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Neu: Marken-Widerspruchsverfahren auch in Osterreich

Fir nach dem 1. Juli 2010 verdffentlichte Marken besteht nun auch in Osterreich die Mdglichkeit
eines "Widerspruchsverfahrens" im Bereich des Markenschutzes, also eines kiirzeren Verfahrens
gegen rechtsverletzende jiingere Marken. Den verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum
entsprechend und internationalen Tendenzen folgend deckt der Gesetzgeber damit den Bedarf nach
einer verbesserten und kostengtinstigeren Durchsetzung &lterer, registrierter Marken.

Bisher hatte in Osterreich der Inhaber einer lteren ahnlichen Marke auBer der Einbringung eines
Loschungsantrages bei der Nichtigkeitsabteilung keine Maglichkeit, gegen die erfolgte Registrierung
einer jingeren Marke vorzugehen.

Die Neuerungen des geplanten "Widerspruchsverfahrens" lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Widerspruchsmaoglichkeit ist der Markeneintragung
nachgelagert

Da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass in der iberwiegenden Anzahl der Félle kein Widerspruch
erhoben wird, méchte er die kurze Verfahrensdauer bis zur Registrierung nicht durch die mit einer
mehrmonatigen Widerspruchsfrist zwingend verbundene Verzdgerung erheblich verlangern. Der
Widerspruch besteht auch gegen internationale Registrierungen von Marken innerhalb Osterreichs.
Beachte: Ein Widerspruch kann allerdings erst gegen Marken erhoben werden, deren
Veroffentlichung nach dem 1. Juli 2010 erfolgt.

2. Widerspruchsfrist betragt drei Monate ab
Veroffentlichung der erfolgten Registrierung

Die Veroffentlichung eingetragener Marken erfolgt weiterhin fiir 6sterreichische Marken im
Osterreichischen Markenanzeiger bzw. fiir internationale Marken im Veréffentlichungsblatt der
WIPO. Der begriindete Widerspruch muss spétestens am letzten Tag der 3-monatigen
Widerspruchsfrist in zweifacher Ausfertigung samt Beilagen im Patentamt einlangen. Zu achten ist
auch auf die rechtzeitige Bezahlung der Widerspruchsgebiihr iHv EUR 150,- innerhalb der Frist, da
ansonsten der Widerspruch als nicht eingebracht gilt. Die Mdglichkeit einer Wiedereinsetzung in die
Frist besteht nicht!
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3. Eingeschrankter Widerspruchsgrund

Der Widerspruch kann nur gestiitzt auf eine eingetragene Marke aus folgenden Grinden erhoben
werden: wegen Identitat oder verwechselbarer Ahnlichkeit der neuen Marke mit der dlteren Marke.

4. AuBerung des vom Widerspruch betroffenen
Markeninhabers

Grundsétzlich ist eine schriftliche AuBerung des vom Widerspruch betroffenen Markeninhabers
vorgesehen, nur bei Bedarf wird eine miindliche Verhandlung anberaumt. Der Einwand der
Nichtbenutzung einer registrierten Marke ist zuldssig. Bringt der belangte Markeninhaber keine
Gegendaulierung hinsichtlich des ihm zugestellten Widerspruchs ein, wird ohne weiteres Verfahren
antragsgemal entschieden und die Registrierung riickwirkend auf den Beginn der Schutzdauer
aufgehoben.

5. Verfahrenskosten

Im Vergleich zum traditionellen Nichtigkeitsverfahren, wo bei negativem Verfahrensausgang auch
die Kosten des Gegners tibernommen werden missen, sind im Widerspruchsverfahren jedenfalls
nur die eigenen Verfahrenskosten zu tragen.

Das Widerspruchsverfahren bietet fur den Inhaber alterer, registrierter Marken eine rasche und mit
geringen Kosten verbundene Maglichkeit, seine Rechte bereits in einem friihen Stadium
durchzusetzen. Da es sich gemé&R den erlduternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage in einem
Grofiteil der Falle um ein reines Aktenverfahren handeln wird, kann erwartet werden, dass
Widerspruchsverfahren vom Patentamt schneller entschieden werden als Nichtigkeitsverfahren.

Um diese kostengtinstige Variante des Widerspruchsverfahrens niitzen zu kénnen und einem
etwaigen nachgelagerten Nichtigkeitsverfahren vorzubeugen, ist daher ein regelmaRiges
Markenmonitoring erforderlich. Nur so kann die 3-Monatsfrist eingehalten und dieses neue
Verfahren genutzt werden.
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