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Das formelle Markenrecht in Osterreich?

Von RA Mag. Roland Zimmerhansl, Linz. Der Autor ist seit 2000 als Rechtsanwalt und geschaftsfiihrender Gesellschafter
der Sattlegger, Dorninger, Steiner & Partner Anwaltssocietat in Linz und Wien tatig. Er beschaftigte sich vor allem mit insol-
venzrecht, Arbeitsrecht und Immaterialgiiterrecht. Der Beitrag gibt lediglich die Meinung des Autors wieder, der hierfiir an
Literatur Griinzweig, Markenrecht, Egon Engin-Deniz, MSchG? und Koppensteiner, Markenrecht (2012) verwendet hat.

Aufgrund der weitgehenden Harmonisierung der 6sterreichischen Rechtslage mit den europarechtlichen Vorga-
ben betreffend das materielle Markenrecht wird im Folgenden lediglich formelles Markenrecht behandelt, da
diesbeziiglich doch erhebliche Unterschiede in den einzelnen Rechtsordnungen in Europa bestehen.

l. Registrierung der Marke
in Osterreich
1. Zustédndige Behorde

Sem § 19 MarkSchG entsteht das Markenrecht mit
der Fintragung der Marke in das Markenregister. Dic-
ses wird gem § 16 MarkSchG vom Patentamt in
Wien? gefiihrt.

2. Form der Anmeldung und Vertretung

Gem § 16 Abs 2 MarkSchG muss eine Registricrung
der Marke schriftlich angemeldet werden. Diese An-
meldung kann durch Abgabe bei der Einbringungs-
stelle im (")sterreichischen“Patentumt, durch Einwurf
in den Einwurfkasten des Osterreichischen Patentam-
tes, per Post oder per Fax® erfolgen. Seit 1. 7. 2013 ist
auch eine elektronische Anmeldung méglich.

Zur Antragstellung kann ein vom Osterreichischen
Patentamt aufgelegtes Anmeldeformular® verwendet
werden. Alle Eingaben sind mit einem Vermerk zu
versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt. In der
Anmeldung ist der Name des Markenanmelders anzu-
geben, wobei ein vollstindiger Firmenwortlaut ent-
sprechend der Protokollierung im Firmenbuch erfor-
derlich ist; ansonsten der biirgerliche Vor- und Zu-
name des Anmelders ohne Abkiirzungen sowie bei ein-
getragenen Vereinen der Vereinsname, weiters der
Sitz oder der Wohnort samt Postleitzahi, Strafie und
Hausnummer. Bei auslindischen Orten sind auch der
Staat und der Bezirk anzugeben.

Gem § 61 MarkSchG ist bei einer Vertretung des-
sen Name und Wohnort anzugeben. Bei berufsmiffi-
gen Parteienvertretern (Patentanwilten und Rechtsan-
wilten oder Notaren) sind der Name des Vertreters,
die Berufsbezeichnung und der Sitz erforderlich.
Wenn ein Vertreter bestellt wird, der kein berufsmafi-
ger Parteienvertreter ist, ist eine Vollmacht im Origi-
nal oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

Die Anmeldung ist vom Anmelder oder vom Vertre-
ter zu unterfertigen, wobei der Unterschrift des Zeich-
nungsberechtigten der ungekiirzte amtliche Firmen-
wortlaut beizusetzen ist, falls der Anmelder keine na-
tiirliche Person ist.
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Die Anmeldung hat die Wiedergabe der Marke zu ent-
halten. Wortmarken sind hierbei in Grofbuchstaben
wicederzugeben. Der Anmeldung von Wortbildmarken,
Bildmarken oder dreidimensionalen Marken sind zusiitz-
lich zu der aufzubringenden Markendarstellung fiinf wei-
tere idente Markendarstellungen auf Papier beizuschlie-
fien. Die Darstellung darf nicht mehr als je 8 cm lang
und 8 em breit sein und solite vorzugsweise auf das For-
mat geschnitten sein. Die Riickseite des Papiers muss leer
sein. Andere Markenarten wie Klangmarken und Holo-
grammmarken sind in Notenschrife oder Sonagramm
(zcitabhiingiges  Frequenz-Amplitudenspektrum) und
iiberdies in eciner klanglichen Wiedergabe der Marke
auf einem Datentriiger zu iiberreichen. Die Aufnahme
der Klangmarke kann in Mono oder Stereo erfolgen, wo-
bei als Datentriger unverinderliche CD- oder DVD-
Formate zu verwenden sind. Die die Klangmarke wieder-
gebende Datei muss im WAVE-Format (*.WAV) oder
MP3-Format (*.mp3) auf dem Datentriiger abgespei-
chert sein, andere Komprimierungsverfahren diirfen
nicht zur Anwendung kommen. Empfehlenswertist, dass
die Marke jedenfalls in der Form angemeldet wird, in der
die Benutzung tatsiichlich beabsichtigt ist.

Bei der Anmeldung sind die Waren und Dienstleis-
tungen, zu deren Kennzeichnung im Geschiftsleben
die Marke bestimmt ist, in einem Verzeichnis geordnet
nach der Kiasseneinteilung der Nizza-Klassifikation®
anzufiihren. Den Waren oder Dienstleistungen dersel-
ben Klasse sind die Buchstaben ,KI.“ und die Nummer

1) Die vortiegende Abhandlung ist ein Auszug aus dem Beitrag ,Das
Markenrecht in Osterreich", welcher im aktuell erschienenen Hei-
delberger Kommentar zum Markenrecht? bei C.F.Mdiller abgedruckt
ist,

2) Osterreichisches Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Strafie 87, PF 95.

3) Farbige Marken kénnen derzeit nicht mittels Fax eingebracht wer-
den; Fax-Nummer: 0043 (0)1 53424535,

4) Abrufbar unter www.patentamt.at

5) Klasseneinteilung der internationalen Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken gemal} dem Ab-
kommen von Nizza vom 15.6. 1957, kundgemacht in BGBI
1969/388, revidiert in Stockholm am 14. 7. 1967, kundgemacht
in BGBl 1973/403 und in Genf am 13.5 1977 und am
28.9. 1979, aktualisiert in BGBl 1982/340; Nizzaer Klassifikation
derzeit in der 10. Auflage, Version 2014 mit Inkrafttreten mit
1.1. 2014,
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der Klasse ohne Klammern voranzustellen. Zur Be-
zeichnung der Waren und Dienstleistungen sind allge

mein verstindliche Begrifle zu verwenden, die die Be-
urteilung des Schutzumfanges der Marke ermoglichen.
Dic blofic Angabe der Klassennummer gemifs der
Klasseneinteilung gemiii Abkommen von Nizza oder
dic in der Klasseneinteilung enthaltenen Oberbegriffe
geniigen amtlicherseits nicht und miissen durch die der
jewciligen Klasse zuzuordnende konkrete Waren- und
Dienstleistungsangabe ersetzt und priizisiere werden.

Wer in Osterreich weder Wohnsitz noch Niederlas-
sung hat, kann Rechte aus dem MarkSchG vor dem Pa-
tentamt nur gelend machen, wenn er cinen Vertreter
hat, der die Frfordernisse des § 61 MarkSchG erfiille.
lir muss daher einen im Inland wohnhaften Vertreter
oder cinen in Osterreich zur berufsmiifligen Parteien-
vertretung befugten Rechtsanwalt, Patentanwalt oder
Notar bestellen. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlas-
sung im EWR oder in der Schweizerischen Fidgenos-
senschaft befinden, geniigt jedoch fiir die Geltendnma-
chung von Rechten die Bestellung cines in Osterreich
wohnhaften Zustellungshevollmiichtigten. Von ciner
Zweigniederlassung ciner Firma kann eine Marke nur
dann angemeldet werden, wenn die Zweigniederlassung
selbststindig im Firmenbuch eingetragen ist.

Ab dem Zeitpunke der ordnungsgemiifien Anmel-
dung erlangt der Anmelder das Recht der Prioritit
fir die angemeldete Marke; dies bedeutet, dass er ge-
geniiber spiter angemeldeten bzw angemeldeten ver-
wechslungsfihigen Marken den Vorrang hat.

Gem § 24 MarkSchG besteht die Moglichkeit, cine
andere Prioritit zu beanspruchen, wenn vor der dster-
reichischen Anmeldung die idente Marke fiir dieselben
Wiaren und Dienstleistungen - oder nur einen Teil da-
von — bereits im Ausland oder auch als Gemeinschafts-
marke beim Harmonisierungsamt in Alicante erstmals
angemeldet wurde und diese Erstanmeldung maximal
sechs Monate vor dem nunmchrigen Anmeldetag in
Osterreich erfolgt ist (Priorititserklirung). Dabei sind
der Tag der Erstanmeldung und das Land, in dem
diese Anmeldung bewirkt worden ist, sowie das Akten-
zeichen dicser Anmeldung (bei Gemeinschaftsmarken
der Hinweis ,EM*) anzufiihren.

Die Priorititserkldrung ist binnen zwei Monaten nach
dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzuge-
ben, wobei die Anmeldung sodann rechtlich so behandele
wird, als wire sie am selben Tag wie die auslindische
Erstanmeldung in Osterreich eingereicht worden. Hingt
die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes
davon ab, ob die Prioritit zu Recht beansprucht wurde, ist
das Priorititsrecht durch entsprechende Belege nachzu-
weisen. Als Priorititsbeleg ist eine Abschrift-der Anmel-
dung deren Prioritit in Anspruch genommen werden
soll, mit einer unbeglaubigten Bestitigung der zustindi-
gen Behorde des Staates, in dem diese Anmeldung, er-
folgtist, iiber den Zeitpunkt ihrer Hinterlegung und iiber
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dic Ul)crcimtimmung der Abschrift mit der Anmeldung
vorzulegen, wobei eine allfillige Rechtsnachfolge nach-
aweisen ist, falls der Anmelder nicht derselbe ist. Sind
die vorgelegten Urkunden nichtin der deutschen, engli-
schen oder franzisischen Sprache abgefasst, ist auch eine
beglaubigte Ubersetzung in die deutsche Sprache anzu-
schlicBen. Erfolgt keine fristgerechte Erklirung oder
Vorlage der Belege, bestimmt sich die Prioritit nach
dem Tag der Anmeldung im Inland. Fir die Frage der
Prioritit hilden - bei Vorliegen von Verwechslungsge-
fahr infolge von Branchenniihe — eine markenmiflige
und cine irmenmiifiige Nutzung cine Finheit.9

3. Priifung der Anmeldung und Registrierung

Gem § 20 MarkSchG ist jede Markenanmeldung auf
Gesctzmiifligkeit zu priifen. Ergibt diese Priifung, dass
gegen die Zulissigkeit Bedenken bestehen, wird der An-
melder aufgefordert, sich hinnen ciner bestimmren Frist
zu dufern, Insh wird nach der Privfung der Formalerfor-
dernisse gepriift, ob das angemeldete Zeichen nach den
Bestimmungen des dsterreichischen Markenschutzge-
setzes als Marke registrierbar ist, dh ob nicht den Mar-
kenschutz ausschliefende Griinde vorliegen. Dieses Er-
gebnis der Priifung wird dem Anmelder schriftlich zur
Stellungnahme zugestelle. Werden Mingel trotz. Auf-
forderungen nicht behoben oder ist das Zeichen nicht
registrierbar, wird vom Patentamt dic Markenanmel-
dung durch die Anmeldeabteilung abgewiesen.

Gegen cinen derartigen Beschluss kann das Rechrs-
mittel des Rekurses an das OLG Wicen cingelegt werden.

Falls dieses negativ entscheidet, besteht — nur bei er-
heblicher Bedeutung der materiellen oder formellen
Rechtsfrage — die Moglichkeit der Einbringung cines
Revisionsrekurses gem § 62 AufiStrG an den OGII
in Wien als weiterer Rechtszug,.

Fiir die Frage der Registrierbarkeit der Markenan-
meldung ist es nicht erheblich, ob es bereits dhnliche
oder gleiche iltere Marken gibt. Nach der Formalprii-
fung wird im Zuge des Anmeldeverfahrens vom Pa-
tentamt ein Ahnlichkeitsprotokoll erstelit, das bereits
cingetragene gleiche oder dhnliche Marken enthilt
(Ahnlichkeitsrecherche gem § 21 MarkSchG). Dieses
Verzeichnis identischer oder méglicherweise dhnlicher
bereits registrierter Marken wird dem Anmelder zu-
gesendet, um diesen zu informieren und zur Entschei-
dung, ob er dic Anmeldung trotz daraus hervorgehen-
der ilterer Rechte Dritter aufrecht erhalten will.

Der Inhaber einer dlteren Marke, der sich durch
seine registrierte Marke in seinem Schutzrecht verletzt
fiihlt, kann beim Patentamt ein Widerspruchs- oder
Léschungsverfahren einleiten (hierzu unten).

Gibt es keine Registrierungshindernisse und erfiillt
die Anmeldung simtliche oben angefithrten, inhaltli-

6) OGH 17.12. 2012, 4 Ob 221/02g.
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chen Erfordernisse und sind simtliche Gebuhren be-
zahlt worden, wird dic Anmeldung im offentlichen
Markenregister des 6sterreichischen Patentamtes cin-
getragen.? Der Markenanmelder erhilt cine Registrie-
rungsbestitigung. Zusitzlich wird dic Marke im ster-
reichischen Markenanzeiger, welche Publikation an je-
dem 20. eines Monats erscheint, verdffentlicht.

Gem § 17 MarkSchG sind bei der Registrierung dic
Marke, die Registernummer, der Tag der Anmeldung
und gegebenenfalls die beanspruchte Prioritit, der In-
haber der Marke und gegebenenfalls dessen Vertreter,
die Waren und Dienstleistungen, fiir welche die Marke
bestimmt ist, geordnet nach der internationalen Klas-
seneinteilung (Abkommen von Nizza iiber die interna-
tionale Klassifizierung von Waren und Dienstleistun-
gen fiir die Fintragung von Marken), der Beginn der
Schutzdauer sowie gegebenenfalls der I-linweis, dass
die Marke aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises
registriert worden ist, einzutragen.

sem § 23 Abs 2 MarkSchG kann das Waren- und
Dicnstleistungsverzeichnis einer angemeldeten oder
cingetragenen Marke nachtriglich erweitert werden.
Iierfiir gelten die oben beschriebenen Vorschriften
iiber die Anmeldung der Marke sinngemif.

Jedermann kann gem § 22 MarkSchG kostenpflichtig
_ auch ohne Bezug auf ein bestimmtes Verfahren —
schriftlich vom Patentamt Auskunft dariiber begchren,
ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren und
Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen
fallen, gleich oder mbglicherweise ihnlich ist (Marken-
ihnlichkeitsrecherche). Wenn das Zeichen einc eingetra-
gene Marke ist, geniigt hierzu die Angabe der Register-
nummer. Dicse spezielle Serviceleistung des Patentametes
umfasst nach den technischen Méglichkeiten auch ange-
meldete Zeichen sowie Gemeinschaftsmarken und ange-
meldete Gemeinschaftsmarken. Die Mitteilung des Pa-
tentamtes ist allerdings fir die Schutzfihigkeit der be-
troffenen Zeichen ohne Belang und bedarf weder einer
Unterschrift noch einer Beglaubigung der Behérde.

4. Ubertragung von Marken

Gem § 11 MarkSchG kann die Marke unabhingig von
cinem Eigentumswechsel an Unternehmen fiir alle oder
cinen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
cingetragen ist, iibertragen werden. Im Falle des Eigen-
tumswechsels an einem gesamten Unternehimen gehen
das Markenrecht und das Lizenzrecht, soweit nichts an-
deres vereinbart worden ist, auf den neuen Eigentiimer
iiber. Dies gilt unabhingig davon, ob die Unternch-
mensiibertragung lediglich zur voriibergehenden Nut-
zung oder endgiiltig erfolgt. Sofern das iibertragene Un-
ternehmen nicht unter der bisherigen Firma fortgefiihrt
wird, kann der neue Unternehmensinhaber die Um-
schreibung der Marke gem § 28 MarkSchG erwirken.
Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, kann das
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Markenrecht vor dem Patentamt nicht geltend gemache
werden und konnen alle Verstindigungen, die die
Marke betreffen, mit Wirkung gegen den lirwerber,
dem als Markeninhaber Eingetragenen, rugestellt wer-
den (§ 11 Abs 3 MarkSchG).

Gem § 28 MarkSchG crfolgt dic Umschreibung der
Marke auf schriftlichen Antrag cines Beteiligten und
Vorlage einer Urkunde (2B Kaufvertrag). Wenn dic Ur-
kunde keine dffentliche ist, muss sic mit der ordnungsge-
miif beglaubigten Unterschrift des iber sein Recht Ver-
fiigenden versehen scin. Jede Umschreibung der Marke
ist gebiihrenpflichtig und gleichfalls zu verdffentlichen.

Bei Streitigkeiten iiber Rechte an Marken sowie bei
Verfahren auf Léschung, auf Ubertragung sowic auf
nachtriigliche Feststellung der Ungiiltigheit sind auf
Antrag im Markenregister Streitanmerkungen gem
§ 28 Abs 2 MarkSchG anzumerken. Dies fihre dazu,
dass die gerichtliche Entscheidung, dic beim Patent-
amt erwirkt wurde, auch gegen denjenigen wirksam
ist, der nach dem Zeitpunke der Streitanmerkung eine
Fintragung erwirke hat.

Il. Rechte und Pflichten
des Markeninhabers
1. Schutzdauer der Marke

Das Alleinrecht zum Gebrauch der Marke beginnt mit
dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Die
Schutzdauer betrige zehn Jahre. Der Schutz endet dem-
gemif gem § 19 MarkSchG zehn Jahre nach dem Ende
des Monats, in dem die Marke registriert worden ist. Sie
kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsge-
bithr® immer wieder um zehn Jahre verlingert werden,
wobei die neue Schutzdauer ohne Riicksicht auf den
‘Tag der Neuerung vom Ende der unmittelbar vorange-
gangenen Schutzdauer an zu rechnen ist.

2. Schutz der Marke

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber der Marke das
Recht, Dritte davon auszuschlieen, ein Zeichen kenn-
zeichenmiBig zu verwenden, das in den Schutzbereich
der eingetragenen Marke fillt (Ausschliiefungsrecht).
Der Markeninhaber kann daher einem Dritten verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschiftlichen Verkehr ein
mit seiner Marke gleiches oder dhnliches Zeichen fur
gleiche oder shnliche Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen, wenn dadurch fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht. Ob Verwechslungsgefahr
vorliegt, ist nach einem gemeinschaftsweit einheitlichen
Mafstab unter Beriicksichtigung aller Umstinde des

7) Derzeit Anmeldekosten inkl Schriftengebihren und drei Klassen
€ 372~
8) Derzeit filr eine Einzelmarke (fir 11.-20. Jahr) € 678.—.
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Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist auf dic
Wechselbezichung zwischen den in Betracht kommen
den Faktoren, insb den Bekanntheitsgrad der Marke auf
dem Marke und den Grad der Ahnlichkeit zwischen der
Marke und dem Zeichen und den Grad der Gleichartig-
keit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen, Bedacht zu nehmen. So kann ein gerin-
ger Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder
Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahn
lichkeit der Marken ausgeglichen werden oder umge-
kehrt.”

Der Markeninhaber kann das Ausschlieflungsrecht
im Wesentlichen durch Unterlassungsklage gem § 51
MarkSchG - seit 1. 1. 2014 (nur mehr) gem § 56a
MarkSchG und § 53 JN — beim HG in Wien (auch
im Wege der einstweiligen Verfigung in cinem
Provisorialverfahren) oder — bei Vorliegen einer seine
Rechte verletzenden registrierten Marke eines Dritten
— mittels Widerspruchsantrag an die zustindige
Rechtsabteilung des Patentamtes bzw mittels Lo-
schungsantrag vor der Nichtigkeitsabteilung des dster-
reichischen Patentamtes durchsetzen.

Uberdies hat der Markeninhaber das Recht auf Rech-
nungslegung, weiters gem § 53 MarkSchG auf Zahlung
eines angemessenen Entgelts bzw bei schuldhafter Mar-
kenverletzung stattdessen auf Schadenersatz sowie 1le-
rausgabe des Gewinnes und gem § 52 MarkSchG auf
Beseitigung und auf Ermichtigung zur Urteilsverffent-
lichung auf Kosten des Gegners. Uber Verlangen des
Verletzten konnen Markenverletzungen von den Straf-
gerichten gem §§ 60 ff MarkSchG verfolgt werden.

Auf Geld oder Rechnungslegung gerichtete Ansprii-
che verjihren entsprechend der aligemeinen Regelung
des § 1489 ABGB innerhalb von drei Jahren nach
Kenntnis der Verletzung des Markenrechts und des
Markenverletzers. Unterbrochen wird diese Verjih-
rungsfrist durch eine Klage auf Rechnungslegung, aber
auch durch eine entsprechende Feststellungsklage.'®
Die genannte Verjihrungsbestimmung ist sinngemif}
laut OGH ebenso auf Unterlassungsanspriiche anzu-
wenden. Hinsichtlich der Verjihrung rezipiert § 55
MarkSchG den § 154 PatG."V

Registrierte Marken koénnen mit dem Kiirzel ,®"
gekennzeichnet werden.

3. Benutzungsobliegenheit

Wenn die Marke nicht innerhalb von fiinf Jahren ab
der Registrierung firr die Waren und Dienstleistungen,
fiir die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt wird oder
mit der Benutzung linger als fiinf Jahre ausgesetzt
wird, kann sie iiber Antrag eines Dritten gem § 33a
MarkSchG geldscht werden. Rechtserhaltend ist ledig-
lich die Benutzung der Marke in einer Form, die von
der registrierten Form nicht oder bloff so geringfiigig
abweicht, dass dadurch die Unterscheidungskraft der
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Marke nicht beeinflusst wird. Die Benutzung der
Marke ist im Anfechtungsfall jedenfalls vom Marken-
inhaber nachzuweisen. Diesem oblicgen die Behaup-
tung und der Beweis, dass er oder mit seiner Zustim-
mung ein Dritter die Marke crnsthaft benutzt. Bei
Fehlen einer entsprechenden Behauptung oder einem
non liquet (Nicht-Beweisharkeit — ,es ist nicht klar*
auf der Sachverhaltsebene ist vom Vorliegen eines
Loschungstatbestandes auszugehen.

Dieser Benutzungsobliegenheit unterliegen natio-
nale Marken ehenso wie Gemeinschaftsmarken, da
auch derartige nur bei einer rechtserhaltenden Benut-
zung nicht fiir verfallen zu erkliren sind.'™

Zuletzt hat der OGH zur Frage der Nichtbenutzung
einer Marke und fiir die Beurteilung der ernsthaften
Benutzung einer Marke auf die E des EuGIH in der
Rs C-40/01 verwiesen. Danach wird auch in Oster-
reich eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie ent-
sprechend ihrer Hauptfunktion — die Ursprungsidenti-
tit der Waren und Dienstleistungen, fiir die sie einge-
tragen wurde, zu garantieren — benutzt wird, um fiir
diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt
zu erschliefien oder zu sichern, unter Ausschluss sym-
bolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der
durch die Marke verliechenen Rechte dienen. Die
Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand simt-
licher Umstiinde zu prifen, die belegen konnen, dass
die Marke tatsiichlich geschiiftlich verwertet wird; dazu
gehoren insb Verwendungen, die im betreffenden
Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden,
um Marktanteile fiir die durch die Marke geschiitzten
Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu ge-
winnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen,
die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und
die Hiufigkeit der Benutzung der Marke.!V

Hl. Léschung der Marke
1. Léschungsverfahren

Gem § 29 MarkSchG ist eine Marke zu 18schen: iiber
Antrag des Inhabers, da eine eingetragene Marke ein
Vermégensrecht ist, auf welches der Inhaber nach ali-
gemeinen osterreichischen zivilrechtlichen Grundsit-
zen verzichten kann; wenn die Registrierung nicht
rechtzeitig gem § 19 MarkSchG erneuert wurde; wenn
das Markenrecht aus anderen Griinden erloschen ist;
aufgrund einer rechtskriftigen Entscheidung, mit der
eine Registrierung wegen eines Widerspruchs aufge-

9) Vgl OGH 28. 9. 2006, 4 Ob 124/06y.
10) Vgl Koppensteiner, Markenrecht 193 Rz 107.
11} OGH 18. 8. 2004, 4 Ob 143/041.
12) Vgl zuletzt zur ernsthaften Benutzung in der Gemeinschaft iSv
Art 15 Abs 1 GMV EuGH 5. 7. 2012, C-149/11.
13) OGH 20. 5. 2008, 17 Ob 11/08d SZ 2008, 68.
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hoben wurde und aufgrund einer rechtskriftigen Ent-
scheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabtei-
lung gestellten Loschungsantrag stattgegeben wurde.

Die Loschung einer Marke ist im Markenregister
einzutragen und zu veroffentlichen.

Der Antrag auf Léschung einer Marke kann vom In-
haber einer fiir dieselben oder gleichartigen Waren
oder Dienstleistungen frilher angemeldeten, noch zu
Recht bestehenden Marke gestelit werden, wenn beide
Marken gleich oder ihnlich sind oder die beiden Mar-
ken oder die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die
Marken eingetragen sind, gleich oder dhnlich sind und
dadurch fiir das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, die dic Gefahr einschliefit, dass die
Marke mit der ilteren Marke gedanklich in Verbin-
dung gebracht wiirde (§ 30 MarkSchG).

Die Loschung einer Marke kann weiters begehren,
wer nachweist, dass das von ihm fiir dieselbe oder fiir
ihnliche Waren oder Dienstleistungen gefiihrte niche
registrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung
der angefochtenen, seinem nicht registrierten Zeichen
gleichen oder ihnlichen Marke innerhalb beteiligter
Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder
Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat,
es sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber min-
destens ebenso lange unregistriert gefiihrt wie vom Un-
ternechmen des Antragstellers (§ 31 MarkSchG). Der
Antrag st allerdings abzuweisen, wenn der Antragsteller
die Benutzung der eingetragenen Marke wihrend eines
Zeitraumes von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in
Kenntnis dieser Benutzung fiir diese Waren und Dienst-
leistungen geduldet hat, sofern die Anmeldung der
Marke nicht bésgliubig vorgenommen worden ist.

Gem § 32 MarkSchG kann ein Unternehmer die Lo-
schung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine
Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unter-
nehmens oder eine diesen Bezeichnungen dhnliche Be-
zeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als
Bestandteil einer Marke registriert worden ist und wenn
die Benutzung der Marke geeignet wire, im geschiftli-
chen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit ei-
nem der vorerwihnten Unternehmenskennzeichen des
Antragstellers hervorzurufen. Auch dieser Antrag ist al-
lerdings abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benut-
zung der eingetragenen Marke wihrend eines Zeitrau-
mes von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung fiir diese Waren und Dienstleistungen
geduldet hat, sofern die Anmeldung der Marke nicht
basgliubig vorgenommen worden ist. Gem Abs 3 leg
cit wirke das Loschungserkenntnis auf den Beginn der
Schutzdauer (§ 19 Abs 1 MarkSchG) zuriick.

Durch §32 MarkSchG werden iltere Unterneh-
mensbezeichnungen geschiitzt, welche ohne Zustim-
mung des Unternehmers als Marke bzw Markenbe-
standteil registriert worden sind. Eine wesentliche Vo-
raussetzung fiir die Zulissigkeit des Loschungsantrages
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ist, dass schon vor dem Zeitpunke der Registrierung
der Marke die Unternehmensbezeichnung verwendet
worden und durch die Markenregistrierung in diese ein-
gegriffen worden ist.""

Jedermann kann jederzeit die Loschung einer Marke
durch einen Antrag auf Loschung — in der Praxis auch
oft als Loschungsklage bezeichnet'” — begehren, wenn
diese innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Tag der
Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber
noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernst-
haft kennzeichenmifig benutzt wurde, es sei denn, dass
der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen
kann; sowie wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintra-
gung infolge des Verhaltens oder der Untitigkeit ihres
Inhabers im geschiftlichen Verkehr zur gebriuchlichen
Bezeichnung ciner Ware oder Dienstleistung, fiir die sic
cingetragen ist, geworden ist (Entwicklung zum Freizei-
chen); weiters wenn die Marke geeignet ist, das Publi-
kum insb iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geo-
graphische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistun-
gen irrezufiihren (Irrefihrung).'?

Gem § 34 MarkSchG kann iiberdies jedermann die
Laschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder
bei der Anmeldung basgliubig war. Neben dem Tathe-
stand der Markenanmeldung unter Verletzung von
Loyalititspflichten — so verletzt bspw die Loyalititsver-
pflichtung ein Piichter, der wihrend eines aufrechten
Pachtverhiltnisses eine Marke ohne Zustimmung des
Verpichters anmeldet und damit dessen Spielraum in
sittenwidriger Weise einschriinkt, Waren und Dienst-
leistungen seines Unternehmens kiinftig selbst zu ver-
markten'? - liegt dann ein bésgliubiger Markenrechts-
erwerb des Anmeldenden vor, wenn dieser die Absicht
hat, mit der Registrierung eines von einem Dritten be-
reits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die
Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber
aufgebautes System zu stdren.™ Behauptungs- und be-
weispflichtig fiir die Bosgldubigkeit ist der Antragsteller,
wobei maigeblicher Beurteilungszeitpunkt fir diese der
Zeitpunkt der Anmeldung ist. Der Uinstand, dass der
Anmelder weiff oder wissen musste, dass ein Dritter
ein Zeichen fiir eine gleiche oder mit dem angemeldeten
Zeichen verwechselbare Ware benutzt, geniigt allein
noch nicht fiir die Bejahung der Bosgliubigkeit; diese
muss subjektiv vorwerfbar sein.

Uber die Antrige auf Loschung einer registrierten

Marke entscheidet die Nichtigkeitsabteilung des Pa-
tentamtes durch drei Mitglieder, von denen eines den

14) OPM 11. 12. 1991, Om 2/91 OBl 1992, 199; auch Egon Engin-
Deniz, MSchG* 337 ff.

15) Vgl Griinzweig, Markenrecht § 37 Rz 3.

16) Vgl hierzu die §§ 333, 33b und 33 ¢ MarkSchG.

17) So schon OPM 14.3.2012, Om 2/12; auch hierzu RIS-justiz
RS0120716.

18) Zuletzt OGH 28. 3. 2012, Om 13/11.
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Vorsitz filhrt. Der Vorsitzende und ein weiteres Mit-
glied miissen rechtskundig sein. Dieser wird durch die
Einbringung cines schriftlichen Loschungsantrages in
zweifacher Ausfertigung anhiingig gemacht, wobei cine
gedriingte Darstellung des Streitfalles, cin bestimmtes
Begehren und die Bezeichnung der geltend zu machen-
den Beweismittel enthalten sein miissen. Wird der An-
trag gegen mehrere Markeninhaber gerichtet, so ist zu-
sitzlich fiir jeden Beteiligten cine Ausfertigung same der
Beilagen beizubringen. Wer cin rechtliches Interesse
am Obsicgen einer Partei hat, kann auf deren Scite
dem Verfahren als Nebenintervenient beitreten. Der
Antragsgegner hat in der Folge binnen ciner vom Refe-
renten zu setzenden, zwei Monate nicht unterschreiten-
den, Frist cine Gegenschrift zu erstatten. Weitere
Schriftsitze sind nicht vorgesehen. Bringt der Marken-
inhaber innerhally der ihm gesetzten Frise keine Gegen-
schrift cin, so hat dic Nichtigkeitsabteilung gem § 39
Abs 3 MarkSchG ohne weiteres Verfahren antragsge-
mifl dic ginzliche oder teilweise Ungiiltigheit der
Marke nachtriiglich festzustellen. Wenn in cinem Ver-
fahren sowoh] die Loschung als auch die Ubertragung
ciner Marke beantragt werden, so hat die Nichtigkeits-
abteilung, sofern sich aus dem Antrag nichts Gegenteili-
ges ergibt, die Ubertragung zu verfiigen. Das Verfahren
wird ansonsten, sofern das MarkSchG keine Abwei-
chungen bestimme, sinngemifl nach den Regelungen
der dsterreichischen Zivilprozessordnung (ZPO) durch-
gefiihre. Dies bedeutet, dass die Regelungen fiir die Be-
weisaufnahme und die Kostenersawzpflicht bei Unterlie-
gen im Verfahren anzuwenden sind.

Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung
steht das Rechtsmittel der Berufung an das QLG Wien
offen. Dic Berufung ist binnen zwei Monaten beim Pa-
tentamt einzubringen und hat eine entsprechende Beru-
fungsbegriindung und einen Berufungsantrag zu enthal-
ten. Rechtzeitig iiberreichte Berufungen kénnen im
Zuge eines Verbesserungsverfahrens saniert werden.
Das OLG Wien kénnte auch gem § 488 ZPO neue Be-
weise aufnehmen, jedoch gilt das Neuerungsverbot, was
bedeutet, dass dic Parteienvertreter bereits im Verfah-
ren vor der Nichtigkeitsabteilung auf ausreichendes
Vorbringen und ausreichende Bewcisanbote zu achten
haben und neue Beweismittel und neues Vorbringen
nicht vorgetragen werden kénnen. Kosten fiir das Beru-
fungsverfahren gebiihren auf Basisvon TP 3B RATG."
Im Rechtsmittelverfahren steht jeder Partei nur eine
Rechtsmittelschrift zu.® Fiir das Berufungsverfahren
laufen derzeit Gebithren in Héhe von € 680,- an, wobei
bei Unterliegen zusitzlich die Kosten der Rechtsvertre-
tung der Gegenseite zu bezahlen sind.

Gegen Urteile des BerG ist die Revision nach Maf-
gabe des § 502 ZPO und gegen einen Beschluss des
RekG der Revisionsrekurs nach Mafigabe des § 528
ZPO an den OGH jeweils nur bei erheblicher Bedeu-
tung der materiellen oder formelien Rechtsfrage még-
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lich. Die Gebiihren betragen fir den Revisionsrekurs
€ 510,- und fiir dic Revision € 1.000,-. Im Revisions-
verfahren besteht die Moglichkeit einer Rechtsmittelbe-
antwortung und ist das Rechtsmittel binnen zwei Mona-
ten beim OLG Wien einzubringen. Fiir das Revisions-
rekursverfahren gelten gem § 143 Abs 3 PatG dic Be-
stimmungen der ZPO sinngemif§ mit der Mafigabe,
dass der Revisionsrekurs gleichfalls beim OLG Wien
als RekG einzubringen ist.

2. Widerspruchsverfahren

Seit der Novelle BGBI 2009/126, mit welcher das Mar-
kenschutzgesetz 1970 geindert wurde, bestcht in Os-
terreich auch die Moglichkeit cines Widerspruchsver-
fahrens gem §§ 29a ff MarkSchG innerhalb von drei
Monaten ab dem Tag der Verdffentlichung der Regis-
trierung der Marke. Fin begriindeter Widerspruch
muss schriftlich beim Patentame cinlangen.

Der Widerspruch kann nur darauf gestiiezt werden,
dass cin Inhaber ciner frither angemeldeten — noch zu
Recht bestehenden — Marke existiert und entweder dic
beiden Marken oder Waren oder Dienstleistungen, fir
die die Marke cingetragen sind, gleich sind oder die
heiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen,
fir dic dic Marken eingetragen sind, gleich oder dhn-
lich sind und dadurch fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen bestehe, die die Gefahr ein-
schlieB, dass dic Marke mit der dleeren Marke gedank-
lich in Verbindung gebracht wiirde (§ 30 MarkSchG).
Ein begriindeter Widerspruch muss spitestens am
letzten Tag der Frist beim Patentamt cinlangen. Er
ist schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zweifa-
cher Ausfertigung cinzubringen. Binnen der Wider-
spruchsfrist ist auch dic Zahlung einer Widerspruchs-
gebiihr?” gem § 29a Abs 4 MarkSchG zu veranlassen.

Der Markeninhaber ist nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist iiber alle fristgerecht eingelangten Wider-
spriiche in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur Er-
stattung einer schriftlichen Aufierung cine angemes-
sene, aus riicksichtswiirdigen Griinden verlingerbare
Frist zu gestatten. Nach der letzten Novelle BGBI
2013/126 muss der Inhaber der mit Widerspruch an-
gegriffenen Marke innerhalb der Auflerungsfrist gegen
den Widerspruch gegebenenfalls auch die Einrede der
mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke gem
§ 29b Abs 1 MarkSch( erheben.

Nach fristgerechter Aufferung des Markeninhabers ist
erforderlichenfalls oder auf Antrag einer Partei eine
miindliche Verhandlung anzuberaumen, in welcher das
zustindige Mitglied der Rechtsabteilung des Patentam-

19) 5o schon Om 2/03 PBl 2004, 8, auch OPMS 29. 6. 2011, Om 4/11.
20) RIS-Justiz RS0041666; auch OPMS 30. 11. 2011, Om 10/11.
21) Derzeit inki Schriftengebiihren € 206,—.
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tes unter freier Wurdigung des vorliegenden Tatsachen-
und Beweismaterials cinen Beschluss zu fassen hat.

Gegen diese Entscheidung kann beim OLG Wien
Rekurs erhoben werden. Dicser ist binnen zwei Mona-
ten ab Beschlusszustellung beim Patentamt einzubrin-
gen und muss begriindet sein. Gegen cinen im Rah-
men des Rekursverfahrens ergangenen Beschiuss des
RekG ist der Revisionsrekurs nach Mafigabe des § 62
AufiStrG an den OGH zulissig, welcher binnen zwei
Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim
OLG Wien einzubringen ist. Ein Kostenersatz durch
den Gegner findet in diesen Verfahren nicht statt.

Sofern ein Widerspruch auf eine im veréffentlichten
Zeitpunkt, 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
glaubhaft gemacht wird, dass ein § 33a MarkSchG
entsprechender Léschungsgrund  (Nichtbenutzung)
nicht vorliegt. Bringt der Markeninhaber innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur
Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Ur-
kunden bei der zustindigen Stelle einen gem §33a

Abhandlungen

MarkSchG entsprechenden Loschungsantrag gegen
die Marke des Widersprechenden ein und weist dics
innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das
Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach
rechtskriiftiger Entscheidung dieses Verfahrens von
Amts wegen oder iiber Antrag aufzunehmen.

Die aus einem Widerspruch resultierende ginzliche
oder teilweise Aufhebung einer Marke wirkt auf den
Beginn der Schutzdauer zuriick.

Soweit eine Marke rechiskriftig aufgenommen wurde
oder ciner internationalen Registrierung im Rahmen
der Gesetzmiifiigkeitspriifung rechtskrifug der Schutz
verweigert wurde oder soweit eine Marke aufgrund ei-
ner rechtskriftigen Entscheidung, mit der einem bei
der Nichtigkeitsabteilung gestellten Loschungsantrag
mit Wirkung auf den Beginn der Schutzdauer zuriick
stattgegeben wurde, geloscht wurde, gilt ein anhiingiges
Widerspruchsverfahren gegen diese Marke im entspre-
chenden Umfang als erledigt und sind die Parteien da-
riiber in Kenntnis zu setzen.

Die Parteien haben die Kosten des Widerspruchs-
verfahrens gem § 29b Abs 7 MarkSchG selbst zu tra-
gen.
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