkeit vorzusehen und relative Schutzhindernisse
nicht bereits vor der Registrierung zu beriicksichtigen, haben mehre-
re Uberlegungen beigetragen. So ist, wie die Erfahrungen der Nach-
barlander zeigen, die tiberwiegende Anzahl der Registrierungen nicht
von einem Widerspruch bedroht. Die in den letzten Jahren im natio-
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nalen Verfahren durch organisatorische Mafinahmen erzielte kurze
Durchschnittsverfahrensdauer bis zur Registrierung soll daher fiir
diese Mehrheit der Registrierungen nicht durch die mit einer mehr-
monatigen Widerspruchsfrist zwingend verbundene Verzogerung er-
heblich verlingert werden. Der nachgeschaltete Widerspruch stellt
sohin die Moglichkeit der ehebaldigsten Rechtsdurchsetzung gegen-
tiber jiingeren Rechten sicher, wobei allerdings bei Erhebung eines
Widerspruchs § 57 (Vorfrage) gegebenenfalls zum Tragen kommt.
Dartiber hinaus ist der rasche Abschluss des Registrierungsverfah-
rens fur die Moglichkeit priorititsbegiinstigter Folgeanmeldungen
nach dem Madrider Markenabkommen essentiell. Auch ist gegen ei-
ne weitaus {iberwiegende Anzahl von Marken, die als Basismarken
fiir internationale Registrierungen dienen kénnen, kein Widerspruch
zu erwarten, sodass sich der mit dem Wegfall der Basismarke auf
Grund der nunmehrigen Widerspruchsmoglichkeit bei stattgebender
Entscheidung verkniipfte administrative Aufwand gering halten wird.
Ein nachgeschalteter Widerspruch findet sich daher in den Marken-
rechtsordnungen vieler osterreichischer Nachbarlinder. (ErlRV
2009)

8) Eine im nationalen Priifungsverfahren vor der Registrie-
rung angesiedelte Widerspruchsmoglichkeit hitte zudem eine Verof-
fentlichung der Anmeldung vorausgesetzt, was zu erhohten Kosten
und Gebiithren des Eintragungsverfahrens, zeitlichen Verzégerungen
sowie administrativem Mehraufwand auf Seiten des Amtes gefiihrt
hétte. Durch die nunmehr vorgesehene Verkniipfung des Beginns
der Widerspruchsfrist im nationalen Verfahren mit der bereits bisher
tiblichen Veréffentlichung der Registrierung (vgl. § 29a Abs. 1) wer-
den diese Nachteile vermieden. Im Verfahren betreffend internatio-
nale Registrierungen wird — wie in anderen EU-Mitgliedstaaten auch
- an die Veroffentlichung durch die WIPO angekniipft und solcher-
Art ebenso die Notwendigkeit einer zweiten Veroffentlichung hintan
gehalten. (ErIRV 2009)

9) Im Verfahren betreffend internationale Registrierungen
stellt sich die Situation wie folgt dar: Entsprechend Art. 5 MMA
und MMP 1.V.m. Regel 17 Abs. 2 v) der Gemeinsamen Ausfithrungs-
ordnung ist eine kollidierende Marke im Wege einer vorldufigen
Schutzverweigerung mitzuteilen. Aus verfahrensokonomischen
Griinden bietet es sich sohin an, das Priifverfahren nicht prinzipiell
in zwei Stufen zu gliedern, ndmlich die Priifung hinsichtlich absolu-
ter Schutzverweigerungsgriinde und die Priifung relativer Schutzver-
weigerungsgriinde, sondern beide Priifungen in einem Schritt ein-
zuleiten. Eine andere Vorgehensweise wiirde nach den Erfahrungen
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anderer Vertragsparteien des Madrider Systems zu einer weitreichen-
den Verldngerung der Verfahrensdauer fithren, welche beispielsweise
auch in der Regelung des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe b) und ¢) MMP,
nédmlich der Moglichkeit, die einjéhrige Priiffrist auszudehnen, ihren
Ausdruck findet. (ErIRV 2009)

10) Abs. 1 legt die Dauer der Widerspruchsfrist mit drei Mo-
naten fest. Dies entspricht der Fristlinge im Gemeinschaftsmarken-
system und den meisten osterreichischen Nachbarldndern. Im natio-
nalen Verfahren beginnt die Frist mit dem Tag der Veroffentlichung
der erfolgten Registrierung im Osterreichischen Markenanzeiger
(§ 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 MSchG), der jeweils am
20. eines Monats erscheint. (ErlRV 2009) Zur Anderung der Termi-
nologie von ,Gemeinschaftsmarke® auf ,,Unionsmarke® vgl § 79a
MSchG.

11) Widerspruch kann lediglich [Anm Hrsg: nunmehr sind in
§ 1a Abs 1, zweiter Satz, auch noch weitere Widerspruchsgriinde
vorgesehen] auf der Basis einer élteren, im Sinne des § 30 Abs. 1
Z 1 und Z 2 MSchG verwechslungsfihigen Marke oder einer ent-
sprechenden élteren Anmeldung erhoben werden (vgl. Ausfithrun-
gen zu Punkt 3 des Allgemeinen Teils). Die fiir die Entscheidungs-
findung erforderlichen Grunddaten (Prioritit, Darstellung der Mar-
ke, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) sind tiber die zur Verfii-
gung stehenden Auskunftswege bzw. durch Einsichtnahme in
offentlich zugingliche Register iiberpriifbar, und zwar regelmaflig
ohne dass es weiterfithrender Beweisaufnahmen bediirfte (siehe je-
doch EB zu § 29b Abs. 2 und 3). (ErIRV 2009)

12) Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU erfordert eine
Ausweitung der im Widerspruchsverfahren zu bertcksichtigenden
Anspruchsgriinde. Widerspruch kann kiinftig aus folgenden zusatzli-
chen Griinden erhoben werden:

- aufgrund einer in Osterreich am Anmelde- oder Prioritts-
tag der jingeren Marke notorisch bekannten Marke, bei der
es sich im Sinne des Art. 6" PVU idR um keine in Oster-
reich registrierte Marke handelt,

- aufgrund einer am Tag der Anmeldung der jiingeren Marke,
gegebenenfalls am prioritits- oder zeitrangbegriindenden
Tag, bekannten Marke (dltere Registrierung oder Anmel-
dung vorbehaltlich ihrer Registrierung) oder

- aufgrund einer nach Unionsvorschriften oder osterreichi-
schen Rechtsvorschriften einschliellich  internationaler
Ubereinkiinfte, denen die Union oder die Republik Oster-
reich angehort, geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder
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geografischen Angabe, deren Eintragung schon vor dem An-
melde- oder Priorititstag der Marke beantragt worden ist
und die dazu berechtigt, die Benutzung einer jiingeren Mar-
ke zu untersagen. (ErIRV 2019)

13) Antragsberechtigt ist — dies ergibt sich aus den in Abs. 1
zitierten Gesetzesstellen — der Anmelder oder Inhaber der élteren
Markenrechte bzw. jeder, der nach den anzuwendenden Rechtsvor-
schriften zum Schutz der jeweiligen Ursprungsbezeichnung oder
geografischen Angabe zur Ausiibung der aus ihr entstehenden Rech-
te berechtigt ist. Im Gegensatz zu einem Loschungsantrag gemifd
§331Vm §4 Abs. 1 Z 9, der als Popularantrag von jedermann ein-
gebracht werden kann, beschrankt die Richtlinie 2015/2436/EU die
Moglichkeit, aufgrund einer hierzu berechtigenden Ursprungsbe-
zeichnung oder geografischen Angabe einen Widerspruch einzule-
gen, auf zur Antragstellung qualifizierte Personen. Wer hierfiir in
Frage kommt, muss nach der im Einzelfall schutzbegriindenden Be-
stimmung beurteilt werden. (ErIRV 2019)

14) Soweit die Antragstellung aufgrund eines angemeldeten
Rechts erfolgt, erfordert eine darauf gestiitzte Sachentscheidung seine
vorherige Eintragung. (ErIRV 2019)

15) Der neu eingefiigte Abs. 1a, dient ebenfalls der Umset-
zung von Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU. In § 29b
Abs. 1 und Abs. 5 war schon bisher von einer ,gdnzlichen oder teil-
weisen Aufhebung® die Rede. Nun wird zusitzlich klargemacht, dass
eine teilweise Authebung sowohl das Resultat einer blof} teilweisen
Widerspruchsstattgebung, als auch eines von vorneherein nur gegen
einen Teil der Waren- und Dienstleistungen der jiingeren Marke ge-
richteten Widerspruchs sein kann. Auch im Hinblick auf die Aus-
dehnung der Anspruchsgriinde erschien eine Ubernahme des Inhalts
von Art. 43 Abs.2 der Richtlinie 2015/2436/EU zur Klarstellung
dienlich. (ErIRV 2019)

16) Abs. 2 regelt den Beginn der Widerspruchsfrist bei fiir Os-
terreich relevanten internationalen Marken und stellt auf die Verof-
fentlichung der internationalen Markenregistrierungen in dem vom
Internationalen Biiro der WIPO nach Regel 32 der Gemeinsamen
Ausfithrungsordnung herausgegebenen Veroffentlichungsblatt ab.
Da dieses iiber die Webseite der WIPO allgemein zugénglich und
das Datum seiner Herausgabe - sie erfolgt im Wochenrhythmus -
nachvollziehbar ist, kann aufgrund verfahrens6konomischer Uberle-
gungen und aus Kostengriinden eine gesonderte nationale Veroffent-
lichung der internationalen Registrierungen, deren Schutz sich auf
Osterreich erstreckt, unterbleiben. Zur Erleichterung der Fristwah-

9783214028299 61
Markenschutzgesetz - MSchG | 4

Guido Kucsko
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen


https://shop.manz.at/shop/products/9783214028299

8§ 29b wmschG

rung und Fristverwaltung bestimmt Abs. 2 den Beginn der Wider-
spruchsfrist in Zusammenschau mit den auch fiir das Markenver-
fahren giiltigen Regeln des Patentgesetzes (§ 53) betreffend die Frist-
berechnung von Monatsfristen in einer Weise, dass die Wider-
spruchsfrist betreffend internationale Marken in der Regel, d.h. vor-
behaltlich der Anwendung des § 54 PatG, stets mit Ablauf eines
Monatsersten endet. Dies entspricht auch der Regelung im deutschen
Markenrecht. (ErIRV 2009)

17) Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 bezwecken eine rasche
Verfahrensabwicklung und schnellen Eintritt von Rechtssicherheit.
(ErIRV 2009)

18) Die Novelle wird zum Anlass genommen, einige Verbesse-
rungen zum 2009 eingefithrten Widerspruchsverfahren umzusetzen.
Mit der vorliegenden Bestimmung soll das bisher seitens des Wider-
sprechenden teilweise nicht beeinflussbare Risiko einer verspiteten
Gutbuchung der Widerspruchsgebithr auf dem Amtskonto und da-
mit der Nichtbehandlung des Widerspruchs ausgeschlossen werden.
Nach § 8 PAV ist die Rechtzeitigkeit der Gebiihrenzahlung bei Ent-
richtung der Gebiihr im Uberweisungsweg vom Datum ihrer Gut-
schrift auf dem Amtskonto abhingig. Nunmehr wird festgelegt, dass
es fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung der Widerspruchsgebiihr le-
diglich darauf ankommt, dass der Zahlungsvorgang innerhalb der
Widerspruchsfrist veranlasst, d.h. zB bei Uberweisungen beim Bank-
institut beauftragt wurde. Selbstverstindlich gilt dies nur fir den
Fall, dass dieser Zahlungsauftrag nicht widerrufen wird und die Ge-
biihr tatsdchlich auf dem Amtskonto eingeht. (ErIRV 2014)

19) Abs. 6 stellt dariiber hinaus klar, dass ein Widerspruchs-
verfahren die Moglichkeiten einer Antragstellung vor der Nichtig-
keitsabteilung nicht versperrt. (ErIRV 2009)

8§ 29b. (1) Der Markeninhaber ist nach Ablauf der
Widerspruchsfrist iiber alle!) fristgerecht eingelangten Wider-
spriiche in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur Erstattung
einer schriftlichen Auflerung eine angemessene, aus riick-
sichtswiirdigen Griinden verlingerbare Frist einzurdumen. In-
nerhalb dieser Frist hat der Markeninhaber gegebenenfalls
auch die Einrede der mangelnden Benutzung der wider-
spruchsbegriindenden Marke (Abs.3) zu erheben.?) Bringt
der Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine
Auflerung ein, so ist ohne weiteres Verfahren antragsgemifd
die ginzliche oder teilweise Authebung der Marke zu verfii-
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gen, selbst wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung be-
ruht®), die zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht zur Regist-
rierung gefithrt hat.>-°) Die im § 35 Abs. 5 angefiihrten Be-
stimmungen iiber die Anfechtung sind im Widerspruchsver-
fahren anzuwenden, soweit im Folgenden nichts Gegenteiliges
bestimmt ist.%7)

(2)®) Nach fristgerechter Aufierung des Markeninhabers
trifft das nach § 35 Abs. 1 zustindige Mitglied wegen eines et-
wa notwendigen Schriftwechsels, Herbeischaffung der von den
Parteien angebotenen Beweismittel sowie der Aufnahme von
Beweisen die entsprechenden Verfiigungen. Es hat auf Antrag
einer Partei, oder wenn es dies im Einzelfall zur Entscheidung
iiber den Widerspruch fiir erforderlich hilt, von Amts wegen
eine miindliche Verhandlung anzuberaumen. Das Mitglied hat
unter freier Wiirdigung des vorliegenden Tatsachen- und Be-
weismaterials Beschluss zu fassen.

(3)® %) Sofern ein Widerspruch auf eine am Anmelde-
oder Priorititstag!®) der Marke, gegen die er sich richtet, seit
mehr als fiinf Jahren registrierte Marke gestiitzt ist, kann
ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des
Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaub-
haft''-1%) gemacht wird, dass ein § 33a entsprechender Ver-
fallsgrund zum Anmelde- oder Priorititstag!’) der jiingeren
Marke nicht vorliegt. Die zum Nachweis der Markenbenut-
zung vorgelegten Unterlagen sind dem Markeninhaber zur Er-
moglichung einer Stellungnahme zuzustellen. Bringt der Mar-
keninhaber innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustel-
lung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten
Unterlagen bei der zustindigen Stelle einen § 33a entsprech-
enden Verfallsantrag gegen die Marke des Widersprechenden
ein, und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach,
so ist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach
rechtskriftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts we-
gen oder iiber Antrag aufzunehmen. Die Marke des Wider-
sprechenden gilt fiir das Widerspruchsverfahren nur fiir den
Teil der Waren und Dienstleistungen als zu Recht bestehend,
fiir den sie benutzt worden ist.

(32)'+15) Bis zum Ablauf der Auflerungsfrist gemifl
Abs. 1 oder gegebenenfalls der Frist zur Stellungnahme gemif3
Abs. 3 ist iiber gemeinsamen Antrag der Parteien eine Frist
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