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1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von
Widerspruchsverfahren

Widerspruchsverfahren beginnen mit dem Eingang der Widerspruchsschrift, Gber den
der Anmelder unterrichtet wird. Auf die Widerspruchsschrift kann in der elektronischen
Akte auf der Website des Amtes zugegriffen werden.

Nach Eingang der Widerspruchsschrift prift das Amt, ob die entsprechende
Widerspruchsgebuhr entrichtet wurde. Wurde die Gebuhr nicht entrichtet, gilt der
Widerspruch als nicht eingereicht.

AnschlieRend prift das Amt die Zulassigkeit des Widerspruchs. Hinsichtlich der
Zulassigkeit gibt es zwei Arten von Mangelin:

1. Absolute Mangel: Mangel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr
behoben werden kénnen. Wenn der Widersprechende einen solchen Mangel nicht
von sich aus innerhalb der Widerspruchsfrist beseitigt, wird der Widerspruch als
unzuldssig zuruckgewiesen.

2. Relative Mangel: Mangel, die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch
behoben werden kénnen. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, den
Mangel innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von zwei Monaten nach Ablauf
der Widerspruchsfrist zu beheben; wird der Mangel nicht behoben, wird der
Widerspruch als unzulassig zurickgewiesen.

Es muss angemerkt werden, dass das Amt zur Wahrung des Grundsatzes der
Unparteilichkeit wahrend der Widerspruchsfrist keine Mitteilungen Uber die Zahlung der
Widerspruchsgebihr oder Uber Zulassigkeitsmangel versendet. Die Zulassigkeit des
Widerspruchs wird erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt.

Nach der Prifung der Zulassigkeit des Widerspruchs ergeht an beide Beteiligten eine
Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunachst wird den Beteiligten
eine Frist = die so genannte ,Cooling-off‘-Frist — eingerdumt. Wahrend dieser Frist
ist es den Beteiligten vorbehalten, zu einer gutlichen Einigung zu gelangen, da die
Widerspruchsgebihr unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden kann. Die
»Cooling-off‘-Frist 1auft zwei Monate nach der Unterrichtung Gber die Zulassigkeit ab.
Sie kann einmalig um 22 Monate verlangert werden und somit insgesamt eine Dauer
von bis zu 24 Monaten haben. Die Widerspruchsschrift und die Gbrigen eingegangenen
Dokumente werden dem Anmelder gemeinsam mit der Mitteilung zugesandt.

Nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens.
Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Einreichung der Beweismittel
und Stellungnahmen eingerdumt, die er zur Stutzung seines Widerspruchs fir
erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten und sobald die eingereichten
Beweismittel und (etwaigen) Stellungnahmen dem Anmelder Gbermittelt wurden, kann
dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

In diesem Verfahrensstadium kann der Anmelder vom Widersprechenden einen
Benutzungsnachweis fir etwaige altere Marken verlangen, die seit mindestens
funf Jahren eingetragen sind. Wird ein entsprechender Antrag gestellt, kann der

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 853

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren

Antragsteller die Vorlage dieses Nachweises durch den Widersprechenden abwarten,
bevor er seine Beweismittel und Stellungnahmen einreicht. AnschlieRend erhalt der
Widersprechende die Gelegenheit, sich zu den Stellungnahmen des Anmelders zu
aulern.

Wenn der Anmelder keinen Benutzungsnachweis verlangt, aber Beweismittel und
Stellungnahmen einreicht, werden dem Widersprechenden zwei Monate eingeraumt,
um hierauf zu reagieren. Nach Abschluss dieses Schriftsatzwechsels ist der
Widerspruch in der Regel entscheidungsreif.

In einigen Fallen kann sich ein weiterer Schriftsatzaustausch als sachdienlich
erweisen, so zum Beispiel, wenn der Fall komplexe Fragen betrifft oder der
Widersprechende ein neues Argument vorbringt, das zum Verfahren zugelassen wird.
In einem solchen Fall muss dem Anmelder die Mdglichkeit zu einer Stellungnahme
gegeben werden. Dann muss der Prifer entscheiden, ob auch dem Widersprechenden
eine weitere Gelegenheit eingerdumt werden sollte.

Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen
zu beschranken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem spateren Zeitpunkt
zulassen.

Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren
abgeschlossen; der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif und die Beteiligten
werden entsprechend benachrichtigt.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung erhoben, in der die EU
benannt ist, ist jede Bezugnahme auf Anmeldungen von Unionsmarken in diesen
Richtlinien so zu verstehen, dass die internationalen Registrierungen eingeschlossen
sind, in denen die EU benannt ist, sofern nichts anderes angegeben ist. Fur
internationale Marken wurde speziell Teil M, Internationale Marken, der Richtlinien
erarbeitet, der auch Widerspriiche gegen internationale Eintragungen in der EU
behandelt.

2 Widerspruch
2.1 Widerspruchsschrift
Artikel 46 UMV

Artikel 4 und Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Beschluss Nr. EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel.

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form beim Amt
eingehen, d. h. innerhalb von drei Monaten ab der Verdffentlichung der angefochtenen
Anmeldung einer Unionsmarke in Teil A des Blatts fur Unionsmarken.
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Ein Widerspruch kann unter Verwendung des elektronischen Formulars eingereicht
werden, das im Nutzerbereich der Website des Amtes zur Verfugung steht. Nach
seiner Ubermittlung wird das elektronische Formular automatisch verarbeitet und es
ergeht eine Empfangsbestatigung an den Widersprechenden. Bei einer Einreichung
per Post oder Kurier wird die Empfangsbestatigung ausgestellt, nachdem der
Widerspruch im IT-System des Amtes erfasst wurde.

2.1.1 Fraher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Artikel 196 Absatz 2 UMV

Artikel 77 Absatz 3 DVUM

Ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt
ist (IR), kann binnen eines Zeitraums von drei Monaten nach Ablauf eines Monats
nach dem Datum der ersten Wiederverodffentlichung eingereicht werden. Wenn die
erste Wiederverdffentlichung beispielsweise auf den 15/04/2016 fallt, dann beginnt die
Widerspruchsfrist am 15/05/2016 und lauft am 15/08/2016 ab.

Bei internationalen Registrierungen, deren Datum der ersten Wiederverdffentlichung
vor dem Inkrafttreten der Anderung des Artikels 196 Absatz 2 UMV am 23/03/2016
durch die Verordnung (EU) 2015/2424 liegt, gilt die bisherige Frist, gemal der ein
Widerspruch innerhalb einer Frist von drei  Monaten, die sechs Monate nach dem
Datum der ersten Wiederverdffentlichung beginnt, eingelegt werden muss. Fallt die
erste Wiederveroffentlichung zum Beispiel auf den 22/03/2016, dann beginnt die
Widerspruchsfrist am 22/09/2016 und endet am 22/12/2016.

Nach der Wiederverdffentlichung der IR, aber vor dem Beginn der Widerspruchsfrist
erhobene Widerspriche werden jedoch zurickgestellt und gelten als am ersten
Tag der Widerspruchsfrist eingereicht. Der Widersprechende wird entsprechend in
Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurickgenommen, wird
die Widerspruchsgebuhr erstattet.

21.2 Fraher Widerspruch gegen eine Unionsmarkenanmeldung

Artikel 44 und 46 UMV

Alle Widerspruchsschriften gegen eine Unionsmarkenanmeldung, die vor dem Beginn
der Widerspruchsfrist eingehen, werden zurlckgestellt und gelten als am ersten Tag
der Widerspruchsfrist eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veroffentlichung
der Unionsmarkenanmeldung in Teil A.1 des Blattes flir Unionsmarken. Der
Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch
vor diesem Datum zurickgenommen oder die Unionsmarkenanmeldung vor der
Veroffentlichung abgewiesen oder zuriickgenommen, wird die Widerspruchsgebuhr
erstattet.
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2.2 Zahlung

Allgemeine Vorschriften in Bezug auf Zahlungen sind den Richtlinien, Teil A
Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebuhren, Kosten und Preise, zu
entnehmen.

2.2.1 Widerspruch verspatet, Zahlung der Widerspruchsgebuhr innerhalb
der Widerspruchsfrist

Artikel 5 Absatz 2 DVUM

Wenn die Zahlung bei dem Amt innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist,
das Amt die Widerspruchsschrift aber verspatet erhalten hat, ist der Widerspruch
unzulassig. In diesem Fall behalt das Amt die Widerspruchsgebihr ein. Der
Widersprechende ist zu unterrichten und hat innerhalb der vom Amt festgesetzten Frist
die Mdéglichkeit, zu der Feststellung der Unzulassigkeit Stellung zu nehmen.

Wenn der Widersprechende stichhaltige Beweismittel wie eine
Kurierempfangsbestatigung und/oder Einschreibenempfangsbestatigungen einreicht,
durch die nachgewiesen wird, dass die Widerspruchsschrift nicht verspatet war,
sondern tatsachlich innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt beim
Amt einging, Uberprift das Amt seine Feststellung und lasst den Widerspruch als
fristgemal eingereicht zu. In diesem Fall wird die Zulassigkeitsprifung fortgesetzt.
Wenn die vom Widersprechenden vorgebrachten Beweismittel nicht stichhaltig
nachweisen, dass die Widerspruchsschrift innerhalb der Widerspruchsfrist einging,
oder der Widersprechende nicht innerhalb der festgesetzten Frist Stellung genommen
hat, wird der Widerspruch durch Entscheidung als unzuldssig zurickgewiesen. Die
Entscheidung ist dem Widersprechenden zuzustellen. Dem Anmelder wird eine
Abschrift zugesandt.

222 Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 46 Absatz 3 UMV und Artikel 180 UMV

Artikel 5 Absatz 1 DVUM

Die Widerspruchsgebiihr muss in voller Hohe innerhalb der Widerspruchsfrist beim
Amt eingehen. Wenn die Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist
eingegangen ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

2221 Zahlung mittels Bankiberweisung

Geht die Widerspruchsgebihr bei Zahlungen mittels Bankiberweisung nach Ablauf
der Widerspruchsfrist ein, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Widersprechende (i)
nachweist, dass er der Bank den Uberweisungsauftrag innerhalb der Widerspruchsfrist
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erteilt hat, und (ii) einen Zuschlag in Héhe von 10 % der Widerspruchsgebihr
entrichtet. Dieser Zuschlag entfallt, wenn der Widersprechende nachweist, dass
die Zahlungsanweisung an die Bank mindestens zehn Tage vor Ablauf der
Widerspruchsfrist veranlasst wurde.

2222 Zahlung Uber ein laufendes Konto

Artikel 179 Absatz 1 und Artikel 180 Absatz 1 UMV

Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 Uber die
Zahlungsarten fur Geblhren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfligigen
Betrags einer Geblihr und eines Entgeltes

Verflgt der Widersprechende oder sein Vertreter tUber ein bei dem Amt gefiihrtes
laufendes Konto, gilt die Zahlung als an dem Tag erfolgt, an dem die
Widerspruchsschrift bei dem Amt eingeht.

Da eine Zahlung Uber ein laufendes Konto als am Tag des Eingangs des Widerspruchs
erfolgt gilt, ist die Zahlung verspatet, wenn die Widerspruchsschrift verspatet eingeht.
Daher gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Eine fehlende oder falsche Angabe des zu zahlenden Betrags der Widerspruchsgebihr
wirkt sich nicht negativ aus, da offenkundig ist, dass der Widersprechende die
Widerspruchsgebuihr entrichten will.

Auch dann, wenn der Widersprechende keine ausdrickliche Anweisung erteilt
hat, wird bereits die Existenz eines laufenden Kontos geniigen, um eine
Abbuchung vorzunehmen. Dies gilt unabhangig davon, ob der Widersprechende das
Widerspruchsformular benutzt oder nicht.

Eine Ausnahme von dieser Regel gilt nur dann, wenn der Inhaber des laufenden
Kontos dem Amt schriftlich mitgeteilt hat, dass sein laufendes Konto fir bestimmte
Gebuhren oder Preise nicht benutzt werden soll (z. B. unter Angabe von
Bankiberweisung).

Zahlung der Widerspruchsgebuhr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten

Wenn die Zahlung der Widerspruchsgebiihr durch Belastung des laufenden Kontos
eines Dritten erfolgen soll, muss sich der Inhaber des laufenden Kontos ausdricklich
damit einverstanden erklart haben, dass die fragliche Gebihr von seinem Konto
abgebucht werden kann. In einem solchen Fall muss der Widersprechende eine
Einverstandniserklarung innerhalb der Widerspruchsfrist einreichen.

Die Zahlung gilt als am Tag des Eingangs des Einverstandnisses beim Amt erfolgt.
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2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der
Widerspruchsgebuhr
Artikel 99 UMV

Artikel 5 Absatz 1 DVUM

Ein Widerspruch, fir den die Entrichtung der Widerspruchsgebuihr nicht innerhalb der
Widerspruchsfrist erfolgt ist, gilt als nicht erhoben; Uber diese Feststellung ist der
Widersprechende zu unterrichten.

Gleichzeitig ist dem Anmelder eine Abschrift dieses Schreibens zu
Informationszwecken zuzusenden.

Wenn der Widersprechende innerhalb der gewahrten Frist Nachweise vorlegt, anhand
derer sich das Amt Uberzeugen kann, dass der Rechtsverlust nicht korrekt war und die
Zahlung rechtzeitig veranlasst wurde, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden.
Der Anmelder erhalt dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten
Nachweise in Kopie.

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, hat der Widersprechende das Recht, innerhalb
von zwei Monaten eine formliche Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die
Entscheidung an beide Beteiligten zu versenden.

Die Vorgehensweise in Fallen, in denen die Widerspruchsgebihr nicht vollstandig
oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet wurde, ist Absatz 6.4.1 unten zu
entnehmen.

2.3 Sprachen und Ubersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 146 Abséatze 5, 6 Buchstabe a und 7 UMV

Artikel 5 Absatze 3 und 4 und Artikel 65 DVUM

2.3.1 Verfahrenssprache

Die Widerspruchsschrift ist in einer der funf Sprachen des Amtes abzufassen. Die
Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 4, Verfahrenssprache, ausfiihrlich erlautert.

Nach Mallgabe dieser Regelungen gibt es in Widerspruchsverfahren Falle, in denen
der Widersprechende zwischen zwei moglichen Verfahrenssprachen wahlen kann
(erste und zweite Sprache der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, wobei es sich
bei beiden um Sprachen des Amtes handeln muss), und Falle, in denen es nur eine
mogliche Verfahrenssprache gibt (handelt es sich bei der ersten Sprache nicht um
eine der flinf Sprachen des Amtes, kann nur die zweite Sprache der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung als Verfahrenssprache fir das Widerspruchsverfahren
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verwendet werden). Hat der Widersprechende die Wahl zwischen zwei Sprachen, wird
die Sprache Verfahrenssprache, die der Widersprechende in der Widerspruchsschrift
ausdricklich angegeben hat.

Fehlt eine solche ausdriickliche Angabe, wird die Sprache Verfahrenssprache, in der
die Widerspruchsschrift eingereicht wurde. In beiden Fallen muss es sich dabei um
eine der maoglichen Verfahrenssprachen handein.

Wird vom Widersprechenden eine unzuldssige Verfahrenssprache gewahlt, wird in
der UMV zwischen zwei verschiedenen Szenarien unterschieden: Falle, in denen es
sich bei der unzulassigen Sprache um eine Sprache des Amtes handelt, und Falle,
in denen es sich um eine Amtssprache der Europaischen Union (aber nicht um
eine Sprache des Amtes) handelt. Davon abhangig ergeben sich unterschiedliche
Konsequenzen und gelten unterschiedliche Fristen fiir den Widersprechenden fir
die Wahl der korrekten Verfahrenssprache und die Einreichung der Ubersetzung der
Widerspruchsschrift.

® \Wenn die vom Widersprechenden gewahlte Sprache eine Sprache des Amtes,
aber keine der mdéglichen Verfahrenssprachen ist, hat die widersprechende Partei
auf eigene Kosten eine Ubersetzung der Widerspruchsschrift in die erste Sprache,
sofern es sich bei dieser um eine Sprache des Amtes handelt, oder in die
zweite Sprache vorzulegen. Die Ubersetzung ist innerhalb eines Monats nach
Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist einzureichen. Die Sprache, in die
die Widerspruchsschrift Uibersetzt wird, wird dann zur Verfahrenssprache. Sofern die
widersprechende Partei keine Ubersetzung innerhalb dieser Frist einreicht, wird der
Widerspruch als unzuldssig zurickgewiesen. Es finden Artikel 146 Absatz 7 UMV
sowie Artikel 5 Abséatze 3 und 4 DVUM Anwendung.

® Wenn die vom Widersprechenden gewahlte Sprache keine Sprache des Amtes
ist, hat die widersprechende Partei auf eigene Kosten eine Ubersetzung der
Widerspruchsschrift in die erste Sprache, sofern es sich bei dieser um eine Sprache
des Amtes handelt, oder in die zweite Sprache vorzulegen. Die Ubersetzung
ist innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist einzureichen. Sofern die
widersprechende Partei keine Ubersetzung innerhalb der Widerspruchsfrist
einreicht, wird der Widerspruch als unzuldssig zuruckgewiesen. Es findet
Artikel 146 Absatz 5 UMV Anwendung, da darin eindeutig festgelegt ist, dass
die Widerspruchsschrift in einer Sprache des Amtes einzureichen ist. Wenn
diese nicht in einer Sprache des Amtes eingereicht wird, findet die einmonatige
Frist zur Behebung des Mangels nach Artikel 146 Absatz 7 UMV und Artikel 5
Absatz 3 DVUM keine Anwendung.

Sofern es sich bei der vom Widersprechenden gewahlten Sprache nicht um eine
mogliche Verfahrenssprache handelt, erfolgt die gesamte Korrespondenz des Amtes
im Rahmen des Widerspruchs in der ersten Sprache der angefochtenen Marke, wenn
es sich dabei um eine Sprache des Amtes handelt, oder in der zweiten Sprache, wenn
die erste Sprache nicht eine der fiinf Sprachen des Amtes ist.

Die sprachliche Anforderung fir die Widerspruchsschrift ist eine absolute
Zulassigkeitsvoraussetzung und wird entsprechend den Erlduterungen in
Abschnitt 2.4.1 unten behandelt.
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Was die Verwendung der offiziellen Formblatter betrifft, so ist in Artikel 146 Absatz 6
zweiter Satz UMV geregelt, dass in dem Fall, dass das vom Amt bereitgestellte
Formblatt verwendet wird, das Formblatt in einer der Amtssprachen der Europaischen
Union genulgt, vorausgesetzt, dass das Formblatt, soweit es Textbestandteile betrifft, in
einer der Sprachen des Amtes ausgeflllt ist.

Wird vom Widersprechenden das offizielle Formblatt in einer Sprache verwendet, die
keine Verfahrenssprache sein kann, sind alle Textbestandteile in der unzuldssigen
Sprache verfasst, und wurde eine Sprache gewahlt, die keine Verfahrenssprache sein
kann, gelten die oben genannten Grundsatze: Handelt es sich bei der unzulassigen
Sprache um eine Sprache des Amtes, hat der Widersprechende einen Monat Zeit,
von sich aus eine Ubersetzung einzureichen; ist die gewéhlte unzuldssige Sprache
keine Sprache des Amtes, kann dieser Mangel nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht
behoben werden und der Widerspruch gilt als unzulassig.

2.3.2 Beispiele

Anhand der folgenden Beispiele werden die oben in Abschnitt 2.3.1 erlduterten
Regelungen veranschaulicht:

1. Die Sprachen der Unionsmarkenanmeldung sind PT und EN. Der Widersprechende
reicht einen Widerspruch in PT ein .und wahlt PT als Verfahrenssprache. Da
die Verfahrenssprache nicht korrekt gewahlt wurde und da PT keine Sprache
des Amtes ist, muss der Widersprechende vor Ablauf der Widerspruchsfrist eine
Ubersetzung der Widerspruchsschrift in EN (die einzig zuléssige Sprache in diesem
Fall) einreichen, und EN wird somit die Verfahrenssprache.

2. Die Sprachen der Unionsmarkenanmeldung sind BG und EN. Der Widersprechende
reicht einen Widerspruch in BG ein und weist in BG ausdriicklich darauf hin,
dass die Verfahrenssprache EN ist. Das Amt kann eine Angabe in BG, dass die
Sprache EN sein soll, nicht akzeptieren. Da die Verfahrenssprache nicht korrekt
angegeben wurde, da BG keine Sprache des Amtes ist, muss der Widersprechende
vor Ablauf der Widerspruchsfrist die Ubersetzung der Widerspruchsfrist in EN
(der einzig zulassigen Sprache in diesem Fall) einreichen, und EN wird somit die
Verfahrenssprache.

3. Die Sprachen der Unionsmarkenanmeldung sind DE und EN. Der Widersprechende
reicht einen Widerspruch in FR ein. Da FR eine Sprache des Amtes ist und als
Verfahrenssprache DE oder EN mdglich sind, muss der Widersprechende innerhalb
eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Ubersetzung auf DE oder EN
einreichen und eine dieser Sprachen wird die Verfahrenssprache.

In samtlichen der vorstehend genannten Beispiele wird der Widerspruch als unzulassig
zurtickgewiesen, sofern der Widersprechende nicht innerhalb der entsprechenden Frist
eine Ubersetzung in eine zuldssige Sprache einreicht. Wenn in den vorstehenden
Beispielen hingegen das offizielle Formblatt in PT, BG bzw. FR verwendet und jedoch
vollstandig in EN ausgeflllt wurde sowie ausdricklich angegeben wurde, dass EN die
Verfahrenssprache ist, ware der Widerspruch zuldssig, ohne dass eine Ubersetzung
in EN einzureichen ist. Es misste keine Ubersetzung des offiziellen Formblattes
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eingereicht werden, wenn alle Textelemente in EN angegeben werden und die Angabe
der Sprache in EN erfolgt.

24 Zulassigkeitsprufung

Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 5 Absatze 3 und 5 DVUM

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist prift das Amt die Zulassigkeit etwaiger
eingegangener Widerspriche. Die Zulassigkeitsprifung bezieht sich sowohl auf
absolute als auch auf relative Voraussetzungen.

Absolute Zulassigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die
gemal Artikel 146 Absatze 5 und 7 UMV und Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis ¢
DVUM in der Widerspruchsschrift enthalten sein missen oder vom Widersprechenden
auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegt werden mussen.
Behebt der Widersprechende einen absoluten Zulassigkeitsmangel nicht innerhalb der
Widerspruchsfrist von sich aus, wird der Widerspruch als unzuldssig zurtickgewiesen.

Relative Zulassigkeitsanforderungen sind die Angaben und Elemente, die, wenn sie
nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden, zu einer Mangelmitteilung
des Amtes gemal Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h. DVUM flhren. In der
Mitteilung wird dem Widersprechenden eine nicht verlangerbare Frist von zwei
Monaten eingeraumt, um den Mangel zu beheben. Behebt der Widersprechende einen
relativen Zulassigkeitsmangel nicht innerhalb der angegebenen Frist, so weist das Amt
den Widerspruch als unzuldssig zurlck.

Der Widersprechende muss mit der Widerspruchsschrift weder eine Begriindung noch
unterstitzende Beweismittel vorlegen (Artikel 2 Absatz 4 DVUM), kann dies jedoch
zu einem spateren Zeitpunkt wahrend des kontradiktorischen Teils des Verfahrens tun
(Artikel 7 Absatz 1 DVUM) (siehe Unterabschnitte 4.1 und 4.2).

Bei der Beurteilung der Zulassigkeit des Widerspruchs muss sich das
Amt ausschlieBlich auf den Inhalt der vom Widersprechenden innerhalb der
Widerspruchsfrist eingereichten Unterlagen stutzen (21/07/2014, R _1573/2013-4,
OKAY / O-KEY (fig.)).

Fiur die absolute und relative Zulassigkeit sind nicht nur in der Widerspruchsschrift,
sondern auch in deren Anhangen und allen anderen innerhalb der Widerspruchsfrist
eingereichten Unterlagen Angaben zur Identifizierung zu machen. Gleiches gilt, wenn
der Widersprechende gemal Artikel 7 Absatz 3 DVUM Nachweise in Form eines
Verweises auf eine Online-Quelle vorlegt.

Solange der Widerspruch fir ein alteres Recht als zulassig befunden wird, werden
die Parteien entsprechend benachrichtigt und das Verfahren wird fortgesetzt. Die
Zulassigkeit eines anderen alteren Rechts wird gegebenenfalls zu einem spateren
Zeitpunkt des Verfahrens geprift (z. B. wenn das altere Recht, das flr zuldssig
befunden wurde, nicht substantiiert wurde, siehe Unterabschnitt 4.2 unten, oder wenn
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dem Widerspruch nicht in vollem Umfang auf der Grundlage dieses alteren Rechts
stattgegeben werden kann).

Jede Entscheidung, einen Widerspruch als unzulassig zurickzuweisen, wird auch dem
Anmelder der Unionsmarke mitgeteilt (Artikel 5 Absatz 6 DVUM), kann jedoch nur vom
Widersprechenden angefochten werden.

241 Absolute Zulassigkeitsvoraussetzungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis ¢ und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 94 Absatz 1 UMV

Das Fehlen absoluter Zulassigkeitsvoraussetzungen kann nur von dem
Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt werden.
Andernfalls ist der Widerspruch unzulassig. Der Widersprechende wird um
Stellungnahme zu der Unzuldssigkeit gebeten, bevor die Entscheidung dber die
Zulassigkeit des Widerspruchs ergeht.

2411 Identifizierung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Die obligatorischen Elemente fir die Identifizierung der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung sind die Nummer der Anmeldung und der Name des
Anmelders.

Sollte die angegebene Nummer der Anmeldung nicht mit dem angegebenen Namen
des Anmelders ubereinstimmen, hat das Amt darUber zu entscheiden, ob sich
eindeutig feststellen Iasst, gegen welche Unionsmarkenanmeldung der Widerspruch
gerichtet ist. Wenn der Name des Anmelders nicht angegeben wurde, kann er im
IT-System des Amtes nachgesehen werden.

Die nicht obligatorische Angabe des Datums der Verdffentlichung ermdglicht eine
doppelte Kontrolle der. angegebenen Unionsmarkenanmeldung. Fehlt diese Angabe,
I&sst sich die angefochtene Unionsmarkenanmeldung immer noch anhand der anderen
Angaben hinreichend feststellen.

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine Unionsmarkenanmeldung
angefochten werden.

2412 Identifizierung der alteren Marken oder Rechte

Ein Widerspruch ohne Angabe der alteren Marke oder des alteren Rechts oder mit
Verweis auf eine altere Marke oder ein alteres Recht, die bzw. das nicht in der
Européischen Union geschutzt ist, ist unzuldssig (mit Ausnahme eines Widerspruchs
gemal Artikel 8 Absatz 3 UMV, siehe Unterabschnitt 4.2.4.5 unten). Da die geltend
gemachten alteren Marken oder Rechte innerhalb der Widerspruchsfrist ermittelt
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werden mussen, ist der Widerspruch unzulassig, soweit sich der Widersprechende auf
Marken oder Rechte stitzt, die nach Ablauf dieser Frist identifiziert werden.

Geltend gemachte Rechte, die nicht alter sind

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 1 UMV

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen
Rechten, die nicht alter als die Unionsmarkenanmeldung sind. Die Bestimmung,
ob mindestens eines der alteren Rechte alter ist, erfolgt im Stadium der
Zulassigkeitsprifung.

Damit das geltend gemachte Recht alter ist, muss es einen Anmelde- oder Prioritatstag
haben, der vor dem Anmeldetag (oder gegebenenfalls vor dem Prioritatstag) der
angefochtenen Unionsmarkenanmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer
nationalen Marke und einer Unionsmarkenanmeldung ist die genaue Uhrzeit des
Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die altere Marke ist,
irrelevant (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Auch wenn Prioritdt in
Anspruch genommen wurde, ist sorgfaltig zu prifen, inwieweit sich die Liste der
Waren und Dienstleistungen, auf der der Widerspruch beruht, mit der Liste der
Waren und Dienstleistungen der Marke, deren Prioritat in Anspruch genommen wird,
Uberschneidet. Weitere Informationen sind auch den Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 2, Formerfordernisse, Unterabschnitt 11, zu entnehmen.

Wenn die einzige geltend gemachte Marke oder alle geltend gemachten Marken
nicht alter ist oder sind, unterrichtet das Amt den Widersprechenden von der
Unzulassigkeit und bittet ihn um Stellungnahme hierzu, bevor eine Entscheidung tber
die Unzulassigkeit ergeht.

Wenn der Widerspruch auf mehr als einem Recht beruht, wobei eines alter ist und
eines oder mehrere nicht alter sind, teilt das Amt die Zulassigkeit des Widerspruchs auf
der Grundlage des alteren Rechts mit.

Altere eingetragene oder angemeldete Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a
und b UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene
Unionsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Europaische Union
benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-
Marken (einschliel3lich ,ehemaliger Unionsmarken®, fir die ein Umwandlungsantrag
gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen, die in einem Mitgliedstaat geman
Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 UMV Geltung haben.

Die absoluten Identifizierungselemente fiir altere eingetragene und angemeldete
Marken sind:

e die Eintragungs-/Anmeldenummer;
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o nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer friheren Unionsmarke
(Unionsmarkenanmeldung) entstanden sind, werden als existent betrachtet,
sobald ein glltiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde (siehe Teil E
Abschnitt 2, Umwandlung, Unterabschnitt 2 Umwandlung von Unionsmarken
und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU, Unterabschnitt 2.1
Umwandlung von Unionsmarken). Solche Rechte werden ordnungsgemaf’ fir
Zulassigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der
umgewandelten UM (oder der entsprechenden Anmeldung) und die Lander
angibt, fur die er die Umwandlung beantragt.

® cine Angabe, ob es sich bei der alteren Marke um eine Eintragung oder um eine
Anmeldung handelt;

e der Mitgliedstaat, einschliel3lich der Benelux-Staaten, in dem die altere Marke
eingetragen/angemeldet wurde bzw. gegebenenfalls eine Angabe, dass es sich um
eine Unionsmarke handelt.

o Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigefligt
wurde, gilt diese als ausreichender Hinweis auf den Mitgliedstaat, und zwar
selbst dann, wenn die Urkunde nicht in der Verfahrenssprache abgefasst
ist. In diesem Verfahrensstadium sollte noch keine Ubersetzung der Urkunde
verlangt werden. Wenn eine Urkunde Uber eine internationale Registrierung
eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf diese
Marke auf alle in der Urkunde benannten Mitgliedstaaten und/oder Benelux-
Staaten gestitzt wird. Die Basiseintragung ist jedoch ein unabhangiges alteres
Recht, das gesondert beansprucht werden kann (fur néhere Informationen Uber
internationale Eintragungen siehe Teil M, Internationale Marken).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulassig.

Der in einer Unionsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe a UMV berlicksichtigt werden, vorausgesetzt, der Inhaber der Unionsmarke
hat auf die altere Marke verzichtet oder sie im Sinne von Artikel 39 Absatz 3 UMV
erléschen lassen und dies wurde vom Widersprechenden nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die
Unionsmarke stitzen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausdricklich
angeben, dass die nationale Marke durch den in der Unionsmarke beanspruchten
Zeitrang fortbesteht.  Zwischen der angegebenen Unionsmarke und der alteren
Marke, fur die der Zeitrang in der Unionsmarke in Anspruch genommen wurde,
muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der geman Artikel 7
Absatz 1 DVUM festgelegten Frist muss der Widersprechende hinreichende Beweise
vorlegen, die aus dem Amt stammen, von dem die nationale Marke eingetragen wurde,
dass die nationale Marke gemaR Artikel 39 Absatz 3 UMV der Gegenstand eines
Verzichts war oder fallengelassen wurde.

Altere notorisch bekannte Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV
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Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV

Durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV werden notorisch bekannte Marken
im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsuibereinkunft geschiitzt. Dabei kann
es sich um eine eingetragene oder angemeldete Marke, eine nicht eingetragene
Marke oder um eine Marke handeln, die in dem Gebiet, fur das die notorische
Bekanntheit beansprucht wird, nicht eingetragen ist (ungeachtet ihrer Eintragung im
Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

e Angabe des Mitgliedstaats, flir den die notorische Bekanntheit der Marke
beansprucht wird.

® Eine Wiedergabe der Marke. Bei Wortmarken ist dies die Angabe des Wortes, aus
dem die Marke besteht. Bei Bildmarken oder sonstigen Marken ist die Wiedergabe
der Marke (in Farbe, falls zutreffend) in der verwendeten und als notorisch bekannt
beanspruchten Form einzureichen. Wenn der Widerspruch jedoch ferner auf einer
eingetragenen Marke beruht, aber keine Wiedergabe der notorisch bekannten
Marke erfolgte, geht das Amt davon aus, dass sich beide Marken auf dasselbe
Kennzeichen beziehen und dass der Widersprechende geltend macht, dass die
eingetragene Marke notorisch bekannt ist (17/10/2007, R _160/2007-1, QUART /
Quarto).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulassig.

Durch einen Agenten angemeldete Marken nach Artikel 8 Absatz 3 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 3 UVM

Es handelt sich hierbei um eine angefochtene Unionsmarkenanmeldung, bezuglich
derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer
Geschaftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder
sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die bei alteren Markeneintragungen oder -anmeldungen obligatorischen Angaben sind:

® eine Angabe des Gebiets, in dem die altere Marke geschutzt ist;

® cine Wiedergabe der alteren Marke (in Farbe, falls zutreffend);

® cine Angabe, ob es sich bei der alteren Marke um eine Eintragung oder um eine
Anmeldung handelt;

¢ die Eintragungs-/Anmeldenummer.

Die bei alteren nicht eingetragenen Marken obligatorischen Angaben sind:

® eine Angabe des Gebiets, in dem die altere Marke geschutzt ist;
® \Wiedergabe der alteren Marke (in Farbe, falls zutreffend).
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Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls zutreffend), wenn es
sich bei der alteren Marke des Inhabers um eine nicht eingetragene Marke handelt,
da in diesem Fall keine Eintragungsnummer zur klaren Identifizierung der alteren
Marke angegeben werden kann. Bei nicht eingetragenen Wortmarken muss das Wort,
aus dem die Marke besteht, angegeben werden. Bei nicht eingetragenen Bild- oder
anderen Marken muss die Marke so wiedergegeben werden, wie sie vom Inhaber
benutzt und beansprucht wird. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch,
Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8
Absatz 3 UMV).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulassig.

Altere nicht eingetragene Marken und 3lteres im geschéftlichen Verkehr benutztes
Kennzeichenrecht nach Artikel 8 Absatz 4 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iv und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 4 UMV

Unter diese Kategorie fallen nicht eingetragene Zeichen, die als Marken
benutzt werden, und verschiedene altere Rechte wie zum Beispiel Firmennamen,
Handelsnamen und Titel geschutzter literarischer Werke und Kunstwerke und Rechte
an einem Zeichen aufgrund des als ,passing off* bezeichneten Rechts.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

® Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts.

o Der Umfang des Widerspruchs und die Verteidigung des Anmelders hangen von
der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts ab. Zur Bezeichnung der Art
des geltend gemachten Rechts sind folgende Angaben zuldssig: ,Handelsname®,
,Firma“, ,passing off‘, ,Titel geschutzter literarischer Werke und Kunstwerke®.
Nicht zulassig sind hingegen allgemein gehaltene Angaben wie ,common law*
oder ,unlauterer Wettbewerb® ohne Angabe der Art des geltend gemachten
Rechts. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend.

o Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stitzt, das
nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallt, beispielsweise ein Urheber- oder
Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulassig, wird aber nach der
Eroffnung des Verfahrens als unbegrindet zurickgewiesen.

e Angabe des Mitgliedstaats, in dem das Recht geltend gemacht wird;
® cine Wiedergabe des alteren Rechts (in Farbe, falls zutreffend).

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulassig.

Geschiitzte Ursprungsbezeichnung und/oder geografische Angaben nach Artikel 8
Absatz 6 UMV
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Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer v und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 6 UMV

Nach Artikel 8 Absatz 6 UMV kann ein Widerspruch auf eine altere geschutzte
Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gestitzt werden. Die
obligatorisch zu machenden Angaben sind:

® Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts, d. h. geschuitzte
Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe;

® Angabe des Gebiets, in dem ein Schutz der geschitzten Ursprungsbezeichnung
oder geografischen Angabe geltend gemacht wird, d. h. der Europaischen Union
oder eines Mitgliedstaates;

® cine Wiedergabe der geschitzten Ursprungsbezeichnung oder geografischen
Angabe (nur Wortangaben).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulassig.

2413 Angabe der Widerspruchsgrinde

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 46 Absatz 3 UMV

Ein Widerspruch, in dem keine Grunde angegeben werden, ist unzulassig, sofern
dieser Mangel nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben wird. Daraus folgt auch,
dass der Widerspruch unzuldssig ist, soweit sich der Widersprechende auf einen
weiteren Widerspruchsgrund stutzt, der nach Ablauf der Widerspruchsfrist geltend
gemacht wird.

Die Angabe der Widerspruchsgriinde sollte aus einer Erklarung bestehen, die
besagt, dass die jeweils geltenden Voraussetzungen nach Artikel 8 UMV erfillt sind.
Vorbringen und Beweismittel sind in diesem Verfahrensstadium freiwillig.

Insbesondere sind die Grunde dann als ordnungsgemal angegeben zu betrachten,
wenn eine der relevanten Optionen auf dem Widerspruchsformular ausgewahlt ist oder
sie sich aus den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten
Bemerkungen schlieRen lassen. Wenn sich in beiden Fallen die Widerspruchsgrinde
der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen lassen kénnen, ist der Widerspruch
zulassig.

Vor der Zuriickweisung des Widerspruchs sind die gesamte Widerspruchsschrift und
andere eingereichte Unterlagen einer genauen Prifung zu unterziehen: Dabei ist
unerheblich, ob die Grinde in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage
oder in seinen den Widerspruch stutzenden Unterlagen angegeben sind. Die
Widerspruchsgrinde mussen in Bezug auf die jeweiligen alteren Rechte klar ersichtlich
sein.
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24.2 Relative Zulassigkeitsvoraussetzungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Die relativen Mangel sind Mangel, die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch
behoben werden koénnen. Das Amt fordert den Widersprechenden dazu auf, den
Mangel innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung des Mangels zu beheben.
Wenn der Widersprechende den Mangel beseitigt, gilt der Widerspruch als zulassig,
beseitigt er ihn nicht, wird er als unzulassig zuriickgewiesen.

24.21 Daten

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d und e und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Zu den Daten, die in der Widerspruchsschrift angegeben werden missen, gehdren der
Anmeldetag und, sofern verfligbar, der Tag der Eintragung und der Prioritatstag der
alteren Marke.

Diese Anforderung gilt fur folgende Rechte:

e Altere angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, nationale Marken oder
internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV
geltend gemacht werden;

e Altere Marken, die nach Artikel 8 Absatz 3 UMV geltend gemacht werden, sofern sie
eingetragen sind;

® 3ltere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

Stutzt sich der Widerspruch auf eine geschitzte Ursprungsbezeichnung oder
eine geografische Angabe, gilt der Tag der Anmeldung der Marke bzw. bei
Nichtverfugbarkeit desselben der Tag, ab dem der Schutz gewahrt wird. Er ist
anzugeben.

Diese Angaben koénnen wesentlich dazu beitragen, die oben genannte altere
Marke/das oben genannte altere Zeichen eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es
reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind.

2422 Wiedergabe alterer Marken

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f, Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 63 Absatz 3 DVUM.

Die relative Zulassigkeitsvoraussetzung, nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM
eine Wiedergabe des Zeichens vorzulegen, gilt fur altere angemeldete oder
eingetragene nationale oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 oder
Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

Enthalt die Widerspruchsschrift keine Wiedergabe der Marke, wird der
Widersprechende Uber diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. Darlber hinaus verlangt
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das Amt eine deutliche Wiedergabe, wenn die vorgelegte Wiedergabe unvollstandig
oder unleserlich ist. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb
der gewahrten Zweimonatsfrist nach, so ist der auf dieses altere Recht gestitzte
Widerspruch als unzulassig zurtickzuweisen.

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, muss das Wort, aus dem die Marke
besteht, in der Widerspruchsschrift angegeben sein.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke/
Formmarke oder einen sonstigen Markentyp, ist eine Wiedergabe der Marke in der
angemeldeten oder eingetragenen Form vorzulegen.

Wenn die Marke als Marke in Farbe geschitzt ist, muss die Wiedergabe in Farbe
eingereicht werden. Auch dann, wenn in den amtlichen Veroéffentlichungen der
zustandigen Eintragungsbehorde keine Wiedergabe einer solchen Marke in Farbe
verfugbar ist, weil diese Behdérde zum malgeblichen Zeitpunkt noch keine Marken
in Farbe verdffentlicht hat, muss dennoch eine Wiedergabe in Farbe, die den
beanspruchten Farben entspricht, eingereicht werden. Dies liegt daran, dass zum
Zwecke der Angabe einer Marke in Farbe, auf die sich ein Widerspruch stitzt, eine
farbige Wiedergabe der Marke vorgelegt werden muss (nicht unbedingt aus amtlicher
Quelle). In diesem Zusammenhang gilt eine Wiedergabe, die die Farben in Worten in
der Verfahrenssprache oder als allgemein anerkannte Farbcodes (wie Pantone, Hex,
RAL, RGB oder CMYK) und ihre Verteilung innerhalb der Marke (z. B. durch die
Verwendung von Pfeilen, die eindeutig angeben, fur welches Element der Marke die
spezifische Farbe gilt) enthalt, als',Farbwiedergabe®.

Andererseits ist die Vorlage von Nachweisen (aus einer offiziellen Quelle) fur eine
solche Marke eine Frage der Substanziierung, die in Abschnitt 4.2.3.6 eingehend
erlautert wird (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (Bildmarke), EU:T:2018:720,
§ 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (Bildmarke), EU:C:2019:466,
Beschwerde zurickgewiesen). Wenn die Widerspruchsschrift oder die ihr beigefugten
Dokumente eine (in der Verfahrenssprache vorliegende oder in die Verfahrenssprache
Ubersetzte) Angabe enthalten, dass die altere Marke in Farbe ist, jedoch keine
Wiedergabe der Marke in Farbe vorgelegt wird, ergeht eine entsprechende
Mangelmitteilung des Amtes. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht
innerhalb der gewahrten Zweimonatsfrist nach, so wird der auf dieses altere Recht
gestutzte Widerspruch als unzulassig zuriickgewiesen.

24.2.3 Waren und Dienstleistungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Gemald Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g DVUM muss die Widerspruchsschrift fir
jeden der Griinde eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der
Widerspruch stitzt, in der Verfahrenssprache enthalten. Dies gilt fir alle Arten von
alteren Rechten.
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Der Widerspruch kann sich auf alle Waren und Dienstleistungen stutzen, fur die
die altere Marke eingetragen oder angemeldet wurde, oder aber nur auf einige
der Waren und Dienstleistungen. Diese Waren und Dienstleistungen mussen in der
Verfahrenssprache aufgefihrt werden.

Wenn die Anzahl an Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht,
geringer als die Anzahl an Waren und Dienstleistungen ist, fir die die Marke
eingetragen ist, missen die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch
nicht beruht, nicht angegeben werden, da sie fur das Verfahren irrelevant sind.

Eine Angabe der relevanten Klassennummer(n) oder ein Bezug auf ,alle Waren und
Dienstleistungen, fir die die altere Marke eingetragen ist‘, wird als hinreichende
Angabe der Waren und Dienstleistungen der alteren Rechte, auf die sich der
Widerspruch stltzt, akzeptiert, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde
oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle mit einem Verzeichnis der von
dieser Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen bei (die Eintragungsurkunde
oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die
Verfahrenssprache Ubersetzt werden, oder es missen nationale oder INID-Codes
verwendet werden, so dass die relevante/n Klassennummer/n eindeutig identifiziert
werden kann/kénnen).

Wird eine Formulierung wie ,der Widerspruch stiitzt sich auf alle Waren in Klasse 9“
verwendet, aber keine Urkunde in der Verfahrenssprache beigefiigt, wird das Amt eine
Spezifizierung der Waren in der Verfahrenssprache verlangen. Eine Angabe dieser
Art reicht nur dann aus, wenn der Widersprechende erwidert, dass er Inhaber einer
Eintragung ist, in deren Beschreibung erwahnt wird, dass das Zeichen fur ,alle Waren
in Klasse 9“ eingetragen ist.

Wenn der Widersprechende ferner im Widerspruchsformular angibt, dass der
Widerspruch auf ,allen Waren und Dienstleistungen, flr die das a&ltere Recht
eingetragen ist* basiert, aber dann (im Vergleich zu der Eintragungsurkunde oder dem
relevanten amtlichen Auszug, die bzw. der dem Widerspruchsformular beiliegt) nur
einen ,Teil“ dieser Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung
der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprichlichen Informationen dartber
hinaus davon aus, dass der Widerspruch auf ,allen Waren und Dienstleistungen, fir die
das altere Recht eingetragen ist” basiert.

Auch in Fallen, in denen der Widersprechende die Waren und/oder Dienstleistungen,
auf die er seinen Widerspruch stutzt, nicht oder nicht eindeutig angegeben hat, reicht
es aus, eine Eintragungsurkunde in der Verfahrenssprache beizufiigen; dann ist davon
auszugehen, dass der Widerspruch auf die in der Eintragungsurkunde aufgefihrten
Waren und Dienstleistungen gestutzt wird. Wenn die Eintragungsurkunde aber in
einer anderen als der Verfahrenssprache abgefasst ist oder keine Eintragungsurkunde
beigefugt ist, muss eine Benachrichtigung Uber den Mangel erfolgen.

Wenn angegeben wird, dass der Widerspruch ,auf alle ahnlichen/identischen Waren
und Dienstleistungen® gestitzt wird, ist eine Klarstellung zu verlangen, da eine solche
Formulierung die Grundlage des Widerspruchs nicht eindeutig erkennen Iasst.
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Bei Widersprichen, die sich auf altere nicht eingetragene Marken oder Rechte stiitzen,
muss der Widersprechende die Geschaftstatigkeiten angeben, fir die sie benutzt
werden.

Spezifische Aspekte: Widerspriiche gegen internationale Regqistrierungen, in denen die
EU benannt ist

Bei Widersprichen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt
ist, ist zur Identifizierung der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch
beruht, eine Angabe der Klassennummer/n ausschliellich in der Widerspruchsschrift
aus Zulassigkeitsgrinden nicht ausreichend. Wenn der Widerspruch auf allen Waren
und Dienstleistungen, flr die die altere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind,
oder auf einem Teil davon beruht, missen diese Waren und Dienstleistungen in der
Widerspruchsverfahrenssprache aufgelistet werden. In diesem Verzeichnis missen
alle Waren oder Dienstleistungen enthalten sein, die von dieser Marke abgedeckt
sind, oder zumindest die relevanten Waren oder Dienstleistungen, auf denen der
Widerspruch beruht.

2424 Reichweite des Widerspruchs

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i DVUM

Der Widerspruch kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die
sich der Widerspruch richtet, enthalten; fehlt eine derartige Angabe, wird davon
ausgegangen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der
angefochtenen Marke richtet.

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der
Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung richtet, muss er diese im
Einzelnen auffihren.

Die Reichweite des Widerspruchs ist richtig angegeben, wenn es sich um spezifische
Waren handelt, die unter den in der angefochtenen Anmeldung benutzten Oberbegriff
fallen (z. B. Widerspruch richtet sich gegen Hosen und die UM-Anmeldung
beansprucht Bekleidungsstiicke — in diesem Beispiel gelten nur Hosen als die
angefochtenen Waren).” Wenn der Widersprechende jedoch eine mehrdeutige
Formulierung benutzt, wie ,der Widerspruch richtet sich gegen Waren, die ... dhnlich
sind“, wenn die Waren des Anmelders durch die Waren des Widersprechenden ersetzt
werden, oder wenn sonstige Formulierungen gewahlt werden, die nicht klar erkennen
lassen, gegen welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruch gerichtet ist, so
wird angenommen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen
der angefochtenen Marke richtet.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch
gegen ,einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ gerichtet
ist, aber dann in der Widerspruchsschrift oder in den Anlagen ,alle“ diese Waren und
Dienstleistungen auflistet, geht das Amt — wenn weitere Klarstellungen fehlen — zur
Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprichlichen Informationen
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davon aus, dass der Widerspruch gegen ,alle Waren und Dienstleistungen® gerichtet
ist.

2425 Altere bekannte Marken: territorialer Bekanntheitsgrad

Beruft sich der Widersprechende bei einer nationalen Marke auf Artikel 8
Absatz 5 UMV, geht das Amt davon aus, dass die Bekanntheit in dem Gebiet, in dem
die altere nationale Marke geschutzt ist, geltend gemacht wird.

Beruft sich der Widersprechende bei einer internationalen Marke auf Artikel 8
Absatz 5 UMV, muss er die Gebiete benennen, fur die er die Bekanntheit seiner Marke
geltend macht. Tut er dies nicht, geht das Amt davon aus, dass flr alle Gebiete, in
denen die altere Marke geschutzt ist, Bekanntheit geltend gemacht wird.

Falls die altere Marke eine Unionsmarke ist, wird nicht um eine Angabe gebeten, weil
davon ausgegangen wird, dass die Bekanntheit fiur die EU geltend gemacht wird.

2426 Identifizierung des Widersprechenden

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben h Ziffer i DVUM

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

Informationen zur ldentifizierung ‘des Widersprechenden sind den Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmafRige Vertretung,
Unterabschnitt 3 zu entnehmen.

Inhaberwechsel  (Ubertragung der _ Widerspruchsmarke) vor Erhebung des
Widerspruchs

In Fallen, in denen die Widerspruchsmarke vor der Erhebung des Widerspruchs auf
einen Dritten Ubertragen wurde, ist danach zu unterscheiden, ob der Widerspruch
auf eine altere Unionsmarke oder auf eine altere eingetragene (oder angemeldete)
nationale Marke gestutzt wird.

Widerspriiche aus einer élteren UM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Unionsmarke kann
nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der UM erhoben werden, wenn
die Voraussetzungen von Artikel 20 Absatz 12 UMV vorliegen, also nur, wenn der
Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs einen Antrag auf Eintragung des
Rechtsiibergangs gestellt hat. Sind gegeniber dem Amt Fristen zu wahren, so
kénnen nach Artikel 20 Absatz 12 UMV, sobald der Antrag auf Eintragung des
Rechtslibergangs bei dem Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklarungen
gegenuber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

Es ist Aufgabe des Widersprechenden, diese Informationen zur Verfigung zu stellen;
eine Kontrolle durch das Amt wahrend der Zulassigkeitsprifung erfolgt nicht. Nur
wenn der Widersprechende in der Begrindung seines Widerspruchs ausdricklich
(oder sinngemal) angibt, dass er der neue Inhaber ist, wird der Widersprechende
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aufgefordert, das Datum anzugeben, an dem der Antrag auf Eintragung des
Rechtsubergangs dem Amt zugesandt wurde oder bei dem Amt eingegangen ist.

Widerspriiche aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke

Da die Frage, ob fur die Geltendmachung eines Rechts durch den Rechtsnachfolger
die Eintragung des Rechtslibergangs im nationalen Markenregister erforderlich ist, in
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt ist, kann ein Widerspruch aus
einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke sowohl von dem ,alten®
Inhaber als auch von dem Rechtsnachfolger erhoben werden.

In einigen Fallen wird der Widerspruch zunachst von einem Widersprechenden A
erhoben, dann aber die altere Widerspruchsmarke auf einen neuen Inhaber B
Ubertragen. Da im mal3geblichen Register immer noch A als Inhaber aufgefuhrt werden
kann, akzeptiert das Amt den Widerspruch mit A als Widersprechendem, obwonhl dieser
nicht mehr der Inhaber der alteren Marke ist.

Wenn der Widerspruch von B erhoben wird, die Eintragungsurkunde aber A als
Inhaber der alteren Marke ausweist, ist der Widerspruch zuzulassen, da davon
auszugehen ist, dass die altere Marke vor Erhebung des Widerspruchs auf
B Ubertragen wurde. Die Berechtigung zum Widerspruch (z. B. Nachweise flr
den Rechtsiibergang in der Verfahrenssprache und/oder gegebenenfalls mit einer
beigefiigten Ubersetzung vor der Einreichung des Widerspruchs) muss jedoch
innerhalb der Frist fir die Substanziierung nachgewiesen werden.

24.2.7 Angabe der Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 46 Absatz 1 UMV

Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM

Einzelner Widersprechender

Die folgenden Personen sind dazu berechtigt, einen Widerspruch einzulegen.

® Ein Widerspruch gemaly Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 5§ UMV kann vom Inhaber
der alteren Marke oder von einem Lizenznehmer unter der Voraussetzung, dass
der Inhaber zugestimmt hat, eingereicht werden.

® Ein Widerspruch geman Artikel 8 Absatz 3 UMV kann nur vom Inhaber der alteren
Marke eingereicht werden.

® Ein Widerspruch gemaf Artikel 8 Absatz 4 UMV kann nur vom Inhaber des alteren
Rechts oder von einer nach dem maRgeblichen Recht zur Auslbung dieses
Rechts befugten Person eingereicht werden.

® Ein Widerspruch gemal Artikel 8 Absatz 6 UMV kann nur von einer nach dem
maRgeblichen Recht befugten Person zur Ausiibung der Rechte an einer alteren
geografischen Angabe eingereicht werden.

Der Widersprechende muss seine Berechtigung nicht angeben, wenn er der Inhaber
der alteren Marke oder des alteren Rechts ist, worauf sich der Widerspruch
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stutzt. Ist der Widersprechende ein ermachtigter Lizenznehmer oder eine
nach dem maRgeblichen Recht befugte Person, muss er eine entsprechende
Erklarung abgeben und die Grundlage seiner Berechtigung nennen (beispielsweise
Lizenzvereinbarung, ausdriickliche Genehmigung des Markeninhabers, besondere
Bestimmung des maligeblichen Rechts). Wird die Grundlage nicht genannt, fordert
das Amt den Widersprechenden auf, den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht
behoben, wird der Widerspruch fir die betreffende altere Marke oder das betreffende
altere Recht als unzulassig zurlickgewiesen.

Gehort eine altere Marke mehr als einem Inhaber (,Mitinhaberschaft‘) oder kann ein
alteres Recht von mehr als einer Person ausgelibt werden, kann ein Widerspruch
von jedem eingelegt werden. Somit ist es nicht erforderlich, dass alle Mitinhaber
oder ermachtigten Personen den Widerspruch gemeinsam einlegen. Nur einer von
ihnen muss die Widerspruchsschrift einreichen, um unnétige Komplikationen durch
Konstellationen mit ,mehreren Widersprechenden® zu vermeiden, insbesondere wenn
sich der Widerspruch auf mehr als eine altere Marke oder ein alteres Recht stltzt
(siehe unten).

Mehrere Widersprechende

Wenn der Widerspruch von mehreren Widersprechenden eingereicht wird, ist das nur
maoglich, wenn alle fir alle alteren Marken oder Rechte berechtigt sind.

Zuerst muss die individuelle Berechtigung jedes Widersprechenden in Verbindung
mit jeder alteren Marke oder jedem alteren Recht geklart werden.

Ohne ersichtliche Berechtigung werden mehrere Widersprechende als Mitinhaber
unter Anwendung der Regel, dass nur Lizenznehmer und nach dem malfigeblichen
Recht befugte Personen ihre Berechtigung angeben missen, angesehen (Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM). Wird der vermuteten Inhaberschaft oder einer
anderen angegebenen Berechtigung durch einen zur Widerspruchsschrift beigeflgten
Nachweis (z. B. der Online-Nachweis belegt, dass einer der Widersprechenden kein
»Inhaber“ von einer der alteren Marken ist) oder durch den besonderen Grund oder
die Grundlage des Widerspruchs (z. B. geografische Angaben nach Artikel 8 Absatz
6 haben keine ,Inhaber®, ein ,Lizenznehmer® ist nicht berechtigt, sich auf Artikel 8
Absatz 3 UMV zu berufen) widersprochen oder dort geltend gemacht, werden die
Widersprechenden aufgefordert, ihre individuelle Berechtigung fir alle alteren Marken
oder Rechte klarzustellen.

Gelingt es den Widersprechenden nicht, den Mangel beziglich der Angabe ihrer
individuellen Berechtigung auszurdumen, gilt der Widerspruch fir die &lteren
Marken oder Rechte, fiir die die Berechtigung nicht klargestellt wurde, als
unzulassig.

AnschlieBend muss die gemeinsame Berechtigung des Widersprechenden
dahingehend geprift werden, ob sie dem spezifischen Erfordernis gemal Artikel
2 Absatz 1 DVUM entspricht. Wenn die Widersprechenden, gestitzt auf die
angegebenen Berechtigungen, nicht als ,mehrere Widersprechende* akzeptiert werden
kénnen, werden sie aufgefordert, den Mangel zu beheben (Ublicherweise durch
Entscheidung, mit welchem der Widersprechenden das Verfahren fortgefuhrt wird
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— siehe unten). Die folgenden Beispiele sind Darstellungen von zulassigen und
unzulassigen Konstellationen der Beziehungen von mehreren Widersprechenden.

Zuléassig
Altere Marken 1 2
Mitinhaber A/B A/B
Altere Rechte 1 2
Ermachtigte Personen A/B A/B
Altere Marken 1 2
Inhaber A A
Lizenznehmer B B
Altere Marken 1 2
Inhaber A B
Lizenznehmer B A
Altere Marken 1 2
Inhaber A A
Mitinhaber B (keine)
Lizenznehmer (keine) B
Nicht zuléssig
Altere Marken 1 2
Inhaber A B

Die Widersprechenden werden gefragt, ob das Verfahren mit ,A* als einzelnem
Widersprechendem gestitzt nur auf die altere Marke oder mit ,B* als einzelnem
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Widersprechendem gestitzt nur auf die zweite altere Marke fortgesetzt werden sollte.
Der Widerspruch wird dann nicht mehr als auf die altere Marke des scheidenden
Widersprechenden gestutzt angesehen.

Altere Marken 1 2

Inhaber A/B A

Die Widersprechenden werden gefragt, ob das Verfahren mit ,A“ als einzelnem
Widersprechendem gestiitzt auf beide alteren Marken oder mit ,A“ und ,B“ als mehrere
Widersprechende gestiitzt nur auf die erste altere Marke fortgesetzt werden sollte. In
letzterem Fall wird der Widerspruch nicht mehr als auf die zweite altere Marke gestitzt
angesehen.

Altere Marken 1 2
Inhaber A A
Lizenznehmer B keine

Die Widersprechenden werden gefragt, ob. das Verfahren mit ,A* als einzelnem
Widersprechendem gestitzt auf beide alteren Marken oder mit ,A“ und ,B* als mehrere
Widersprechende gestiitzt nur auf die erste altere Marke fortgesetzt werden sollte. In
letzterem Fall wird der Widerspruch nicht mehr als auf die zweite altere Marke gestitzt
angesehen.

Wenn die Widersprechenden den Mangel bezuglich ihrer gemeinsamen
Berechtigung nicht ausrdumen, gilt der Widerspruch in seiner Gesamtheit als
unzuldssig.

2428 Berufsmafige Vertretung

Artikel 119 und 120 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii und Artikel 73 DVUM

Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii DVUM muss der Widersprechende, wenn
er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschaftsanschrift des Vertreters
gemal Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e UMDV angeben.

Ist der Widersprechende gemaly Artikel 119 UMV verpflichtet, vor dem Amt vertreten
zu sein, und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die
Geschaftsanschrift des Vertreters nicht an, stellt dies hinsichtlich der Zulassigkeit einen
relativen Mangel dar. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, einen Vertreter zu
bestellen und/oder den Namen und die Geschaftsadresse des Vertreters anzugeben;
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kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzulassig
zurtckgewiesen.

Fir weitere Informationen zu berufsmalligen Vertretern, einschliellich des
Erfordernisses, dass Widersprechende ohne Sitz im EWR einen Vertreter bestellen
mussen, des Schriftverkehrs mit berufsmaligen Vertretern und des ,gemeinsamen
Vertreters, wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5,
Verfahrensbeteiligte und berufsmalige Vertretung, Unterabschnitte 1, 5 und 6
verwiesen.

2429 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Eine Widerspruchsschrift muss von dem Widersprechenden oder, wenn sie von einem
Vertreter eingereicht wird, von dem Vertreter unterzeichnet sein.

Wird eine Widerspruchsschrift auf Uber elektronische Mittel eingereicht, gilt die
Namensangabe des Absenders als einer Unterschrift gleichwertig.

Fir weitere Informationen zu Unterschriften wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Absatz 3.1.4, verwiesen.

24210 Relative Zulassigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Werden relative  Zulassigkeitsvoraussetzungen nicht erflllt, wird dem
Widersprechenden oder seinem Vertreter eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung
dieses Mangels eingerdumt. Diese Frist kann nicht verlangert werden.

Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der Widerspruch als unzuldssig
zurckzuweisen; bezieht sich der Mangel einige der alteren Rechte, wird der
Widersprechende dariber in. Kenntnis gesetzt, dass der Widerspruch zwar zuldssig
ist, dass aber die betroffenen alteren Rechte nicht beriicksichtigt werden kénnen.

2.5 Mitteilung tiber die Zulassigkeit des Widerspruchs und den
Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens

Artikel 5 und 7, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatze 2 und 9 DVUM

Beschluss Nr. EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023
betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Wurde der Widerspruch fir zulassig befunden, ergeht eine entsprechende Mitteilung
des Amtes an die Beteiligten. Diese Mitteilung stellt eine Entscheidung dar
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(18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Da es sich dabei
jedoch um eine Entscheidung handelt, die das Verfahren nicht abschliel3t, ist sie
nur zusammen mit der Endentscheidung in dem Verfahren anfechtbar (Artikel 66
Absatz 2 UMV). Infolgedessen ist das Amt an diese Entscheidung gebunden und kann
sie nur widerrufen, wenn die in Artikel 103 UMV verankerten Voraussetzungen fur den
Widerruf von Entscheidungen erflillt sind.

Mit derselben Mitteilung setzt das Amt die Beteiligten dartber in Kenntnis, dass
der kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Eingang der Mitteilung
als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht nur die Frist, innerhalb derer
der Widersprechende Tatsachen, Beweise und Argumente zur Stltzung seines
Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist, innerhalb derer der Anmelder
seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt.

In der Praxis werden keine einzelnen Fristen von jeweils 2 Monaten festgesetzt
(2 Monate fur die ,Cooling-off“-Frist, 2 Monate fur die Vervollstandigung des
Widerspruchs und 2 Monate fur die Erwiderung); stattdessen rgumt das Amt dem
Widersprechenden fir die Vervollstandigung des Widerspruchs eine viermonatige Frist
und dem Anmelder fir die Erwiderung auf den Widerspruch eine sechsmonatige Frist
ab dem Datum der Mitteilung ein. Widersprechende sollten daher beachten, dass
die Frist fur die Vervollstandigung des Widerspruchs nicht 2 Monate nach Ablauf
der ,Cooling-off‘-Frist endet, sondern vier Monate nach dem Datum der Mitteilung.
Ebenso sollten Anmelder beachten, dass die Frist fur eine Erwiderung auf die
Widerspruchsschrift nicht 2 Monate nach Ablauf der dem Widersprechenden gesetzten
Frist endet, sondern sechs Monate nach dem Datum der Mitteilung. In jedem Fall gibt
das Amt in der Mitteilung die genauen Daten an, die von den Beteiligten einzuhalten
sind.

Sobald der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Mitteilung und vor
Ablauf der ihm eingeraumten Frist von vier Monaten vervollstandigt hat, werden
die zusatzlichen Unterlagen dem Anmelder Ubermittelt. Die dem Anmelder fur die
Erwiderung auf den ‘Widerspruch gesetzte Frist wird dadurch nicht berihrt. Gehen
die zusatzlichen Unterlagen jedoch zu spat beim Amt ein, um innerhalb der dem
Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weitergeleitet zu werden, leitet
das Amt die zuséatzlichen Unterlagen an den Anmelder weiter und rdumt ihm eine
neue Frist von 2 Monaten fir die Erwiderung auf den Widerspruch ein. Diese separat
festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten zusatzlichen
Unterlagen beim Anmelder. Dadurch wird gewahrleistet, dass dem Anmelder fir die
Erwiderung des Widerspruchs stets 2 volle Monate zur Verfiigung stehen.

Bei unterschiedlichen Mitteln fir die Kommunikation mit den Parteien werden die in
der Mitteilung Uber den Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens genannten
Fristen in Ubereinstimmung mit dem ,langsameren* Kommunikationsmittel festgesetzt.
Wenn die Mitteilung des Amtes per Post oder Kurier an eine der Parteien und auf
elektronischem Wege an die andere Partei gesendet wird, werden daher auch letzterer
die zehn zusatzlichen Tage gewahrt, auf die die erstgenannte Partei Anspruch hat
(anstelle der funf zusatzlichen Tage, die fur eine Ubermittiung auf elektronischem
Wege gelten), sodass die Fristen flr den Beginn des kontradiktorischen Teils
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des Verfahrens fiir beide Parteien Ubereinstimmen. Fir weitere Informationen zur
Kommunikation mit dem Amt siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Wenn der Widerspruch auf einer alteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder
angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder
eingegangen ist.

3 ,,Cooling-off“-Frist

3.1 Festlegung der ,,Cooling-off“-Frist

Artikel 6 Absatz 1 DVUM

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zuldssig ist, setzt das Amt die Beteiligten
in einer Mitteilung hierlber in Kenntnis und unterrichtet sie daruber, dass der
kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Erhalt der Mitteilung beginnen
wird.

Diese 2 Monate dienen als sogenannte ,Cooling-off‘-Frist, bevor der kontradiktorische
Teil des Verfahrens beginnt. Wahrend dieser Frist besteht fur die Beteiligten ein Anreiz,
eine Vereinbarung auszuhandeln, um zu einer gutlichen Einigung zu gelangen. Wenn
bestimmte Bedingungen erfillt sind, wird die Widerspruchsgebihr erstattet (siehe
Unterabschnitte 6.2.1.2 und 6.2.2.1).

3.2 Verlangerung der ,,Cooling-off“-Frist

Artikel 146 Absatze 5 bis 7 und 9 UMV

Artikel 6 Absatz 1 DVUM

Die ,Cooling-off‘-Frist kann insgesamt 24 Monate dauern, wenn beide Beteiligten vor
Fristablauf eine Verlangerung beantragen. Das Amt gewahrt eine Fristverlangerung
von 22 Monaten, ungeachtet der beantragten Dauer der Fristverlangerung.

Es ist nicht mdglich, die Begrenzung der ,Cooling-off‘-Frist auf 24 Monate zu umgehen,
indem gemeinsam eine Aussetzung flr Verhandlungen beantragt wird. Eine derartige
Aussetzung kann nach Ablauf der ,,Cooling-off‘-Frist beantragt werden.

Fir eine Verlangerung der ,Cooling-off‘-Frist missen folgende Voraussetzungen
vorliegen:

® Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um einen
gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Antrage handeln. Eine Begrindung
ist nicht erforderlich.
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® Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative kann
der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine Ubersetzung muss
jedoch auf Initiative der Beteiligten binnen eines Monats nach Antragstellung
eingereicht werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu
aufgefordert, eine Ubersetzung des Verlangerungsantrags einzureichen.

e Der Antrag muss vor Ablauf der ,Cooling-off-Frist gestellt werden. Antrage, die
nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist eingereicht werden, missen abgelehnt werden.
Wenn nur ein Beteiligter den Antrag vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist einreicht,
der andere Beteiligte jedoch nach Fristablauf, wird die Verlangerung ebenfalls
abgelehnt.

Die Verlangerung der ,Cooling-off‘-Frist ist von Antrdgen auf Fristverlangerung oder
auf Aussetzung zu unterscheiden. Falls der Verlangerungsantrag unzulassig ist, weil er
verspatet eingereicht wurde oder weil die ,,Cooling-off‘-Frist bereits verlangert worden
war, wird er als Aussetzungsantrag behandelt, vorausgesetzt, die Bedingungen fir
einen solchen Antrag sind erfullt.

Es wird eine Verlangerung bis zu einer Dauer von 24 Monaten gewahrt, zu rechnen
ab dem Termin des Beginns der ,Cooling-off‘-Frist. Durch dieses neue Verfahren
werden mehrfache Verlangerungen vermieden; gleichzeitig haben die Beteiligten
groRtmogliche Freiheiten in Bezug auf die Entscheidung Uber den Zeitpunkt der
Fortsetzung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.

Jeder Beteiligte kann die verlangerte ,Cooling-off‘-Frist beenden (Opt-out), indem er
dies ausdrucklich schriftlich mitteilt.

Es ist unerheblich, ob der andere Beteiligte einverstanden ist oder nicht.

Entscheidet sich einer der Beteiligten vor dem Ablauf der verlangerten ,Cooling-off*-
Frist fir die Beendigung dieser Frist, sendet das Amt an beide Beteiligten eine
entsprechende Bestatigung und setzt den Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist auf zwei
Wochen ab dieser Benachrichtigung fest. Der kontradiktorische Teil des Verfahrens
beginnt am darauf folgenden Tag. In derselben Benachrichtigung werden neue Fristen
fur die Substanziierung des Widerspruchs und die Erwiderung des Anmelders gesetzt,
die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der
,Cooling-off‘-Frist haben.

Die Entscheidung zur Beendigung der ,,Cooling-off‘-Frist kann nicht widerrufen werden.
Eine Entscheidung zur Beendigung der Frist im letzten Monat vor dem Beginn des
Verfahrens wird nicht akzeptiert.
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4 Kontradiktorischer Teil

41 Vervollstandigung des Widerspruchs

Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ,Cooling-off“-Frist kann der
Widersprechende zusatzliche Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stitzung
seines Widerspruchs einreichen.

Innerhalb derselben Frist muss der Widersprechende das Bestehen, die Gultigkeit und
den Schutzumfang der von ihm geltend gemachten alteren Rechte nachweisen sowie
Nachweise beibringen, die seine Berechtigung zur Einreichung eines Widerspruchs
belegen.

Bei dem an den Widersprechenden gerichteten Schreiben handelt es sich um eine
allgemeine Aufforderung, die Unterlagen gemaf Artikel 7 DVUM zu vervollstandigen.
Das Amt macht keine Angaben darlber, welcher Art die zur Vervollstdndigung der
Akte einzureichenden Unterlagen sein missen (siehe insbesondere Artikel 8 Absatz 9
zweiter Satz DVUM). Es ist Sache des Widersprechenden, dariiber zu entscheiden,
welche Unterlagen er einzureichen gedenkt.

4.2 Substanziierung

Artikel 46 UMV

Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Substanziierung wird durch Artikel 7 Absatz 2 DVUM definiert und bezieht sich auf den
Nachweis Uber die Existenz, die Gultigkeit und den Schutzumfang der alteren Marke(n)
oder des/der alteren Rechts(e) sowie den Nachweis der Befugnis zur Einlegung des
Widerspruchs.

Nachdem die Beteiligten Uber die Zulassigkeit des Widerspruchs unterrichtet wurden,
hat der Widersprechende, ab dem Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist, zwei Monate Zeit,
um seine Akten zu vervollstandigen. Insbesondere muss der Widersprechende die
Existenz, die Giiltigkeit und den Schutzumfang der geltend gemachten alteren Rechte
und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs nachweisen. Wenn es flr
den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende auch Nachweise Uber die
Bekanntheit, erhdhte Kennzeichnungskraft oder etwaige andere Aspekte, die den
Schutzumfang seines/seiner alteren Rechts/Rechte usw. beeinflussen, vor.

Der Widersprechende muss Tatsachen und Bemerkungen zur Stitzung seines
Widerspruchs einreichen und den Nachweis der Anmeldung oder Eintragung der
alteren Rechte oder das anwendbare nationalen Recht in der Verfahrenssprache oder
zusammen mit einer Ubersetzung vorlegen. Die Ubersetzung muss innerhalb der Frist
fur die Einreichung des Originals, d. h. innerhalb der Frist flr die Substanziierung,
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eingereicht werden. Die Ubersetzung ist den Nachweisen in der Originalsprache
beizufiigen; eine Ubersetzung allein ist nicht ausreichend. Alle anderen Nachweise,
die nicht in der Verfahrenssprache verfasst sind, brauchen nur auf Aufforderung des
Amtes Ubersetzt werden. Weitere Einzelheiten sind Unterabschnitt 4.3.1 unten zu
entnehmen.

Sind die Nachweise fur die Anmeldung oder Eintragung der alteren Rechte oder die
Nachweise bezuglich der Inhalte des einschlagigen nationalen Rechts online in einer
vom Amt anerkannten Quelle verfigbar, kann der Widersprechende gegeniber dem
Amt formal erklaren, dass er sich auf diese Nachweise stiitzt. Das Amt prift nicht von
sich aus die Substanziierung von Rechten online, wenn der Widersprechende nicht
ausdricklich und unbedingt seine Absicht erklart hat, sich auf Online-Nachweise zu
stutzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Widersprechende auch nach formeller Erklarung
Uber die Verwendung von Online-Nachweisen verpflichtet ist, zu prifen, dass die
Online-Quellen auf aktuellstem Stand sind und relevante Informationen enthalten. Legt
der Widersprechende nach einer solchen Erklarung ohne formellen Widerruf derselben
dennoch physische Nachweise vor, werden im Falle eines inhaltlichen Widerspruchs
zwischen den Online-Nachweisen und den physischen Nachweisen die aktuellsten
Nachweise verwendet.

Die widersprechende Partei kann vor Ablauf der Substanziierungsfrist jederzeit eine
Erklarung abgeben. Erfolgt dies nicht (auch im Falle der Rucknahme der Erklarung),
sollte der Widerspruch als nicht substanziiert abgelehnt werden, wenn nicht fristgerecht
physische Nachweise erbracht werden.

Hat der Widersprechende die Existenz mindestens eines alteren Rechts nicht
nachgewiesen, ist der Widerspruch als unbegriindet zuriickzuweisen.

Wenn das als zuldssig anerkannte altere Recht in der Phase der Substanziierung
nicht substanziiert wird und ein anderes alteres Recht substanziiert wird, werden die
absoluten Zulassigkeitsvoraussetzungen fir dieses altere Recht geprift.

Weitere Informationen zur Vorlage von unterstitzenden Dokumenten sind aus den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen,
ersichtlich.

421 UM und Unionsmarkenanmeldungen

Wenn die a&ltere Marke oder Anmeldung eine Unionsmarke ist, muss der
Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Giultigkeit der UM (oder deren
Anmeldung) keinerlei Unterlagen vorlegen. Die Prifung der Substanziierung erfolgt von
Amts wegen anhand der in der Datenbank des Amtes enthaltenen Daten.
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4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen)

Artikel 139 Absatz 1 UMV

In diesem Abschnitt geht es nur um spezifische Aspekie der Umwandlung
in Widerspruchsverfahren. Fir weitere Informationen zur Umwandlung siehe die
Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung.

4221 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung)
gestutzter Widerspruch

Es gilt, dass sich aus der Umwandlung einer a&lteren Unionsmarke oder
Unionsmarkenanmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein
glltiger Umwandlungsantrag gestellt wird. Derartige Rechte werden gemaR Artikel 7
Absatz 2 DVUM ordnungsgemal substanziiert, wenn der Widersprechende die
Nummer der umzuwandelnden Unionsmarke (oder Unionsmarkenanmeldung) und die
Lander, fir die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

4222 Auf eine spater umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestitzter
Widerspruch

Wenn die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die
sich der Widerspruch stitzt, wahrend des Widerspruchsverfahrens nicht mehr
besteht (oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschrankt
wird) und ein Umwandlungsantrag eingereicht wird, kann das Verfahren
fortgesetzt werden. Nationale Markeneintragungen infolge einer Umwandlung einer
Unionsmarkenanmeldung kénnen namlich die Grundlage fiir das urspriinglich auf der
Grundlage dieser Unionsmarkenanmeldung eingeleitete Widerspruchsverfahren bilden
(15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)).

In einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern,
dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zuricknahme bzw.
Zuruckweisung der alteren Anmeldung(en) oder Eintragung(en) von Unionsmarken
bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhalt und ob er beabsichtigt, sich auf die
nationalen Anmeldungen zu stutzen, die sich aus der Umwandlung der alteren
Unionsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der
festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen
stlitzen mdchte, wird der Widerspruch als unbegriindet zurtickgewiesen.

Der Widersprechende hat den Nachweis Uber die Existenz der alteren nationalen
Anmeldungen vorzulegen, sobald er verflugbar ist.
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4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um
Unionsmarken handelt

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii DVUM

Zum Nachweis der Glltigkeit einer alteren Markenanmeldung oder -eintragung
muss der Widersprechende gegeniber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung
nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente als Nachweis flir eine
altere Markenanmeldung oder -eintragung:

® von den zustandigen Eintragungsbehdérden ausgestellte Urkunden;
® Auszuge aus den amtlichen Datenbanken der zustandigen Eintragungsbehdorden;
® Ausziuge aus den amtlichen Markenblattern der zustandigen Eintragungsbehdrden.

Wie bereits dargelegt, kann der Widersprechende das Amt stattdessen bitten, die
erforderlichen Informationen fir diese Marke aus der einschlagigen offiziellen Online-
Datenbank abzurufen (siehe dazu Punkt 4.2.3.2 weiter unten).

4.2.31 Von einer zustandigen Behdrde ausgestellte Urkunden

Jede von einem nationalen Amt oder  der WIPO (im Falle einer
internationalen Registrierung) ausgestellte Eintragungsurkunde oder eine aktuelle
Verlangerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die altere Marke Uber die fur die
Substanziierung des Widerspruchs gewahrte Frist hinaus Glltigkeit hat, wird als
Nachweis akzeptiert. Eine Verlangerungsurkunde genuigt flr sich genommen jedoch
nicht, wenn sie nicht alle erforderlichen Angaben enthalt, die flir den Schutzumfang der
alteren Marke ausschlaggebend sind. Fur weitere Anforderungen im Zusammenhang
mit Nachweisen Uber die Verlangerung siehe Punkt 4.2.3.4 weiter unten.

Wenn der Widerspruch aus einer angemeldeten Marke erhoben wird, muss ein
Nachweis dartber vorgelegt werden, dass die Anmeldung bei einem nationalen
Markenamt oder bei der WIPO eingereicht wurde. Sobald die altere Anmeldung
eingetragen wurde, muss der Widersprechende einen Nachweis Uber die Eintragung
einreichen. Legt der Widersprechende nach dem kontradiktorischen Teil des
Verfahrens den Nachweis darlber vor, dass die nationale Anmeldung tatsachlich vor
Ablauf der gemal Artikel 7 Absatz 1 DVUM festgesetzten Frist eingetragen wurde,
wird die altere Marke gemaR Artikel 8 Absatz 7 DVUM als unbegriindet abgewiesen.
Eine Bescheinigung uber die Anmeldung stellt keinen hinreichenden Nachweis Uber
die Eintragung der Marke dar. Sie ist also kein Nachweis flir die Existenz einer
Markeneintragung.

In einigen Fallen muss genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine
Anmeldung oder eine Eintragung handelt, da sich die entsprechenden Urkunden kaum
voneinander unterscheiden.
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423.2 Auszlge aus amtlichen Datenbanken

Das Amt akzeptiert als Nachweis fir die Anmeldung oder Eintragung nationaler
Marken Auszige aus den amtlichen Online-Datenbanken der zustandigen
Eintragungsbehérden der Mitgliedstaaten und als Nachweis flir internationale
Registrierungen Auszlige aus der Madrid-Monitor-Datenbank der WIPO. Auszilige aus
nicht amtlichen Datenbanken sind nicht zulassig.

Darliber hinaus akzeptiert das Amt als Nachweis sowohl fiir nationale Marken als
auch fir internationale Registrierungen lber das Portal TMview des Amtes erstellte
Ausziige (https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Uber TMview erstellte Ausziige
geben die unmittelbar von den zustédndigen Eintragungsbehdrden Ubermittelten
Angaben wieder und gelten daher gemaR Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a DVUM
(analog dazu 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61
und 70) als gleichwertige Schriftsticke wie Eintragungsurkunden der zustandigen
Eintragungsbehdrden.

Zwar ist es mdglich, die oben genannten Auszige aus Datenbanken zu erstellen
und der Eingabe des Widersprechenden beizufigen, jedoch ist es zweckmaliger,
nach Artikel 7 Absatz 3 DVUM auf die einschlagige Online-Quelle zu verweisen.
Jeder allgemeine Verweis auf die oben genannten amtlichen Online-Datenbanken
ist zuldssig; ein direkter Link zu der Online-Quelle ist nicht erforderlich. Verwendet
der Widersprechende das Formular des Amtes fiir die elektronische Einreichung
von Widersprichen, ist standardmaRig die Beanspruchung der Substanziierung der
Marken durch Verweise auf die einschlagige amtliche Online-Datenbank (Uber TMview)
aktiviert.

Widersprechende miussen sich sorgfaltig vergewissern, dass die betreffende
amtliche Online-Datenbank ‘aktuell ist und alle relevanten Angaben enthalt, die
fr den Nachweis der Glltigkeit und des Schutzumfangs der im Widerspruch
geltend gemachten alteren Marke erforderlich sind. Enthalt der Auszug aus einer
amtlichen Datenbank oder der online abgefragten Datenbank nicht alle erforderlichen
Informationen, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher
Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, erganzen. Nachfolgend
werden hierfur einige Beispiele angefuhrt.

® Auszige aus Datenbanken enthalten zuweilen kein Verzeichnis von Waren
und/oder Dienstleistungen. In derartigen Fallen muss der Widersprechende ein
zusatzliches Dokument (z. B. eine Veroffentlichung im Amtsblatt) mit dem
Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.

® Bei Bildmarken zeigen amtliche Ausziige zuweilen das Bild auf einer getrennten
Seite. Wenn Widersprechende einen solchen Auszug als Nachweis flr eine
Bildmarke einreichen, missen sie daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der
Marke auf derselben Seite erscheint. Andernfalls muss ein zusatzliches Dokument/
eine zusatzliche Seite mit dem Bild eingereicht werden. Dies kann von der
Datenbank selbst (mit einer Wiedergabe des Bildes auf einer getrennten Seite, die
beim Ausdruck oder beim Speichern als PDF beispielsweise eine ldentifizierung
der Quelle aufweist) oder von einer anderen amtlichen Quelle sein (wie ihre

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 885

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024


https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=DE#d1e628-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/848%2F16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=DE#d1e628-1-1

Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren

Veroffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das Bild von der Datenbank
zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift
anzuhangen.

e Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, ist im Prinzip keine Ubersetzung nétig,
wenn das nationale Amt eine englische Version des Markenauszuges bereitstellt.
Was jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden
in solchen Ausziigen manchmal nur die Klassenuberschriften gemeinsam mit
einem Hinweis angegeben, dass dieser Bezug auf die KlassenlUberschriften
nicht notwendigerweise die unter der Marke geschutzten Waren und/oder
Dienstleistungen wiedergibt. Diesbezilglich muss der Widersprechende immer das
Originalverzeichnis in der ursprunglichen Sprache (von einer amtlichen Quelle)
einreichen sowie eine korrekte Ubersetzung ins Englische, wenn das Verzeichnis
nicht aus einer Klasseniiberschrift besteht. Solche Ubersetzungen sind dariiber
hinaus erforderlich, wenn der Widersprechende sich auf Nachweise stitzt, die
online aus einer vom Amt anerkannten Quelle abrufbar sind, wenn diese oder ein
Teil von ihnen (insbesondere das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) nicht in
der Verfahrenssprache vorliegen.

4233 Auszuge aus den amtlichen Markenblattern der nationalen Markenamter
oder der WIPO

In allen Mitgliedstaaten werden ‘Markenanmeldungen und/oder -eintragungen in
einem amtlichen Markenblatt verdffentlicht. Kopien solcher Veréffentlichungen werden
akzeptiert, sofern die Quelle der Verdéffentlichung aus dem Dokument (oder aus
den vom Widersprechenden beigefligten Unterlagen) eindeutig hervorgeht. Fehlt eine
solche Angabe, so stellt dies keinen hinreichenden Nachweis fiir die Glltigkeit der
Marke dar.

Dartber hinaus ist die Kopie der Verodffentlichung einer Markenanmeldung kein
hinreichender Nachweis fur die Eintragung der Marke. Sie ist also kein Nachweis flr
das Bestehen einer Markeneintragung.

Das Amt akzeptiert die erste WIPO-Ver6ffentlichung einer internationalen Registrierung
als ausreichenden Nachweis fiir die Eintragung, obwohl ihr die nationalen Amter
innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate nach der Eintragung immer noch den
Schutz versagen kénnen. Das Amt fordert den Widersprechenden nur dann auf,
Nachweise fir die Gewahrung des Schutzes der internationalen Registrierung
vorzulegen (sofern keine Online-Substanziierung beansprucht wurde), wenn i) der
Schutz der fraglichen Marke in dem betreffenden Gebiet oder flr bestimmte Waren
und Dienstleistungen vom Anmelder bestritten wird oder ii) das Amt beabsichtigt, dem
Widerspruch auf der Grundlage der internationalen Registrierung (oder ihrer jeweiligen
territorialen Ausdehnung) stattzugeben. Werden diese Nachweise nicht vorgelegt, gilt
die internationale Registrierung (bzw. ihre jeweilige territoriale Ausdehnung) als nicht
substanziiert.
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4234 Nachweise fur eine Verlangerung

Marken werden fur einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Anmeldetag eingetragen;
die Eintragung kann um jeweils weitere zehn Jahre verlangert werden (Artikel 48
der Richtlinie [EU] 2015/2436, wie in den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften
umgesetzt).

Wird die Eintragung vor Ablauf der Frist fir die Substanziierung des Widerspruchs
ablaufen, muss der Widersprechende eine Verlangerungsbescheinigung oder ein
gleichwertiges Dokument einreichen, um nachzuweisen, dass die Schutzdauer der
Marke uber die Frist oder verlangerte Frist, die ihm zur Substanziierung seines
Widerspruchs gewahrt wurde, hinaus andauert. Diese Informationen mussen aus einer
vom Amt anerkannten Quelle abrufbar sein, sofern der Widersprechende sich auf
diese stutzt. Dabei zahlt der Ablauftermin der Eintragung, nicht die Mdglichkeit zur
Verlangerung der Marke innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist gemafl der Pariser
Verbandsubereinkunft.

Lauft die Schutzdauer eines alteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stltzt,
nach Ablauf der vom Amt flr die Substanziierung des Widerspruchs eingerdumten
Frist aus, wird der Widerspruch nicht automatisch zurlickgewiesen ohne weitere
Mitteilungen oder Beweise des Widersprechenden. Vielmehr ergeht eine Mitteilung
an den Widersprechenden, in der dieser aufgefordert wird, Nachweise fir eine
Verlangerung vorzulegen, und auch der Anmelder wird hiervon in Kenntnis gesetzt
(05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castellé y Juan S/A. (fig.) et al., EU:T:2015:256,
§ 68 ff.).

Legt der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis uUber die Verlangerung
vor, wird der auf dieses altere Recht gestitzte Widerspruch als nicht substanziiert
zurtickgewiesen.

4.2.3.5 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii und Artikel 7 Absatz 2 DVUM

Der Widersprechende muss den Nachweis bezuglich seiner Berechtigung erbringen,
wie in der Widerspruchsschrift angegeben (siehe Punkt 2.4.2.6 weiter oben).

Einzelner Widersprechender

Wenn der Widerspruch von ,B“ als dem Widersprechendem erhoben wurde und in
dem Nachweis ,A“ als Inhaber der alteren Marke angegeben ist, wird der Widerspruch
als nicht substanziiert zuriickgewiesen werden, es sei denn, der Widersprechende
weist die Ubertragung, und, falls diese bereits vorliegt, die Eintragung der Ubertragung
im relevanten Register nach, oder der Widersprechende hat gezeigt, dass ,A"
und ,B“ dieselbe juristische Person sind, die lediglich ihre Firmierung geandert
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hat. Unterschiedliche Rechtsformen kénnen je nach Gerichtsbarkeit unterschiedliche
juristische Personen anzeigen.

Wenn der Widersprechende ein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, geht aus
dem Eintragungsauszug in der Regel hervor, wann eine Lizenzerteilung ins Register
eingetragen wurde. Lizenzerteilungen werden jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten
in das jeweilige Register eingetragen. Grundsatzlich muss der Widersprechende
nachweisen, dass er ein Lizenznehmer ist und dass er von dem Inhaber der Marke
ermachtigt wurde, Widerspruch zu erheben. Diese Ermachtigung kann nicht durch
den Status als Lizenznehmer angenommen werden (16/05/2019, T-354/18, SKYFi /
SKY et al.,, EU:T:2019:33, § 21-26). Hinsichtlich der Art des Nachweises einer
solchen Ermachtigung bestehen keine Einschrankungen: Eine beliebige ausdrickliche
Ermachtigung durch den Markeninhaber wie beispielsweise ein Lizenzvertrag gilt als
hinreichend, solange er Angaben zur Ermachtigung zur Erhebung des Widerspruchs
enthalt.

Gemal Artikel 25, 26 und 29 UMV werden Lizenzen fir Unionsmarken
(siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermdégens, Kapitel 2,
Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckungen, Insolvenzverfahren oder dhnliche
Verfahren) vom Amt eingetragen und verdffentlicht. Ist die altere Marke eine
Unionsmarke, stellt die Eintragung der Lizenz einen ausreichenden Nachweis
des Lizenznehmerstatus des Widersprechenden dar. Andererseits muss der
Widersprechende weiterhin den Nachweis erbringen, dass er dazu ermachtigt
ist, Widerspruch einzulegen. Wenn die Ermachtigung des Widersprechenden zum
Einlegen des Widerspruchs auf der Grundlage einer zuvor beim Amt eingereichten
Unterlage gemal Artikel 25 Absatz 5 UMV nachgewiesen werden kann, ist es
nicht erforderlich, dass der Widersprechende die gleiche Unterlage im Rahmen
von Widerspriichen einreicht, die er nachfolgend einlegt. Dennoch muss der
Widersprechende die Unterlage und die Bestimmung, die seine Ermachtigung zum
Einlegen des Widerspruchs nachweist (Eintragungsnummer der Lizenz, Datum und
Titel der Unterlage, Nummer des maligeblichen Absatzes etc.) eigens geltend
machen und klar bestimmen. Nach ihrer Ermittlung wird die Unterlage in die Fallakte
aufgenommen und an den Anmelder zur Stellungnahme weitergeleitet.

Mehrere Widersprechende

Mehrere Widersprechende missen ihre individuelle Berechtigung in Bezug auf jede
altere Marke oder jedes altere Recht, die bzw. das in der Widerspruchsschrift geltend
gemacht wird, nachweisen. Wenn einer von ihnen seine Berechtigung in Bezug auf
eine der alteren Marke oder eines der alteren Rechte nicht nachweisen kann, wird der
Widerspruch in Bezug auf diesen Widersprechenden als nicht substanziiert abgelehnt.
Der Widerspruch wird mit dem anderen Widersprechenden und seinen alteren Marken
oder Rechten fortgefuhrt.

Zum Beispiel: Widersprechender ,A“ hat angegeben und nachgewiesen, dass er
Inhaber beider alterer Marken ist. Widersprechender ,B“ hat angegeben, dass er
Mitinhaber der ersten alteren Marke und Lizenznehmer der zweiten Marke ist. Er
weist die Mitinhaberschaft an der ersten Marke nach, reicht aber keinen Nachweis
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seines Lizenznehmerstatus fur die zweite Marke ein. Da Widersprechender ,B* seine
Berechtigung in Verbindung mit einer der alteren Marke nicht nachgewiesen hat, wird
der Widerspruch in Verbindung mit dem Widersprechenden ,B“ fiir alle seine alteren
Marke abgelehnt. Der Grund dafir ist, dass die Widersprechenden das Erfordernis
.mehrere Widersprechende“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 DVUM nicht mehr
erfullen (siehe Punkt 2.4.2.6 weiter oben). Der Widerspruch kann jedoch mit dem
Widersprechenden ,A* und seinen alteren Marken fortgefuhrt werden.

4.2.3.6 Uberpriifung der Nachweise

Das Amt prift, ob die in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Angaben zu
der Marke aus den vorgelegten Nachweisen, wie etwa einem von der zustandigen
Eintragungsbehdrde ausgestellten Dokument, bzw. den online aus einer vom Amt
anerkannten Quelle abrufbaren Nachweisen, sofern der Widersprechende sich auf
diese stutzte, hervorgehen.

Im Einzelnen werden die folgenden Angaben in den Nachweisen berprift (*1):

e die ausstellende Behorde;

e die Anmelde- [210] und/oder Eintragungsnummer [111] (in einigen Landern weichen
bzw. wichen diese voneinander ab);

e die territoriale Schutzausdehnung von.internationalen Registrierungen (das heilf3t,
fir welche Staaten und fir welche Waren und Dienstleistungen um Schutz der
Marke ersucht wurde);

e der Anmeldetag [220], das Prioritdtsdatum [300] und der Tag der Eintragung [151]
(in einigen Landern wie z. B. Frankreich sind der auf der Urkunde angegebene
Anmeldetag und der Tag der Eintragung identisch);

e die Wiedergabe des Zeichens [5631, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591].

Ist die altere Marke in Farbe, muss der Widersprechende Nachweise aus einer
amtlichen Quelle vorlegen, die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthalten.

Wenn der Widersprechende in der Widerspruchsschrift angegeben hat, dass die
altere Marke in Farbe ist, aber Nachweise mit einer schwarz-weillen Wiedergabe
der Marke vorlegt, wird der auf diese altere Marke gestitzte Widerspruch als
nicht substanziiert zurlickgewiesen (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.),
EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466,
Beschwerde zurtickgewiesen; 27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et
al.,, EU:T:2019:197, § 48-53).

Diesbezuglich gilt nur eine einzige Ausnahme, namlich wenn in den amtlichen
Veroéffentlichungen der zustandigen Eintragungsbehoérde keine Wiedergabe in Farbe
verfugbar ist, weil diese Behdérde zum mafigeblichen Zeitpunkt noch keine Marken in
Farbe veroffentlicht hat. Die Ausnahme greift in der Regel dann, wenn der amtliche
Online-Nachweis eine schwarz-weille Wiedergabe der Marke zusammen mit einer
Beanspruchung der Farben enthalt, in der die Farben in Worten angegeben sind.
In diesem Falle wird die schwarz-weiRe Wiedergabe der Marke als Beweis fir eine

41 n eckigen Klammern sind die internationalen INID-Codes angegeben(siehe Unterabschnitt 4.3.1).
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Marke in Farbe akzeptiert, sofern die (in der Verfahrenssprache vorliegenden oder
in die Verfahrenssprache Ubersetzten) Farbangaben den in der Widerspruchsschrift
angegebenen Farben der Marke entsprechen. In den seltenen Fallen, in denen der
amtliche Online-Nachweis eine schwarz-weile Wiedergabe der Marke zusammen
mit einem allgemeinen Hinweis auf die Beanspruchung der Farben (z. B. ,Farben
beansprucht®) enthalt, die Farben jedoch nicht in Worten angegeben sind, wird dies
ebenfalls akzeptiert (sofern diese Beanspruchung in der Verfahrenssprache vorliegt
oder in die Verfahrenssprache Ubersetzt wurde).

Die oben genannte Ausnahme greift nicht, wenn in den amtlichen Verdéffentlichungen
der zustandigen Eintragungsbehodrde keine Farbwiedergabe als solche enthalten ist,
sondern eine Wiedergabe mit einer Angabe der Farben in Worten sowie ihrer
Anordnung in der Marke (z. B. mithilfe von Pfeilen, die eindeutig angeben, fur
welches Element der Marke die spezifische Farbe gilt). Eine solche Wiedergabe gilt,
auch wenn sie technisch gesehen schwarz-weil} ist, als ,Farbwiedergabe“, und der
Widersprechende muss eine Ubersetzung der Farbangaben in die Verfahrenssprache
vorlegen. Die Angabe allgemein anerkannter Farbcodes (z. B. Pantone, Hex, RAL,
RGB oder CMYK) gilt als gleichwertig mit der Angabe der Farben in Worten in der
Verfahrenssprache. In der Wiedergabe enthaltene Angaben zu den Farben und ihrer
Anordnung gelten nicht als Teil der Wiedergabe als solche, sondern als Elemente, die
den Schutzumfang der Marke beeinflussen.

Wenn der Widersprechende in der Widerspruchsschrift nicht angegeben hat, dass
die altere Marke in Farbe ist, aber Nachweise mit der Wiedergabe einer Marke in
Farbe Ubermittelt, wird der aus diesem alteren Recht erhobene Widerspruch als nicht
substanziiert zurlickgewiesen.

® Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511].

e Das Datum, an dem die Eintragung ablauft (falls enthalten).

® Der Inhaber [731, 732].

e Sonstige Eintragungen im ‘Register, die sich auf die rechtliche Situation, den
Verfahrensstatus oder den Schutzumfang der eingetragenen Marke auswirken
(z. B. Einschrankungen, Verlangerungen, Rechtsiibergange, anhangige Verfahren,
die Tatsache, dass die Marke aufgrund durch Benutzung erlangter erhohter
Kennzeichnungskraft eingetragen wurde, usw.).

424 Substantiierung anderer Griinde und Widerspruchsgrundlage

4241 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe (a) UMV

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b DVUM

Altere notorisch bekannte Marken sind Marken, die in einem Mitgliedstaat im Sinne von
Artikel 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft notorisch bekannt sind. Dabei kann es
sich sowohl um eine eingetragene als auch um eine nicht eingetragene Marke handeln.
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Der Widersprechende muss nachweisen, dass er Inhaber einer alteren Marke ist, die
in dem betreffenden Gebiet fur die dem Widerspruch zugrundeliegenden Waren und
Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Substanziierung seiner Marke
muss er Nachweise flr die notorische Bekanntheit der Marke vorlegen.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf eine eingetragene Marke stitzt
und sich darauf beruft, dass die Marke im selben Land als notorisch bekannte Marke
geschitzt sei, wertet das Amt dies in der Regel als zusatzliche Geltendmachung einer
durch Benutzung erlangten erhdhten Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke.

Es kommt haufig vor, dass Widersprechende bei Marken die ,notorische Bekanntheit*
mit der ,Bekanntheit” im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV verwechseln. Je nachdem,
welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV und/oder Artikel 8 Absatz 5 UMV gepruft
werden. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken
(Artikel 8 Absatz 5 UMV).

424.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM

Ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV beruht auf einer alteren bekannten
Marke.

Die altere Marke ist in diesen Fallen eine eingetragene Marke. Der Widersprechende
muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen oder sich auf Online-Nachweise
stutzen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV zu berufen, muss der Widersprechende
die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte er schlussig
dargelegen, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der alteren
Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde, oder dass dies bei
gewohnlichem Lauf der Dinge zu befurchten sei.

Fir ndhere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5,
Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV).
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4243 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschaftlichen Verkehr
benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM

Widerspriiche gemal Artikel 8 Absatz 4 UMV griinden auf alteren nicht eingetragenen
Marken oder sonstigen im geschaftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen, die dem
geltend gemachten Recht unterliegen.

Der Widersprechende muss angeben, auf welche Bestimmungen des anwendbaren
Rechts er sich stlitzen mdchte. Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um
nationales Recht, muss er zudem den Inhalt dieses Rechts durch Beifigung amtlicher
Veroffentlichungen der einschlagigen Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegen.

Der Widersprechende muss dann nachweisen, dass er die Voraussetzungen des
Erwerbs und Schutzumfangs des geltend gemachten Rechts erflllt. Insbesondere
muss der Widersprechende einen Nachweis Uber das Bestehen und den
Schutzumfang des éalteren Rechts vorlegen und nachweisen, dass er der Inhaber
dieses Rechts ist oder nach dem anwendbaren Recht zur Austbung des Rechts
befugt ist. Bei nicht eingetragenen Rechten muss der Widersprechende den Nachweis
erbringen, dass er durch Benutzung in Ubereinstimmung mit dem vom anwendbaren
Recht verlangten Benutzungsstandard Schutz erlangt hat. Bei eingetragenen
Rechten (z. B. Firmennamen) ist ein Nachweis der Eintragung erforderlich. Der
Widersprechende muss dartber hinaus nachweisen, dass er befugt ist, die Benutzung
einer jingeren Marke nach dem anwendbaren Recht zu untersagen.

Der Widersprechende muss Nachweise dafir vorlegen, dass die Benutzung des
im geschaftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung ist.

Sind die Nachweise fur die Anmeldung oder Eintragung des beanspruchten
Kennzeichens oder die Nachweise bezuglich der Inhalte des einschlagigen nationalen
Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfligbar, kann der
Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle
vorlegen. Zum Nachweis bestehender eingetragener Rechte wird das Amt jede
Bezugnahme auf eine Online-Datenbank der zustandigen Registerbehdrde, die
offentlich zuganglich und kostenfrei ist, akzeptieren, solange das Suchumfeld in der
Verfahrenssprache verfugbar ist.

Zum Nachweis des Inhalts des nationalen Rechts wird eine Bezugnahme auf
jede Online-Datenbank akzeptiert, soweit sie amtliche Rechtstexte angibt, die von
der Regierung oder der amtlichen Stelle des betreffenden Mitgliedstaates stammen,
offentlich zuganglich, kostenfrei und ihre Suchumgebung in der Verfahrenssprache
verfugbar ist. Insoweit ist die WIPO-Lex-Datenbank (abrufbar unter wipolex.wipo.int)
eine zweckdienliche Quelle, da sie amtliche Texte flr Rechtsvorschriften Uber
geistiges Eigentum in der urspriinglichen Sprache der betreffenden Mitgliedstaaten
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oder aus anderen verifizierten Quellen zusammenstellt (siehe die Richtlinien, Teil C
Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht eingetragene Marken und andere im_geschaftlichen
Verkehr benutzte Kennzeichen [Artikel 8 Absatz 4 UMV], Unterabschnitt 4.2.1),
vorausgesetzt, dass das Suchumfeld mit der Verfahrenssprache bereinstimmt.

Ist ferner der Gesetzestext im Original nicht in der Verfahrenssprache abgefasst,
muss auch seine Ubersetzung in der angegebenen Online-Quelle verfiigbar sein oder
innerhalb der Frist fir die Substanziierung des Widerspruchs gesondert eingereicht
werden (siehe Unterabschnitt 4.3.1.1).

Fir ndhere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht
eingetragene Marken und andere im geschaftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen
(Artikel 8 Absatz 4 UMV).

4244 Geografische Angaben

Artikel 8 Absatz 6 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe d UMV

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e DVUM

Widerspriche gemal Artikel 8 Absatz 6 UMV griinden auf alteren geografischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die ' dem geltend gemachten Recht
unterliegen.

Zur Substanziierung dieser Rechte muss der Widersprechende dem Amt einen
Nachweis Uber das Bestehen und den Schutzumfang der geltend gemachten
geografischen Angabe vorlegen und nachweisen, dass er nach dem anwendbaren
Recht zur Auslbung der Rechte, die sich aus der geografischen Angabe ergeben,
befugt ist. Er muss darlber hinaus nachweisen, dass er die Benutzung einer jingeren
Marke untersagen kann.

Um das Bestehen der geografischen Angabe und deren Schutzumfang nachzuweisen,
muss der Widersprechende einschlagige Unterlagen der zustandigen Behorde
vorlegen, die die betreffende Anmeldung, Eintragung oder Gewahrung (falls die
geografische Angabe durch andere administrative Mittel als durch Eintragung gewahrt
wurde) der in Rede stehenden geografischen Angabe nachweisen. Die Nachweise
missen samtliche Einzelheiten der geografischen Angabe belegen, darunter

den geschitzten Namen,

dass sie als geografische Angabe geschutzt ist,

die spezifischen unter den Schutz fallenden Waren,

dass sie vor dem Prioritatsdatum der angefochtenen Marke bestand,

Nachweis der Berechtigung, und zwar Nachweis, dass das anwendbare Recht dem
Beglnstigten der geografischen Angabe ein unmittelbares Recht zum Vorgehen
gegen rechtswidrige Nutzung verleiht.

Der Widersprechende kann diesen Nachweis durch Verweis auf eine o&ffentlich
zugangliche und kostenlose Online-Datenbank der zustdndigen Behoérde erbringen,
sofern die Suchumgebung in der Verfahrenssprache verfugbar ist. Bei in der

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 893

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=DE#d1e2269-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=DE#d1e628-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&form=DE#d1e444-1-1

Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren

Européischen Union geschitzten geografischen Angaben (einschlieRlich derer von
Drittlandern, die aufgrund bilateraler oder multilateraler Ubereinkommen auf EU-Ebene
geschitzt sind) genigt ein Verweis auf das Glview-Portal des Amtes. Glview
enthalt Informationen, die direkt von der Europaischen Kommission bezogen werden,
und gilt daher als offizielle Quelle (siehe Unterabschnitt 4.2.3.2). Es obliegt dem
Widersprechenden zu prifen, ob die genannte Online-Quelle alle erforderlichen
Informationen enthalt und auf dem neuesten Stand ist, und, falls dies nicht der Fall
ist, die fehlenden Informationen durch zusatzliche Nachweise aus einer amtlichen
Quelle einzureichen. Enthalt die Datenbank beispielsweise keine ausreichenden
Informationen Uber die Befugnis des Widersprechenden zur Auslibung der Rechte
aus der geografischen Angabe, missen weitere Dokumente eingereicht werden, etwa
nationale Rechtsetzungsakte, die dem Widersprechenden das Recht verleihen, die
geografische Angabe gegen rechtswidrige Nutzung durchzusetzen.

Daruber hinaus muss der Widersprechende zum Nachweis seiner Befugnis, die
Benutzung einer jungeren Marke nach dem einschlagigen Recht zu untersagen, die
Bestimmungen des anwendbaren Rechts angeben, auf die er sich stitzen mochte.
Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um nationales Recht, muss der
Widersprechende seinen Inhalt auch durch Beifligung amtlicher Veréffentlichungen
der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung oder durch Verweis auf eine
vom Amt anerkannte Online-Quelle vorlegen (siehe Unterabschnitt 4.2.4.3). Der
Widersprechende muss ferner nachweisen, dass alle einschldgigen Voraussetzungen
des Schutzumfangs in dem betreffenden Fall erfullt sind.

Fir nahere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6,
Geografische Angaben (Artikel 8 Absatz 6 UMV).

4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c DVUM

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen
Markeninhabers die Eintragung dieser Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann
Widerspruch gegen die Anmeldung des treubrtichigen Anmelders erheben.

Der Widersprechende muss seine Markeninhaberschaft und den Zeitpunkt des
Rechtserwerbs nachweisen. Da es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke
oder eine nicht eingetragene Marke handeln kann, kann der Widersprechende
entweder den Nachweis erbringen, dass sie irgendwo auf der Welt eingetragen ist,
oder den Nachweis des Rechtserwerbs durch Benutzung. Des Weiteren muss der
Widersprechende auch das Agenten- oder Vertreterverhaltnis nachweisen.

FUr nahere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3,
Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).
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4.2.5 Nichteinhaltung der Substanziierungsanforderungen

Artikel 46 Absatz 4 UMV

Artikel 7 und Artikel 8 Absatze 1 und 7 DVUM

Das Amt raumt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag des
Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens ein, um zur Vervollstandigung
seines Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stitzung
desselben vorzulegen (,Frist fur die Substanziierung). Diese Frist kann geman
Artikel 68 DVUM verlangert werden bzw. der Widersprechende kann im Falle des
Fristversdumnisses eine Wiedereinsetzung der versdumten Frist zu den Bedingungen
von Artikel 104 UMV (Wiedereinsetzung) oder Artikel 105 UMV (Weiterbehandlung)
beantragen.

Artikel 8 Absatz 1 DVUM sieht Folgendes vor: Hat der Widersprechende vor Ablauf der
Frist fUr die Substanziierung keine Beweismittel vorgelegt oder sind die vorgelegten
Beweismittel offensichtlich unerheblich oder unzureichend, um die in Artikel 7
Absatz 2 DVUM genannten Erfordernisse fir jegliche alteren Rechte zu erfillen, wird
der Widerspruch als unbegrindet zurlickgewiesen.

Wenn keines der alteren Rechte, auf die der Widerspruch gestutzt ist, hinreichend
substanziiert wurde, stellt das Amt den kontradiktorischen Teil des Verfahrens ein,
ohne den Anmelder zu weiteren diesbeziglichen Stellungnahmen aufzufordern. Es
muss den Widersprechenden nicht dariiber in Kenntnis setzen, welche Tatsachen oder
Beweismittel hatten eingereicht werden kénnen (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV,
EU:T:2008:203, § 76). Folglich wird der Widerspruch gemaf Artikel 8 Absatz 1 DVUM
zurtckgewiesen.

Hat der Widersprechende keinerlei Beweismittel vorgelegt, wird der Widerspruch
folglich zuriickgewiesen. Wird dem Widerspruch keine Ubersetzung in die
Verfahrenssprache beigefiigt, wird er so angesehen, als wenn keine Beweismittel
vorgelegt wurden, da nicht Ubersetzte Beweismittel gemal Artikel 7 Absatz 4 letzter
Satz DVUM nicht bericksichtigt werden kdénnen.

Die vorgelegten Beweismittel sind ,offensichtlich unerheblich®, wenn sie ihrer Art
nach nicht zur Feststellung der Glltigkeit und des Bestehens des geltend gemachten
alteren Rechts dienen konnen (wenn beispielsweise das Bestehen eines alteren
Rechts nachgewiesen wird, das in der Widerspruchsschrift nicht geltend gemacht
wurde). Die vorgelegten Beweismittel sind ,offensichtlich unzureichend®, wenn sie
die formalen Erfordernisse der Substanziierung nicht erfillen.

Nach Ablauf der Frist fur die Substanziierung fuhrt das Amt eine Vorprifung
der Substanziierung durch. Hat der Widersprechende in seinem Widerspruch
Beweismittel flir mindestens eines der geltend gemachten alteren Rechte vorgelegt,
die nicht ,offensichtlich unerheblich oder unzureichend“ sind, setzt das Amt den
kontradiktorischen Teils des Verfahrens fort, indem es dem Anmelder die Vorlage
des Widersprechenden mit einer Aufforderung zur Stellungnahme weiterleitet.
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Gelten die innerhalb der Frist fur die Substanziierung vorgelegten Beweismittel nach
weiterer Prifung der Akte noch immer als unzureichend, um die in Artikel 7
Absatz 2 DVUM genannten Erfordernisse zu erfiillen, wird der Widerspruch in Bezug
auf das altere Recht gemal Artikel 8 Absatz 7 DVUM zurlickgewiesen.

Da sich die erste Prifung der Substanziierung darauf beschrankt, ein substanziiertes
alteres Recht zu finden, auf dessen Grundlage das Verfahren fortgesetzt werden kann,
muss dartber hinaus, wenn der Widerspruch nicht vollstandig auf der Grundlage
dieses substanziierten alteren Rechts aufrechterhalten werden kann, eine weitere
Prifung der Akte in Bezug auf die verbleibenden &lteren Rechte erfolgen. Ergibt
diese Prifung, dass die Beweismittel in Bezug auf diese alteren Rechte nicht existent,
offensichtlich unerheblich, offensichtlich unzureichend oder anderweitig unzureichend
sind, um die in Artikel 7 Absatz 2 DVUM genannten Erfordernisse zu erfullen, wird
der Widerspruch auch in Bezug auf diese Rechte gemal Artikel 8 Absatz 7 DVUM
zurtckgewiesen.

4.2.6 Nach der Frist fur die Substanziierung vorgelegte Tatsachen und
Beweismittel

Artikel 95 Absatz 2 UMV

Artikel 8 Absatz 5 DVUM

Alle Tatsachen und Beweismittel, auf die der Widersprechende seinen Widerspruch
stitzt, mussen innerhalb der in Artikel 7 Absatz 1 DVUM festgelegten Frist fir
die Substanziierung vorgebracht werden. Alle spater vorgelegten Tatsachen und
Beweismittel gelten als verspatet vorgelegt.

Legt der Widersprechende Tatsachen und Beweismittel zur Substanziierung des
Widerspruchs nach der einschlagigen Frist vor, kann das Amt diese in Auslibung
seiner Ermessensbefugnis gemal Artikel 95 Absatz 2 UMV unter Einhaltung der
Bedingungen in Artikel 8 Absatz § DVUM dennoch berlcksichtigen.

In diesem Zusammenhang ist zunachst zu beurteilen, ob die Ermessensbefugnis des
Amtes anwendbar ist, und sofern dies der Fall ist, danach,wie sie ausgelbt werden
kann, d. h. ob diese verspatet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen
oder zurlickzuweisen sind.

Fur weitere Informationen siehe auch Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel,
5 Verspatet eingereichte Beweismittel.

4.2.6.1 Ermessensbefugnis ist anwendbar

Nach Artikel 8 Absatz 5 erster Satz DVUM kann das Amt seine Ermessensbefugnis
auslben, wenn die verspatet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel wichtige
Tatsachen oder Beweismittel erganzen, die vom Widersprechenden fristgemaf
vorgelegt wurden (,urspringliche Tatsachen oder Beweismittel®).
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Daraus ergibt sich, dass keine Ermessensbefugnis anwendbar ist, wenn die verspatet
vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel sich auf ein geltend gemachtes alteres
Recht oder einen Widerspruchsgrund beziehen, flir den innerhalb der Frist fir die
Substanziierung keine urspriinglichen Beweismittel vorgelegt wurden. Gleiches gilt
fur die Tatsachen.

Wurden jedoch urspriingliche Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt, nutzt das
Amt seine Ermessensbefugnis zur Zulassung von verspatet eingereichten Tatsachen
und Beweismitteln nur, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfullt sind:

e die innerhalb der Frist flir die Substanziierung vorgelegten urspringlichen
Beweismittel sind relevant und nicht offensichtlich unzureichend und

o die verspatet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel beziehen sich auf
dieselben rechtlichen Anforderungen, die mit den urspriinglichen Tatsachen oder
Beweismitteln vorgeblich nachgewiesen werden sollten.

Eintragungsurkunden, die nicht alle erforderlichen Informationen fur die Feststellung
des Bestehens, des Umfangs oder der Gliltigkeit der alteren Marke enthalten, gelten
grundsatzlich als offensichtlich unzureichende Beweismittel, da die geforderten Inhalte
in den Verordnungen genau und erschoépfend dargelegt sind.

Das Amt stellt nur dann fest, dass sich die verspatet vorgelegten Tatsachen oder
Beweismittel auf dieselben rechtlichen Anforderungen beziehen wie die urspringlichen
Tatsachen oder Beweismittel, wenn beide sich auch auf dieselbe altere Marke,
denselben Grund und innerhalb desselben Grunds auch auf dieselbe Anforderung
beziehen.

Die Ermessensbefugnis kommt nicht zum Tragen, wenn das Amt den Parteien
mitgeteilt hat, dass der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 1 DVUM als
unbegriindet zuriickgewiesen werden wird. In diesen Fallen wird das Verfahren nur
wiederaufgenommen, wenn der Widersprechende einen Antrag auf Weiterbehandlung
gemall Artikel 105 UMV oder Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach
Artikel 104 UMV stellt.

Fir weitere Informationen zur Wiederaufnahme von Verfahren siehe die Richtlinien,
Teil _A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen; weitere
Informationen zur Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand siehe Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

4.2.6.2 Zulassung oder Zuriickweisung der verspatet vorgelegten Tatsachen oder
Beweismittel

Zum Zweck der Ausubung seiner Ermessensbefugnis muss das Amt vor allem dem
Verfahrensstadium Rechnung tragen und berlcksichtigen, ob die Tatsachen oder
Beweismittel auf den ersten Blick fir den Ausgang des Falls bedeutend erscheinen
und ob die Tatsachen oder Beweismittel aus berechtigten Griinden nicht fristgeman
vorgelegt wurden.

® Das Verfahrensstadium zeigt an, wie weit das Verfahren zum Zeitpunkt der
verspateten Vorlage der Beweismittel fortgeschritten ist.
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® Die verspatet vorgelegten Beweismittel sind auf den ersten Blick bedeutend, wenn
sie sich offensichtlich auf die Beurteilung und den Ausgang des Falles auswirken.

e Berechtigte Griinde liegen lblicherweise vor, wenn die erganzenden Beweismittel
vor Ablauf der Frist flr die Substanziierung noch nicht verfligbar waren. Es kénnen
auch andere berechtigte Grunde vorliegen.

Diese Faktoren stehen miteinander in Zusammenhang. Je weiter das Verfahren
fortgeschritten ist, umso schwerwiegender muss der Grund fiir die verspatete Vorlage
oder die Relevanz der Beweismittel sein. Demnach kdnnen zusatzliche Tatsachen
oder Beweismittel akzeptiert werden, wenn sie auf den ersten Blick fur den Ausgang
des Falles bedeutend erscheinen und in einem frihen Verfahrensstadium mit einer
Begriindung fur die Vorlage zu eben diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.

Es kdonnen auch andere relevante Faktoren vorliegen. Die Absicht, das Verfahren
durch Vorlage von Beweismitteln in Teilen zu verlangern (Verzégerungstaktiken),
sofern die Umstande des Falles diese Schlussfolgerung zulassen, spricht gegen die
Zulassung verspatet vorgelegter Beweismittel, ebenso der Umstand, wenn die zu
beweisenden Anforderungen im Gesetz ausfiuhrlich umschrieben werden, oder die
Tatsache, dass das Amt den Widersprechenden ausdrucklich auf diese Anforderungen
hingewiesen hat.

Die naturgemalien Schwierigkeiten bei der Erlangung von Beweismitteln stellen an
sich keinen triftigen Grund fir deren verspatete Vorlage dar.

4.2.6.3 Behandlung von verspatet vorgelegten Beweismitteln in einem Verfahren

Nach der geltenden Frist eingegangene Tatsachen oder Beweismittel werden an den
anderen Beteiligten zu Informationszwecken weitergeleitet, ohne Angabe (ber deren
Annahme oder Ablehnung. Sie werden zu einem spateren Zeitpunkt im Zuge der
Entscheidung geprift. Das Verfahren wird wiedererdffnet und erforderlichenfalls wird
eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewahrt, namlich wenn
das Amt die Annahme der verspatet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel prift
und der Anmelder noch keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Die Anwendung der Ermessensbefugnis muss in der Entscheidung am Ende des
Widerspruchs begriindet sein. Reichen jedoch die urspriinglichen Beweismittel selbst
fur den Nachweis geltend gemachter alterer Rechte und Widerspruchsgrinde aus,
kann die Problematik verspatet vorgelegter zusatzlicher Beweismittel aufler Acht
gelassen werden.

4.3 Ubersetzungen/Wechsel der Sprache wihrend des
Widerspruchsverfahrens

Gemal} den allgemeinen Regeln in Artikel 146 Absatz 9 UMV und Artikel 24 UMDV
muss das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren groRtenteils in der
Verfahrenssprache erfolgen, um bertcksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens
gelten jedoch verschiedene Regelungen.
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4.3.1 Ubersetzungen der vom Widersprechenden zur Vervollstandigung
seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Argumente

Artikel 7 Absatze 4 und 5 und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Artikel 25 Absatz 1 UMDV

Auf der Grundlage von Artikel 24 UMDV sollte unterschieden werden zwischen
1) Nachweisen flir Anmelde-, Eintragungs- oder Verlangerungsbescheinigungen
oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts,
2) allen anderen Beweisen zur Substanziierung des Widerspruchs und 3) vom
Widersprechenden zur Vervollstandigung seiner Akte eingereichten Tatsachen und
Bemerkungen.

4,311 Ubersetzung von Nachweisen fir Anmelde-, Eintragungs-
oder Verlangerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen,
Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts

Nach Artikel 7 Absatz 4 DVUM sind alle vom Widersprechenden zur
Substanziierung seines Widerspruchs eingereichten Anmelde-, Eintragungs-
und Verlangerungsbescheinigungen oder gleichwertigen Unterlagen sowie alle
Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts fur den Erwerb von Rechten
und deren Schutzumfang in der Verfahrenssprache vorzulegen oder es ist eine
Ubersetzung in dieser Sprache beizufiigen. Diese Ubersetzungen miissen vom
Widersprechenden aus eigener Initiative und innerhalb der Frist fiir die Substanziierung
des Widerspruchs eingereicht werden. Nur die Dokumente, die vor Fristablauf
eingereicht und Ubersetzt wurden, werden berlcksichtigt.

Die Pflicht zur Ubersetzung ‘der Substanziierungsnachweise betrifft auch vom
Widersprechenden angefuhrte Online-Nachweise, deren Sprache eine andere ist als
die Verfahrenssprache. Dies ergibt sich aus Artikel 7 Absatz 4 DVUM, wonach
,online verfugbare Nachweise” in der Verfahrenssprache vorzulegen sind oder eine
Ubersetzung in dieser Sprache beizufiigen ist.

GemaR Artikel 25 Absatz 1 UMDV muss die Ubersetzung die Struktur und den
Inhalt des Originaldokuments angemessen wiedergeben. Bei Ubersetzungen von
online verfliigbaren Substanziierungsnachweisen wird die Einreichung der Ubersetzung
ohne das Original akzeptiert, sofern das Dokument, auf das sie sich bezieht, korrekt
angegeben wird.

Angaben, die bereits in der Widerspruchsschrift oder in den dieser beigeflgten
Unterlagen oder in sonstigen spateren Schriftsatzen in der Verfahrenssprache
enthalten sind (z. B. eine Widerspruchsbegrindung, ein Verzeichnis der
alteren Marken usw.), stellen fir das Amt keine zulassige Ubersetzung der
Eintragungsurkunde dar, auch wenn sie fur die Zulassigkeitsprifung als ausreichend
betrachtet wurden. Die Ubersetzung muss ein eigenstandiges Dokument sein und darf
nicht stiickweise aus anderen Dokumenten entnommen werden.
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GemalR Artikel 25 Absatz 1 UMDV kann der Widersprechende angeben, dass nur Teile
des Schriftstiicks von Belang sind, weshalb sich die Ubersetzung nur auf diese Teile
beschranken kann.

Lediglich irrelevante verwaltungstechnische Angaben (z. B. frihere Rechtsiibergange,
welche den Widerspruch nicht berthren, verwaltungstechnische Eintragungen zu
Geblhren usw.), die fiir das Verfahren keine Bedeutung haben, missen nicht tbersetzt
werden. Die Bestimmungen in Artikel 25 Absatz 1 UMDV implizieren nicht, dass es
im Ermessen des Widersprechenden liegt, die von der Verordnung vorgeschriebenen
Elemente nicht zu Ubersetzen, insbesondere die fir die Substanziierung der alteren
Rechte nach Artikel 7 Absatz 2 DVUM geltenden Anforderungen. Schreibt die
Verordnung den Nachweis eines Elements vor, wie beispielsweise die Existenz, die
Glltigkeit, den Schutzumfang &lterer Rechte und die Befugnis zur Einlegung des
Widerspruchs, und sind diese speziellen Teile des Nachweises nicht Ubersetzt, kann
der Widerspruch als nicht substanziiert zurlickgewiesen werden.

Sofern die internationalen INID-Codes oder nationale Codes verwendet werden,
verlangt das Amt keine Ubersetzung der Erlduterungen zu den Angaben in den
Auszugen/Eintragungsurkunden (wie z. B. ,Anmeldetag®, ,Beanspruchung einer Farbe*“
USW.).

Die Liste von INID-Codes und ihre Bedeutung liegt der auf der WIPO-Webseite
zuganglichen Standard ST 60 ,Recommendation concerning bibliographic data relating
to marks® (Empfehlungen fur die Angabe bibliografischer Daten bei Marken) als
Anhang 1 bei. Der Widersprechende muss keine Erlauterung der Codes vorlegen.

Wenn der Widerspruch nur auf einem Teil der von dem alteren Recht abgedeckten
Waren und Dienstleistungen beruht, reicht die Vorlage einer Ubersetzung lediglich der
Waren und Dienstleistungen aus, auf denen der Widerspruch beruht.

Wenn aulRer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext
in der Verfahrenssprache vorliegt, besteht keine Notwendigkeit, eine vollstandige
Ubersetzung vorzulegen, die der Struktur des Urtextes folgt. In diesem Fall
ist es akzeptabel, wenn nur die Waren und Dienstleistungen, auf denen der
Widerspruch beruht, getrennt in der Widerspruchsschrift oder in dieser beiliegenden
Dokumenten (bersetzt wurden oder ihre Ubersetzung spater vor Ablauf der Frist
zur Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden. Dasselbe gilt flir Auszlige/
Urkunden, in denen INID- oder nationale Codes verwendet werden, bei denen das
Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen die einzige Information ist, die noch in die
Verfahrenssprache Ubersetzt werden muss. der Widersprechende eine Teillibersetzung
der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stitzt, einreicht, gelten
nur die Ubersetzten Waren und Dienstleistungen als ordnungsgemafly substantiiert.
Waren und Dienstleistungen, die nicht Ubersetzt wurden, werden nicht bertcksichtigt.

Enthalten die aus einer amtlichen Quelle stammenden Nachweise eine Wiedergabe
der alteren Marke in Farbe zusammen mit Farbangaben, ist eine Ubersetzung der
Farbangaben in die Verfahrenssprache nicht zwingend erforderlich.

Das Amt akzeptiert einfache Ubersetzungen, die von einer beliebigen Person
angefertigt wurden. Sofern keine ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit
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oder des Inhalts der Ubersetzung bestehen, macht das Amt normalerweise keinen
Gebrauch von der Méoglichkeit, eine Beglaubigung der Ubersetzung durch einen
beeidigten oder amtlichen Ubersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklarung
hinzufiigt, die besagt, dass die Ubersetzung dem Original entspricht, wird das Amt
dies grundsatzlich nicht in Zweifel ziehen. Das Amt akzeptiert es sogar, wenn auf
den Abschriften der Originalurkunden die Bedeutung der verschiedenen Angaben in
der Verfahrenssprache handschriftlich hinzugefiigt wurde. Dies gilt naturlich nur dann,
wenn diese Hinzufugungen vollstandig und leserlich sind.

Ausziige aus gewerblichen Datenbanken kénnen nur dann als gliltige Ubersetzungen
eines amtlichen Dokuments gelten, wenn sie in Struktur und Inhalt mit dem Urtext
Ubereinstimmen.

Werden Struktur und Inhalt der Nachweise aus Online-Datenbanken, auf die sich der
Widersprechende nach Artikel 7 Absatz 3 DVUM stitzt, in der Ubersetzung nicht
genau wiedergegeben, ersucht das Amt den Widersprechenden gemaR Artikel 97
Absatz 1 Buchstaben b und ¢ UMV, eine physische Kopie des Originalauszugs aus
der Datenbank oder eine angemessene Erklarung fir die Diskrepanz (wie etwa, dass
sich die Struktur der Datenbank mittlerweile geandert hat) vorzulegen. Liegen diese
Nachweise nicht vor oder weisen sie in Bezug auf Struktur und Inhalt Diskrepanzen
zwischen der eingereichten Ubersetzung und dem Originalauszug auf, gilt die altere
Marke als nicht substanziiert.

431.2 Ubersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs, die
keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verlangerungsbescheinigungen oder
gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen
Rechts sind

In Artikel 7 Absatz 4 DVUM wird auch die sprachliche Regelung fir vom
Widersprechenden zur: Substanziierung des Widerspruchs vorgelegte Beweismittel
festgelegt, die keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verldngerungsbescheinigungen
oder gleichwertige Unterlagen und Bestimmungen des anwendbaren nationalen
Rechts sind. Sie umfassen beispielsweise Nachweise Uber die Bekanntheit (Artikel 8
Absatz 5 UMV) und Benutzungsnachweise von mehr als lediglich értlicher Bedeutung
(Artikel 8 Absatz 4 UMV).

Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache
vorgelegt, kann das Amt gemal Artikel 24 UMDV auf eigene Initiative oder
auf begrindeten Antrag des Anmelders vom Widersprechenden die Vorlage einer
Ubersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb einer von ihm festgelegten Frist
verlangen. Der Widersprechende ist mithin nicht verpflichtet, die Ubersetzung auf
eigene Initiative einzureichen, sofern das Amt dies nicht von ihm verlangt. Diese
sprachliche Regelung entspricht der Regelung flr den Benutzungsnachweis, und
somit gelten die Bestimmungen fiir die Ubersetzung des Benutzungsnachweises
gleichermalden fur den oben genannten Substanziierungsnachweis (siehe Punkt 5.6
weiter unten).
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4.3.1.3 Ubersetzung der vom Widersprechenden zur Vervollstandigung seiner Akte
eingereichten Tatsachen und Bemerkungen

Das Amt kann vom Widersprechenden zur Stitzung seines Widerspruchs eingereichte
Tatsachen und Bemerkungen nur berticksichtigen, wenn sie in der Verfahrenssprache
vorgelegt wurden oder ihnen innerhalb der Frist flir die Substanziierung eine
Ubersetzung in dieser Sprache beigefiigt wurde. Die Ubersetzung wird vom Amt bei
dem Widersprechenden nicht angefordert; er muss sie auf eigene Initiative einsenden.
Wenn keine Ubersetzung oder nur eine Teilibersetzung innerhalb der vom Amt
gesetzten Frist eingereicht worden ist, werden gemaR Artikel 7 Absatz 5 DVUM
Teile schriftlicher Vorlagen, die nicht in die Verfahrenssprache Ubersetzt wurden,
unberUcksichtigt gelassen.

Artikel 7 Abséatze 4 und 5 und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Wenn die Vorbringen nicht in der Verfahrenssprache vorliegen, missen sie innerhalb
der fUr das Einreichen des Originaldokuments festgelegten Frist Ubersetzt werden,
d. h. innerhalb der Frist fur die Substanziierung des Widerspruchs.

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass schriftiche Vorlagen
oder Teile davon, die nicht fristgerecht Ubersetzt wurden, nicht berlcksichtigt werden.
Wurden Dokumente, die die Existenz und Giiltigkeit des alteren Rechts nachweisen,
nicht Ubersetzt, muss der Widerspruch jedoch sofort als unbegriindet zurtickgewiesen
werden.

4.3.2 Ubersetzung sonstiger Stellungnahmen und Antrage

Artikel 146 Absatz 9 UMV

Artikel 8 Absatze 2, 4 und 6 DVUM

Nach Artikel 146 Absatz 9 UMV kann die erste Erwiderung des Anmelders oder die
Erwiderung des Widersprechenden auf die Stellungnahme des Anmelders in jeder
Sprache des Amtes erfolgen.

Wenn die erste Erwiderung des Anmelders oder die Replik des Widersprechenden
nicht in der Verfahrenssprache, sondern in einer der Sprachen des Amtes vorliegt,
ist anzumerken, dass der Schriftsatz nur dann bericksichtigt wird, wenn der
Anmelder oder der Widersprechende vor Ablauf der Frist von einem Monat ab dem
Eingangsdatum der Urschrift beim Amt eine Ubersetzung dieser Dokumente in die
Verfahrenssprache einreicht. Die Ubersetzung wird vom Amt bei den Beteiligten nicht
angefordert; die Beteiligten missen die Ubersetzung auf eigene Initiative schicken.

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2017
eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine
Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20/06/2017 auf Deutsch einreicht, muss
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er die entsprechende Ubersetzung bis zum 20/07/2017 eingereicht haben. Wenn
er die Ubersetzung dann bis zum oder am 20/07/2017 einreicht, missen sowohl
der Ausgangsschriftsatz als auch die Ubersetzung beriicksichtigt werden, obwohl die
urspruingliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26/06/2017 ablief.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2017
eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine
Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18/05/2017 auf Deutsch einreicht,
muss er die Ubersetzung bis zum 18/06/2017 einreichen. Da seine Frist aber
erst am 26/06/2017 ablauft, hat er, falls er die Ubersetzung nicht bis zum
18/06/2017 eingereicht hatte, bis zum 26/06/2017 immer noch Gelegenheit, glltige
Schriftsatze einzureichen. Wenn er dann die Ubersetzungen noch vor Ablauf der Frist
einreicht, betrachtet das Amt die Ubersetzung als giiltigen und fristgerecht in der
Verfahrenssprache eingereichten Schriftsatz.

Artikel 25 Absatz 2 UMDV

Wenn keine Ubersetzung eingereicht wurde oder sie erst nach Ablauf der jeweiligen
Frist eingeht, gilt die Stellungnahme als nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht
berlcksichtigt.

Die vorstehenden Erwagungen gelten fur andere Antrage, die wahrend eines
Widerspruchsverfahrens gestellt werden (z. B. Antrage auf Verlangerung, Antrage auf
Aussetzung, Antrage auf Benutzungsnachweis, Antrage auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand oder Weiterbehandlung oder Zuriicknahme des Widerspruchs).

4.3.3 Ubersetzung sonstiger Beweisdokumente (keine Stellungnahmen)

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 2 UMDV

Alle Beweismittel, mit Ausnahme derjenigen Beweismittel, die der Widersprechende
innerhalb der ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gesetzten Frist
einzureichen hat, kénnen in jeder der Amtssprachen der Europaischen Union
eingereicht werden, da Artikel 24 UMDV Anwendung findet. Hierzu gehdren alle
Unterlagen (aufer Stellungnahmen), die von den Beteiligten nach Ablauf der dem
Widersprechenden zur Vervollstdndigung seiner Akte eingerdumten Frist eingereicht
werden.

Beispiele fur solche Beweismittel sind Kataloge, Zeitschriftenartikel, Entscheidungen
nationaler Gerichte oder unterzeichnete Vereinbarungen, die der Anmelder zusammen
mit seiner Stellungnahme zum Widerspruch einreicht.

Fir diese Beweismittel ist eine Ubersetzung nur erforderlich, wenn das Amt aus
eigener Initiative oder auf begrindeten Antrag der anderen Partei eine solche verlangt.
Daher besteht fiir solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung einer Ubersetzung.
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Grundséatzlich verlangt das Amt von Amts wegen keine Ubersetzung. Gleichwohl
ist es erforderlich, dass der Beteiligte, an den die Unterlagen gerichtet sind,
deren wesentlichen Inhalt verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder
der betreffende Beteiligte eine entsprechende Rige vorbringen, fordert das Amt
den anderen Beteiligten auf, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Ubersetzung
vorzulegen.

Nur wenn das Amt eine Ubersetzung verlangt, wird Artikel 25 Absatz 2 UMDV wirksam,
was zur Folge hat, dass nicht fristgemaR eingereichte Ubersetzungen sowie Originale,
deren Ubersetzungen verspétet vorgelegt wurden oder fehlen, unberiicksichtigt bleiben
mussen.

In der Aufforderung, eine Ubersetzung einzureichen, weist das Amt den betreffenden
Beteiligten darauf hin, dass es von dem Beteiligten abhangt, ob er eine vollstandige
Ubersetzung aller eingereichten Beweismittel fir erforderlich halt. Die fraglichen
Unterlagen konnen jedoch nur insoweit beriicksichtigt werden, als eine Ubersetzung
eingereicht wurde oder die Unterlagen, unabhangig von ihren Wortbestandteilen, aus
sich heraus verstandlich sind.

Beispiel
Bei Entscheidungen eines nationalen Gerichts kann es ausreichen, nur diejenigen
Abschnitte zu Ubersetzen, die fir das Widerspruchsverfahren relevant sind.

4.3.4 Wechsel der Sprache wahrend des Widerspruchsverfahrens

Artikel 146 Absatz 8 UMV

Artikel 3 DVUM

Gemal Artikel 146 Absatz 5 UMV ist der Widerspruch in einer der Sprachen
des Amtes einzureichen. Nach Artikel 146 Absatz 8 UMV kdnnen die an einem
Widerspruchsverfahren Beteiligten jedoch vereinbaren, dass eine andere Amtssprache
der EU als Verfahrenssprache verwendet wird.

Gemald Artikel 3 DVUM muissen die Beteiligten, wenn sie sich auf eine andere
Sprache einigen, dies ‘dem Amt vor Beginn des kontradiktorischen Teils des
Widerspruchsverfahrens mitteilen. Antrédge auf Anderung der Verfahrenssprache, die
nach Ablauf des Beginns des kontradiktorischen Teils gestellt werden, lehnt das Amt
ab.

Wenn sich der Widersprechende und der Anmelder vor der Eréffnung des
kontradiktorischen Teils des Verfahrens auf eine andere Sprache geeinigt haben, kann
der Anmelder nach Artikel 3 DVUM vom Widersprechenden die Einreichung einer
Ubersetzung der Widerspruchsschrift in dieser Sprache verlangen. Folglich muss vom
Widersprechenden eine Ubersetzung der Widerspruchsschrift nur eingereicht werden,
wenn der Anmelder dies verlangt. Dies muss vor der Er6éffnung des kontradiktorischen
Teils des Verfahrens erfolgen. Geschieht dies nicht oder nicht rechtzeitig, wird die
Verfahrenssprache in die beantragte Sprache geandert.
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Wird eine Aufforderung zur Vorlage einer Ubersetzung der Widerspruchsschrift
eingereicht und erfolgte dies rechtzeitig, setzt das Amt dem Widersprechenden eine
Frist zur Einreichung der Ubersetzung von einem Monat nach Ablauf der ,Cooling-off‘-
Frist. Wird die Ubersetzung nicht eingereicht oder verspatet eingereicht, bleibt die
Verfahrenssprache unverandert.

4.4 Antrage und sonstige dokumentbezogene Fragen

441 Mittels eines gesonderten Schriftstickes zu beantragende
Einschrankungen, Zuricknahmen und zu stellende Antrage auf
Benutzungsnachweise

Artikel 8 Absatz 8 und Artikel 10 Absatz 1 DVUM

Winscht der Anmelder eine angefochtene Anmeldung zuriickzunehmen oder
einzuschranken, so muss er dies mittels eines gesonderten Schriftstickes tun, das
heil3t in einer gesonderten Eingabe oder einer gesonderten Anlage zu einer Eingabe.
In die Stellungnahme integrierte Antrdge werden weder gesucht noch akzeptiert,
selbst wenn sie in einem separaten Abschnitt, Absatz oder unter einer gesonderten
Uberschrift enthalten sind oder auf der ersten oder letzten Seite der Stellungnahme
erscheinen.

Dasselbe gqilt fir Antrdge auf Benutzungsnachweis fir eine altere Marke
gemal Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV (weitere Informationen zu Antragen
auf Benutzungsnachweis siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren).

Zu diesem Zweck hat das Amt im Nutzerbereich (User Area) der Website des Amtes
spezielle ,e-action“-Optionen eingerichtet. Wird eine Zuriicknahme oder Einschrankung
einer angefochtenen Anmeldung oder ein Antrag auf Benutzungsnachweis durch
Auswahl der entsprechenden ,e-action“-Option eingereicht, wird die automatisch
erstellte Eingabe als gleichwertig zu einer Eingabe mittels eines gesonderten
Schriftstlicks angesehen. Eine weitere Stellungnahme ist nicht mehr erforderlich.

Ein Antrag wird, auch wenn er identifiziert wird, zurickgewiesen, wenn er nicht
wie oben dargestellt ,gesondert® eingereicht wurde. Die Zurlckweisung enthalt die
Begriindung fiir die Ablehnung und stellt eine vorlaufige Entscheidung dar, gegen die
zusammen mit der Entscheidung in der Sache Beschwerde eingelegt werden kann.

442 Dokumente unleserlich

Artikel 63 Absatz 3 DVUM

Ist eine durch elektronische Mittel erhaltene Mitteilung unvollstandig oder unleserlich
oder hat das Amt berechtigte Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Ubermittlung,
so teilt das Amt dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer
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vom Amt festgelegten Frist das Originalschriftstick erneut zu Ubermitteln oder das
unterzeichnete Originalschriftstiick per Post oder Kurier einzureichen.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nachgekommen, so gilt
der Tag des Eingangs der nochmaligen Ubermittlung als der Tag des Eingangs der
ursprunglichen Mitteilung.

Fir weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1,
Kommunikationsmittel, Fristen.

44.3 Keine Rickgabe von Originalschriftstiicken

Originalschriftstiicke werden der Akte hinzugefligt und kénnen daher an die Person,
die sie Ubermittelt hat, nicht zuriickgegeben werden.

Es bleibt dem Beteiligten jedoch unbenommen, gegen Zahlung einer Gebuhr eine
beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie der Originalschriftstiicke anzufordern. Weitere
Einzelheiten sind den Informationen auf der Webseite des Amtes unter ,Akteneinsicht
und Kopien® zu entnehmen.

444 Vertrauliche Informationen

Artikel 114 Absatz 4 UMV

In einigen Fallen fordert einer der Beteiligten das Amt auf, bestimmte Dokumente sogar
vor dem anderen Beteiligten im Verfahren vertraulich zu behandeln. Obwohl das Amt
Schriftsticke gegenuber Dritten als vertraulich einstufen kann (z. B. bei Akteneinsicht),
ist es ausgeschlossen, dass Schriftstiicke in' Inter-partes-Verfahren vor dem anderen
Beteiligten geheim gehalten werden.

Die Beteiligten des Verfahrens missen immer das Recht haben, sich zu verteidigen.
Das bedeutet, dass sie uneingeschrankten Zugang zu allen Dokumenten haben
mussen, die von dem jeweils anderen Beteiligten eingereicht werden.

Daraus folgt, dass das gesamte von einem Beteiligten eingereichte Material
dem anderen Beteiligten im Verfahren offenzulegen ist. Das Amt ist verpflichtet,
das gesamte eingegangene Material dem anderen Beteiligten mitzuteilen. Wenn
einer der Beteiligten um die vertrauliche Behandlung gewisser Dokumente bittet,
ohne anzugeben, dass damit Vertraulichkeit gegenuber Dritten gemeint ist, geht
das Amt davon aus, dass dies =zutrifft, und gibt sie unter Hinzufligung eines
Vertraulichkeitsvermerks in der elektronischen Datei an den anderen Beteiligten weiter.

Sollte im Verlauf des Widerspruchsverfahrens das Amt Dokumente mit der
Aufforderung erhalten, diese in Inter-partes-Verfahren vertraulich zu behandeln, ist
der Absender darlUber in Kenntnis zu setzen, dass die Dokumente gegenlber dem
anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden konnen.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben gesandt werden, das eindeutig erklart, dass der
Einsender zwischen Offenlegung oder Zuriicknahme der Dokumente wahlen kann. Es
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liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser Mdglichkeiten er in seinem Fall
fur angebracht halt, und das Amt entsprechend zu informieren.

Bestatigt er die Vertraulichkeit, so werden die Dokumente nicht an den anderen
Beteiligten gesendet und nicht berlcksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei
als vertraulich gekennzeichnet.

Sollen die Dokumente zwar bertcksichtigt, jedoch Dritten nicht zuganglich gemacht
werden, kdénnen die Dokumente an den anderen Beteiligten weitergeleitet werden,
mussen aber in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet werden.

Antwortet der Beteiligte nicht innerhalb der festgesetzten Frist, werden die Dokumente
nicht an die andere Partei gesendet und auch nicht bertcksichtigt. Diese Dokumente
werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

Weitere Informationen Uber Antrdge auf vertrauliche Behandlung finden Sie in den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen und
Teil E, Reqister, Abschnitt 5, Akteneinsicht.

445 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

In ihren Stellungnahmen kénnen die Beteiligten auf Dokumente oder
Beweismittel verweisen, die in anderen Verfahren eingereicht wurden, z. B. auf
Benutzungsnachweise, die bereits in einem anderen Widerspruchsverfahren vorgelegt
wurden.

Fir weitere Informationen dariiber, wie diese Dokumente oder Beweismittel zu
ermitteln sind und wie das Amt diese Antrage bearbeitet, siehe Richtlinien, Teil A,
Abschnitt 10, Beweismittel, 3.1. Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen
Verfahren vor dem Amt.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Artikel 8 Absatze 2, 4, 6 und 9 DVUM

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 2 UMDV

Das Amt fordert den Anmelder auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine
Stellungnahme einzureichen in Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 DVUM.

Der Anmelder kann Benutzungsnachweise fur das altere Recht verlangen, und
zwar mit oder ohne die gleichzeitige Einreichung einer Stellungnahme zu den
Widerspruchsgriinden. In diesem Fall kann die Stellungnahme zusammen mit der in
Erwiderung auf die Benutzungsnachweise abgegebenen Stellungnahme eingereicht
werden.

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf
bestimmte Fragen zu beschranken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem
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spateren Stadium des Verfahrens die Mdglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu
aullern.

Wenn der Anmelder seine Stellungnahme eingereicht hat, wird dem Widersprechenden
eine letzte Frist zur Einreichung seiner Replik gewahrt, wenn das Amt dies fur
notwendig halt. Danach ist der kontradiktorische Teil des Verfahrens ublicherweise
abgeschlossen und der Widerspruch ist entscheidungsreif.

Das Amt kann jedoch die Méglichkeit eines weiteren Schriftsatzwechsels gewahren.
Das ist der Fall, wenn es um komplexe Fragen geht oder wenn der Widersprechende
eine neue Frage aufwirft, die zum Verfahren zugelassen wird. In diesem Fall
muss dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Es liegt im Ermessen des
Amtes zu entscheiden, ob dem Widersprechenden die Mdéglichkeit zu einer weiteren
Stellungnahme gegeben werden sollte (z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie
die Koexistenz der Marken, die Unguiltigkeit des alteren Rechts oder eine Vereinbarung
zwischen den Beteiligten anspricht).

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 45 UMV

Mitteilung Nr. 2/09 des Exekutivdirektors des Amtes vom 9. November 2009

Dritte koénnen schriftiche Bemerkungen mit der Begriindung einreichen, dass die
Unionsmarkenanmeldung gemal Artikel 5 UMV oder aufgrund eines absoluten
Eintragungshindernisses nach Artikel 7 UMV von der Eintragung auszuschlief3en ist.
Fir weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute
Eintragungshindernisse, und den Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren.

Bemerkungen Dritter ' konnen von jedermann eingereicht werden; sogar der
Widersprechende ist dazu berechtigt. Er sollte jedoch eindeutig zum Ausdruck bringen,
dass es sich um Bemerkungen Dritter handelt. Laut der oben genannten Mitteilung
des Exekutivdirektors des Amtes sind Bemerkungen Dritter gesondert einzureichen.
In der Praxis (30/11/2004, R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE
A) gilt jedoch die Bedingung der ,gesonderten Eingabe“ als erflllt, wenn die
Bemerkungen zwar im selben Schriftsatz wie die Ausfihrungen zur Stitzung des
Widerspruchs enthalten sind, sie jedoch klar voneinander abgesetzt sind. Solange der
Widersprechende ausdriicklich darauf hinweist, dass es sich um Bemerkungen gemaf
Artikel 45 UMV handelt, werden diese als solche berlcksichtigt, und zwar auch dann,
wenn sie nicht gesondert eingereicht wurden. Wenn der Widersprechende in seiner
Einreichung jedoch lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen hatte gemaf}
Artikel 5 und Artikel 7 UMV zurlickgewiesen werden missen, ohne dabei auf den
Inhalt von Artikel 45 UMV Bezug zu nehmen, wird dieses Vorbringen nicht als eine
Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 45 UMV gewertet.
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Werden die Bemerkungen Dritter vom Widersprechenden eingereicht, stellt das Amt
fest, ob ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfahigkeit der Marke bestehen oder die
Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt werden.

Wenn die Bemerkungen zu ernsthaften Zweifeln Anlass geben, setzt das Amt das
Verfahren solange aus, bis eine Entscheidung Uber die Bemerkungen getroffen
wird. Wenn die Bemerkungen keine ernsthaften Zweifel begriinden (d. h. wenn die
Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt wurden)
oder die angefochtenen Waren oder Dienstleistungen nicht betreffen, wird das
Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt. Wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt
werden muss, wird die Aussetzung an dem Tag wirksam, an dem das Amt die
Beanstandung gemaly Artikel 7 UMV erhebt, und das Verfahren bleibt so lange
ausgesetzt, bis eine endgultige Entscheidung ergangen ist. In Fallen, in denen die
Bemerkungen Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind,
prift das Amt zunachst die Zuldssigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der
Entscheidung Uber die Zulassigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Bei allen aufgrund von Bemerkungen Dritter eingestellten Widerspruchsverfahren wird
die Widerspruchsgebihr nie erstattet, da diese Erstattung in den Verordnungen nicht
vorgesehen ist (siehe Artikel 6 Absatz 5 DVUM).

5 Verfahren im Zusammenhang mit dem Verlangen eines
Benutzungsnachweises

5.1 Zulassigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises

Gemal Artikel 47 Absatz 2 UMV muss die Benutzung der alteren Marke ausschliel3lich
dann nachgewiesen werden, wenn der Anmelder den Benutzungsnachweis verlangt.
Der Benutzungsnachweis wird daher im Widerspruchsverfahren als eine Einrede des
Anmelders bezeichnet.

Das Amt darf weder den Anmelder dariber in Kenntnis setzen, dass er einen
Benutzungsnachweis verlangen kénnte, noch darf es ihn dazu auffordern. Da das Amt
in Widerspruchsverfahren neutral bleiben muss, ist es den Parteien Uberlassen, den
Sachverhalt und Argumente fiir ihre jeweiligen Standpunkte vorzubringen und diese
zu verteidigen (siehe Artikel 95 Absatz 1 zweiter Satz UMV). Daraus folgt, dass der
Anmelder sein Verlangen eines Benutzungsnachweises auch auf eine oder mehrere
der angefiihrten alteren Marken (selbst wenn sie alle dem Erfordernis der ernsthaften
Benutzung unterlagen) oder auf lediglich einige der Waren oder Dienstleistungen
beschranken kann, auf die sich der Widerspruch stitzt. In diesem Falle fordert das
Amt den Widersprechenden auf, die ernsthafte Benutzung seiner Marke in dem vom
Anmelder verlangten beschrankten Umfang nachzuweisen.

Artikel 47 Absatz 2 UMV ist nicht anwendbar, wenn der Widersprechende von
sich aus Belege uber die Benutzung der geltend gemachten alteren Marke vorlegt
(beispielsweise zum Nachweis der erhdohten Kennzeichnungskraft im Sinne von
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Artikel 8 Absatz 1 UMV, der notorischen Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe ¢ UMV oder der Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5§ UMV).
Solange der Anmelder der Unionsmarke keinen Benutzungsnachweis verlangt, wird
das Amt die ernsthafte Benutzung nicht von Amts wegen prifen. In solchen Fallen
ist es sogar grundsatzlich ohne Belang, wenn der vom Widersprechenden vorgelegte
Nachweis nur eine bestimmte Form der Benutzung belegt oder die Benutzung auf
einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschrankt ist, fir die die altere Marke
eingetragen ist.

5.1.1 Zeitpunkt des Verlangens

Das Verlangen eines Benutzungsnachweises ist innerhalb der ersten dem Anmelder
vom Amt fir die Stellungnahme zum Widerspruch gesetzten Frist vorzubringen (Artikel
10 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 2 DVUM).

Das Amt akzeptiert jedoch auch das Verlangen eines Benutzungsnachweises,
der wahrend der Cooling-off-Frist oder im Laufe der dem Widersprechenden
eingeraumten Zweimonatsfrist fur die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht
wird. Ist das Verlangen eines Benutzungsnachweises zuldssig, wird das Amt
den Wiedersprechenden auffordern, einen Benutzungsnachweis vorzulegen, und
gewabhrleisten, dass ihm daflir mindestens eine Frist von 2 Monaten zur Verfligung
steht.

51.2 Altere Marke, die mindestens 5 Jahre eingetragen ist (,Schonfrist
der Marke ist abgelaufen)

Der Inhaber muss die Marke innerhalb einer Frist von finf Jahren nach ihrer
Eintragung ernsthaft benutzen (Artikel 18 Absatz 1 UMV). Dem Inhaber steht allerdings
eine sogenannte ,Schonfrist* von 5 Jahren nach der Eintragung zu, wahrend der die
Benutzung der Marke nicht nachgewiesen werden muss, um sie zu beanspruchen.
Wahrend der ,Schonfrist® besteht alleine aufgrund der formalen Eintragung der volle
Schutz der Marke. Nach Ablauf dieser Frist kann der Inhaber aufgefordert werden, die
ernsthafte Benutzung der alteren Marke nachzuweisen.

Bei Widerspruchen, die ‘gegen Anmeldungen von Unionsmarken eingelegt werden,
muss der Widersprechende gegebenenfalls die ernsthafte Benutzung nachweisen,
wenn am Anmeldetag oder am Prioritatstag (*2) der Anmeldung der Unionsmarke die
altere Marke seit mindestens funf Jahren eingetragen ist (Artikel 47 Absatz 2 UMV).

Bei Widerspriichen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt
ist, muss der Widersprechende gegebenenfalls die ernsthafte Benutzung nachweisen,
wenn die altere Marke am Tag der Registrierung der IR (INID Code 151) oder an ihrem
Prioritatstag (INID Code 300) oder ggf. am Tag der nachtraglichen Benennung der
Europaischen Union (INID Code 891) (*3) mindestens fuinf Jahre eingetragen war.

42 m Fall von Anmeldungen von Unionsmarken, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das Datum der
Veréffentlichung maRgeblich.
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Befindet sich die altere Marke immer noch innerhalb der Schonfrist flr die
Nichtbenutzung, wird jedes Verlangen auf Benutzungsnachweis zurtiickgewiesen. Das
wird sogar dann der Fall sein, wenn der Anmelder behauptet, dass die altere
Marke mit Absicht, die Beschrankung der Schonfrist zu umgehen, erneut eingereicht
wurde, da eine solche Behauptung nicht in Widerspruchsverfahren untersucht werden
kann (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28;
16/05/2019, T-354/18, SKYFi/ SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

51.2.1 Altere Unionsmarken

Malgeblicher Zeitpunkt fur die Beantwortung der Frage, ob eine Marke zum
entsprechenden Zeitpunkt mindestens fiunf Jahre eingetragen war, ist gemaR Artikel
18 Absatz 1 und Artikel 47 Absatz 2 UMV das Datum der Eintragung der alteren
Unionsmarke, namlich das Datum der Eintragung der Unionsmarke in das Register
gemal Veroffentlichung entsprechend Artikel 111 Absatz 2 Buchstabe o UMV geman
INID-Code 151. Sind funf Jahre oder mehr zwischen der Eintragung der alteren
Unionsmarke und dem entsprechenden Zeitpunkt vergangen, kann der Anmelder (bzw.
bei einer angefochtenen internationalen Registrierung der Inhaber) den Nachweis der
Benutzung verlangen.

51.2.2 Altere internationale Registrierungen, in denen die Européische Union
benannt ist

Bei internationalen Registrierungen, in denen die Europaische Union benannt ist,
stellt das Datum der zweiten Wiederveroffentlichung der EU-Benennung geman
Artikel 190 Absatz 2 UMV den Beginn fur die Berechnung der Schonfrist fur die
Nichtbenutzung von 5 Jahren dar (Artikel 203 UMV). Dieses Datum entspricht
dem Datum der Veroffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3.1 des Blattes fir
Unionsmarken.

51.2.3 Altere nationale Marken

Bei nationalen Marken wird der Tag des ,Abschlusses des Eintragungsverfahrens*
gemall Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436, zur Berechnung des
Beginns der Schonfrist zur Nichtbenutzung herangezogen. Dieses Datum wird von den
einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (14/06/2007,
C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Einige Mitgliedstaaten sehen insbesondere Widerspruchsverfahren nach der
Eintragung (**) vor. Bei diesen nationalen Marken kann das ,Eintragungsdatum®
nicht das mafRlgebliche Datum fir die Berechnung der finfjahrigen Schonfrist sein.
Stattdessen muss die Funfjahresfrist von dem Tag an gerechnet werden, ab dem

43 |m Fall von internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, die vor dem 23/03/2016 eingereicht
wurden, ist das mafgebliche Datum das Datum der ersten Verdffentlichung der angefochtenen internationalen
Registrierung oder ihrer spateren Benennung im Blatt fir Unionsmarken.

44 Deutschland, Osterreich, Finnland, Schweden, Lettland und im Falle von Marken, die im ,beschleunigten
Verfahren" eingetragen wurden, in den Benelux-Staaten.
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kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist oder, falls Widerspruch erhoben
wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung
Rechtskraft erlangt oder der Widerspruch zurtickgenommen wird (Artikel 16 Absatz
2 der Richtlinie [EU] 2015/2436, gemall Umsetzung in der jeweiligen nationalen
Rechtsprechung).

Nach Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/2436 miuissen Mitgliedstaaten
das Datum, an dem die Funfjahresfrist beginnt, im Register eintragen. Bis diese
Informationen in den mal3geblichen offiziellen Markendatenbanken jederzeit abrufbar
sind, kann das mafigebliche Datum in den entsprechenden Gerichtsbarkeiten in der
im Anhang zu diesem Abschnitt beigefiigten Tabelle nachgeschlagen werden. Das
Amt wird sich auf die Informationen in dieser Tabelle stutzen, um festzulegen, ob ein
Verlangen eines Benutzernachweises gegenuber einer bestimmten nationalen Marke
zulassig ist.

51.2.4 Altere internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist

Nach Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/2436 ist der mafgebliche
Finfjahreszeitraum bei internationalen Registrierungen, die in einem Mitgliedstaat
Geltung haben, von dem Tag an zu rechnen, an dem die Marke nicht mehr
zurickgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann.
Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen
Grinden mitgeteilt, ist die Frist von dem Tag an zu rechnen, an dem eine
das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung Uber
die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse Rechtskraft erlangt oder der
Widerspruch zuriickgenommen wird.

Gemal Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b des Madrider Protokolls kénnen
die Bestimmungsamter innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem
Tag der Benachrichtigung Uber die Benennung eine vorlaufige Schutzverweigerung
aussprechen. Wurde der Mitgliedstaat nicht in der internationalen Anmeldung, sondern
erst nachtraglich-benannt, beginnt der Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten an dem
Tag, an dem die nachtragliche Benennung bei den Bestimmungsamtern eingegangen
ist. Wird dem Internationalen Biiro keine vorlaufige Schutzverweigerung innerhalb der
anwendbaren Frist mitgeteilt, gilt die internationale Registrierung im benannten Land
als geschutzt (Grundsatz der stillschweigenden Zustimmung, Artikel 4 Absatz 1 des
Madrider Protokolls).

Die Mitgliedstaaten, die die Frist von 12 Monaten fir das Aussprechen einer
vorlaufigen Schutzverweigerung gemal® dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte
Partei sind, sind: Belgien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Luxemburg, die
Niederlande, Osterreich, Portugal, Ruméanien, Slowenien, Spanien, die Tschechische
Republik und Ungarn.

Die Mitgliedstaaten, die die Frist von 18 Monaten fir das Aussprechen einer
vorldufigen Schutzverweigerung gemal® dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte
Partei sind, sind: Danemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen und
Schweden
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Welche Frist (12 oder 18 Monate) fur Bulgarien, Italien, Polen, die Slowakei und
Zypern gilt, wenn sie benannte Partei sind, hangt davon ab, ob i) das Land vor oder
nach dem 1. September 2008 benannt oder nachtraglich benannt wurde, und ob
ii) das Ursprungsamt Partei sowohl des Abkommens als auch des Protokolls (Frist:
12 Monate) oder nur des Protokolls (Frist: 18 Monate) ist.

Die nachstehende Tabelle bietet einen Uberblick:

45 Frist fiir das Aussprechen
Benanntes Land (*°) Ursprungsland . .
einer Schutzverweigerung

Belgien, Deutschland, Frankreich,

Kroatien, Lettland, Luxemburg, |Alle Vertragsparteien

Osterreich, die  Niederlande, [Stand 06/04/2022:

Portugal, Ruménien, Slowenien, | 112 Mitglieder] (46)

Spanien, Tschechische Republik L . 112 Monate
(Unabhangig davon, ob sie

und Ungarn .

Parteien sowohl des Abkommens

(EU-Vertragsparteien sowohl des | gis auch des Protokolls oder nur

Abkommens als auch des| des Protokolls sind)
Protokolls)

Alle Vertragsparteien

Dénemark,  Estland,  Finnland, | [Stand 06/04/2022:
Griechenland, Irland,  Litauen, | 112 Mitglieder]

Schweden
(Unabhéngig davon, ob sie 18 Monate

(EU-Vertragsparteien nur  des | parteien sowohl des Abkommens
Protokolls) als auch des Protokolls oder nur

des Protokolls sind)

Bulgarien, Italien, Polen,
Slowakei und Zypern, sofemn sie | Alle Vertragsparteien
vor dem  01/09/2008 benannt | [Stand 06/04/2022:

oder  nachtréglich benannt | 112 Mitglieder]

wurden (*7
) (Unabhangig davon, ob sie| o Monate

(EU-Vertragsparteien sowohl des | parteien sowohl des Abkommens

Abkommens als ~auch des|gjs auch des Protokolls oder nur
Protokolls, die sich fiir eine | des Protokolls sind)

langere Frist entschieden haben)

45 Malta gehort dem Madrider System nicht an.

46 Siehe die vollstandige Liste aller Mitgliedstaaten, die Partei der Ausfihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider
Abkommen uber die internationale Registrierung von Marken (auch als Ausflhrungsordnung zum Protokoll
bezeichnet) sind.

Datum des Inkrafttretens von Artikel 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, demzufolge eine Erklarung
nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder ¢ des Protokolls (Verlangerung der Frist fir die Mitteilung einer
vorlaufigen Schutzverweigerung) zwischen Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls
keine Wirkung hat.

47
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Frist fiir das Aussprechen

Benanntes Land (*°) Ursprungsland ) ]
einer Schutzverweigerung

Bulgarien, Italien, Polen, | Vertragsparteien sowohl des

Slowakei und Zypern, sofern sie | Abkommens als auch des

am oder nach dem 01/09/2008 | Protokolls 12 Monate

benannt oder  nachtraglich | |s.n4 06/04/2022: 55 Mitglieder]

benannt wurden

(EU-Vertragsparteien sowohl des Vertragsparteien nur des

Abkommens als auch des| Protokolls 18 Monate

Protokolls, die sich fir eine o
[Stand 06/04/2022: 57 Mitglieder]

langere Frist entschieden haben)

Zur Feststellung, ob die altere internationale Registrierung, die einen Mitgliedstaat
benennt, dem Erfordernis unterliegt, die Benutzung nachzuweisen, prift das Amt
zunachst, ob bei der betreffenden Benennung eine vorlaufige Schutzverweigerung
anhangig ist oder sie von einer endgultigen Entscheidung zuriickgewiesen wurde. Ist
eine vorlaufige Schutzverweigerung anhangig, kann das Eintragungsverfahren nicht als
abgeschlossen angesehen werden. Wurde die vorlaufige Schutzverweigerung durch
eine endglltige Entscheidung bestatigt, kann die entsprechende Benennung nicht
als Grundlage eines Widerspruchs berucksichtigt werden, sofern sie zuruckgewiesen
wurde.

Dann prift das Amt, ob eine Erklarung Uber die Schutzgewahrung ausgestellt wurde.
In diesem Fall berlcksichtigt das Amt von sich aus den Tag der Veroffentlichung
der Erklarung der Schutzgewahrung imBlatt der WIPO (WIPO Gazette) (angegeben
durch INID-Code 450 unter der maRgeblichen Rubrik auf dem Auszug aus der
Madrid Monitor-Datenbank) als Datum fur den Beginn der Berechnung der funfjahrigen
Schonfrist (Regel 18ter Absatze 1 und 2 der Ausfuhrungsordnung zum Protokoll zum
Madrider Abkommen).

Wurde keine Erklarung uber die Schutzgewahrung ausgestellt, wird das Amt von
sich aus den Tag des Fristablaufs fiir die Mitteilung einer Verweigerung als
Datum fir den Beginn der Berechnung der flinfjahrigen Schonfrist berlicksichtigen.
Dieses Datum wird gemafld den obigen Regeln durch Hinzufligen der malfigeblichen
12- bzw. 18-Monatsfrist zum Datum der Mitteilung der internationalen Registrierung
oder ihrer nachfolgenden Benennung, ab dem die Frist flir die Mitteilung der
Schutzverweigerung lauft, berechnet (angegeben durch den INID-Code 581 unter
der mal3geblichen Rubrik auf dem Auszug aus der Madrid Monitor-Datenbank; siehe
Regel 18 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Ausfuhrungsordnung zum Protokoll zum
Madrider Abkommen).

Nur wenn es fir die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob fir die altere
Marke die Benutzung nachgewiesen werden muss, kann der Widersprechende ein

45 Malta gehort dem Madrider System nicht an.
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spateres Datum als das vom Amt von sich aus berucksichtigte Datum verlangen
(wenn z. B. das benannte Land fir die Mitteilung einer Schutzverweigerung aufgrund
eines Widerspruchs gemaf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ des Madrider Protokolls
einen Zeitraum gewahlt hat, der noch langer als 18 Monate ist, oder wenn alle
Verfahren bezuglich des Schutzes der Marke vor dem Bestimmungsamt nach dem
Ausstellen der Erklarung Uber die Schutzgewahrung gemal Regel 18ter Absatz 4 der
Ausfihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen abgeschlossen wurden).
Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder oder Inhaber den Wunsch hat, ein friiheres
Datum zu verlangen (z. B. das Datum nach Ablauf der Widerspruchsfrist, wenn
kein Widerspruch eingelegt wurde — siehe Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU)
2015/2436). Ein ausschlaggebender Nachweis zur Unterstlitzung dieser Forderungen
muss beim Amt eingereicht werden.

51.2.5 Zusammenfassung der Berechnung des Beginns der Schonfrist

- Berechnung des Beginns der fiinfjdhrigen
Altere Marke
Schonfrist

Unionsmarke Datum der Eintragung

Datum der zweiten - Nachverodffentlichung der
Internationale Registrierung mit Benennung der . . .
EU-Benennung in Teil M.3.1 des Blattes flr

EU ]

Unionsmarken

Das Datum des Abschlusses des
Nationale Marke Eintragungsverfahrens  gemall  Definition in

nationalem Recht (siehe Tabelle im Anhang)

StandardmafRig das Datum der Verdffentlichung

Internationale Registrierung mit Benennung |der Erkldrung uber die Schutzgewahrung in der

von Mitgliedstaaten WIPO Gazette (INID-CODE 450 der mafRgeblichen
Rubrik)
5.1.3 Das Verlangen muss unbedingt, ausdrucklich und eindeutig sein

Das Verlangen des Anmelders stellt eine férmliche Erklarung dar und hat wichtige
verfahrensrechtliche Konsequenzen.

Gemal Artikel 10 Absatz 1 DVUM muss das Verlangen unbedingt sein.
Formulierungen wie ,falls der Widersprechende seine Waren/Dienstleistungen nicht in
den Klassen X oder ,Y* einschrankt, verlangen wir den Benutzungsnachweis®, ,falls
das Amt den Widerspruch nicht aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurtckweist,
verlangen wir den Benutzungsnachweis“ oder ,wenn das Amt dies flir sinnvoll halt,
wird der Widersprechende aufgefordert, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen®
enthalten bedingte oder hilfsweise Forderungen und werden daher nicht als wirksames
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Verlangen eines Benutzungsnachweises behandelt (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID
SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Darlber hinaus muss das Verlangen ausdriicklich und eindeutig sein. Grundsatzlich
muss das Verlangen eines Benutzungsnachweises positiv formuliert sein. Da die
Benutzung oder Nichtbenutzung in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sein kann
(beispielsweise um eine starkere Kennzeichnungskraft der alteren Marke geltend
zu machen oder zu widerlegen), sind blofRe Stellungnahmen oder Bemerkungen
des Anmelders bezlglich der Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Marke des
Widersprechenden nicht ausdriicklich genug und stellen kein guiltiges Verlangen
eines Nachweises der ernsthaften Benutzung dar (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102).

Beispiele:
Ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

e Ich verlange vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung ...

e Ich fordere das Amt auf, dem Widersprechenden eine Frist fir die Vorlage des
Nachweises der Benutzung zu setzen ...%

e Die Benutzung der alteren Marke wird hiermit angefochten ...%

e Die Benutzung der alteren Marke wird geman Artikel 47 UMV bestritten.”;

e Die Anmelderin erhebt die Einrede der Nichtbenutzung.” (05/08/2010,
R 1347/2009-1, CONT@XT / CONTXTA).

Nicht ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

e Der Widersprechende hat seine Marke nur fiir ... benutzt;

e Der Widersprechende hat seine Marke nicht fur ... benutzt;

e Es liegt kein Nachweis daruber vor, dass der Widersprechende seine Marke jemals
benutzt hat ...

e Die alteren Eintragungen des W.idersprechenden kdénnen nicht ,gegen die
Unionsmarkenanmeldung geltend gemacht werden...“, da ,...keine Angaben oder
Nachweise zur Benutzung ... vorgelegt wurden ...“ (22/09/2008, B 1 120 973).

Nicht nur das Verlangen muss ausdricklich und eindeutig sein, sondern auch sein
Umfang. Das Amt akzeptiert das Verlangen nur fir die Waren und Dienstleistungen, die
in der Spezifikation der alteren Marke ausdriicklich genannt sind und auf die sich der
Widerspruch stitzt. In den folgenden Beispielen ist der Umfang des Verlangens nicht
ausdrucklich und eindeutig:

e Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der alteren
Marke flr die Waren nachweist, flr die die angefochtene Marke angemeldet wurde”
— der Anmelder kann nicht verlangen, dass der Widersprechende die Benutzung der
Waren des Anmelders nachweist (siehe beispielsweise 24/09/2008, R 1947/2007-4,
HOKAMP / HOLTKAMP, § 20).

e Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der alteren
Marke fir mit den angemeldeten Waren identische oder diesen ahnliche Waren
nachweist* — der Umfang des Verlangens kann nicht durch einen Verweis auf die
Waren des Anmelders definiert werden und darf keine Auslegung zulassen.
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e Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung flr Hosen
und Hemden nachweist® — wenn die altere Marke fur Bekleidung, Schuhwaren
und Kopfbedeckungen angemeldet wurde. Der Umfang des ausdriicklichen
Verlangens darf keine Auslegung zulassen. Es ist weder Sache des Amtes
noch des Widersprechenden festzustellen, ob ein Gegenstand in eine breiter
gefasste Kategorie der Spezifikation der alteren Marke fallt. Des Weiteren
kann vom Widersprechenden nicht verlangt werden, die Benutzung eines
bestimmten Gegenstands innerhalb einer Kategorie nachzuweisen; vielmehr kann
er die ersthafte Benutzung flr diese Kategorie durch andere darin enthaltene
Gegenstande nachweisen (siehe beispielsweise 24/09/2008; R 1947/2007-4,
HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN / Orthangin,
§ 16; 08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec / bodytec, § 18).

Das Verlangen eines Benutzungsnachweises, dessen Umfang nicht ausdrtcklich und
eindeutig ist, wird vom Amt zurlickgewiesen.

514 In einem gesonderten Dokument eingereichtes Verlangen

Gemal Artikel 10 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 2 DVUM ist der
Antrag auf Benutzungsnachweis nur zulassig, wenn er als bedingungsloser Antrag
in einem gesonderten Schriftstick innerhalb des vom Amt festgelegten Zeitraums
eingereicht wird (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits
(Bildmarke) / Diesel et al., § 54).

Das Erfordernis der Einreichung als gesondertes Schriftstick ist erfullt, wenn
der Antrag auf Benutzungsnachweis als gesonderte Einreichung oder in einer
gesonderten Anlage zu einer Einreichung eingereicht wird. In die Stellungnahme
integrierte Antrage werden weder gesucht noch akzeptiert, selbst wenn sie in einem
separaten Abschnitt, Absatz oder unter einer gesonderten Uberschrift enthalten sind
oder auf der ersten oder letzten Seite der Stellungnahme erscheinen.

Fur die Einreichung von Antrdgen auf Benutzungsnachweis per elektronischer
Kommunikation ‘hat das Amt die spezielle Option ,e-action® ,Request proof of
use“ (Antrag auf Benutzungsnachweis stellen) zur Verfigung gestellt. Wird ein
Antrag auf Benutzungsnachweis durch Auswahl der entsprechenden ,e-action“-Option
eingereicht, wird die automatisch erstellte Eingabe als gleichwertig zu einer Eingabe
mittels eines gesonderten Schriftsticks angesehen. Eine weitere Stellungnahme
ist nicht mehr erforderlich. Es wird empfohlen, die e-action-Option ,Antrag auf
Benutzungsnhachweis stellen“ zu verwenden, wenn ein Antrag auf Benutzungsnachweis
Uber die User Area eingereicht wird.

Das Erfordernis eines ,gesonderten Schriftstliicks“ kann auch erflllt werden, indem
der Antrag auf Benutzungsnhachweis Uber die e-action ,Stellungnahme Ubermitteln®
eingereicht wird. Dies konnte der Fall sein, wenn der Antrag als gesonderte
Anlage zu einem Schriftsatz eingereicht wird, aber nicht in die Stellungnahme des
Anmelders aufgenommen wird. Der Antrag ist der Stellungnahme des Anmelders in
klar definierter Weise beizufugen (z. B. Anlage 1 — Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses; Anlage 2 — Antrag auf Benutzungsnachweis usw.).
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Des Weiteren ist das Erfordernis, einen Antrag auf Benutzungsnachweis durch
ein ,gesondertes Schriftstick® zu stellen, nicht mit der Einreichung durch eine
.,gesonderte elektronische Dateianlage® gleichzusetzen. Die Zusammenfassung von
Eingaben zum Zwecke der Mitteilung schlie®t die Einreichung des Antrags als
.gesondertes Schriftstick® nicht aus. Die Stellungnahme des Anmelders und der
Antrag auf Benutzungsnachweis kdnnen in einer einzigen elektronischen Dateianlage
(z. B. in einer einzigen PDF-Datei) eingereicht werden, solange der Antrag
auf Benutzungsnachweis eine separate Anlage zur Eingabe bildet (28/06/2021
R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (Bildmarke) / Diesel et al., § 46-48).

5.1.5 Interesse des Anmelders, zunachst den Benutzungsnachweis zu
verlangen

Gemal} Artikel 10 Absatz 5 DVUM kann ein Verlangen des Benutzungsnachweises
zum gleichen Zeitpunkt wie die Stellungnahme eingereicht werden. Wenn sich
der Anmelder daflir entscheidet, seine erste Stellungnahme auf die Beantragung
des Benutzungsnachweises zu beschranken, ist er nicht verpflichtet, zu diesem
Zeitpunkt seine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen. In diesem Fall
muss der Anmelder jedoch dann auf den Widerspruch antworten, wenn ihm
Gelegenheit gegeben wird, auf etwaige eingereichte Benutzungsnachweise zu
antworten. Dies ist auch dann maoglich, wenn nur einige altere Rechte Gegenstand der
Benutzungsanforderung sind, da der Anmelder nicht gezwungen sein sollte, mehrere
Stellungnahmen abzugeben.

5.1.6 Folgen eines unzulassigen Antrags auf Benutzungsnachweis

Wird einem unzulassigen Antrag auf Benutzungsnachweis eine Stellungnahme zum
Widerspruch beigefligt, berat das Amt die Beteiligten Uber die Unzulassigkeit des
Antrags und setzt das Verfahren fort, ohne den Widersprechenden aufzufordern, einen
Nachweis fur die Benutzung der alteren Marken einzureichen.

Wird einem unzulassigen Antrag auf Benutzungsnachweis keine Stellungnahme zum
Widerspruch beigefligt, benachrichtigt das Amt die Beteiligten Gber die Unzulassigkeit
des Antrags und schliet den kontradiktorischen Teil des Verfahrens ab. Das Amt
kann jedoch die in Artikel 8 Absatz 2 DVUM festgelegte Frist verlangern, wenn das
unzulassige Verlangen vor Ablauf der dem Anmelder gesetzten Frist einging, vom Amt
aber erst nach Ablauf dieser Frist bearbeitet wurde. Da die Ablehnung des Antrags
auf Benutzungsnachweis nach Ablauf der Frist die Interessen des Antragstellers
unverhaltnismaflig beeintrachtigen wird, wird das Amt dem Anmelder die Frist flr
die Einreichung seiner Stellungnahme zu den Widerspruch um die Anzahl der Tage
verlangern, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch Ubrig waren. Diese Handhabung
entspricht den Grundsatzen der guten Verwaltungspraxis.

Ist der Antrag nur fUr einen Teil der alteren Marken, auf die sich der Widerspruch
bezieht, unzuldssig (z. B. wenn fur einige der alteren Marken der Nachweis Uber
die ernsthafte Benutzung zu erbringen ist, flir andere hingegen nicht), beschrankt
das Amt die Aufforderung an den Widersprechenden, einen Benutzungsnachweis
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zu erbringen, ausdricklich auf die alteren Marken, flr die ein Nachweis Uber die
ernsthafte Benutzung zu erbringen ist.

5.2 Ausdrickliche Aufforderung durch das Amt

Ist das Verlangen des Anmelders, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, wirksam,
raumt das Amt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um die
Benutzung nachzuweisen oder berechtigte Grinde fir die Nichtbenutzung geltend
zu machen. Wird Uber die Benutzung entschieden, obwohl keine ausdrickliche
Aufforderung des Amtes ergangen ist, den Benutzungsnachweis zu erbringen, so
stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn das Verlangen des
Anmelders deutlich ist und der Widersprechende das Verlangen versteht und den
verlangten Benutzungsnachweis erbringt (28/02/2011, R_16/2010-4, COLORPLUS,
§ 20; 19/09/2000, R 733/1999-1, AFFINITE / AFFINAGE).

Geht das Verlangen des Benutzungsnachweises wahrend der Cooling-off-Frist ein und
wird dem Widersprechenden im Laufe dieser Frist Ubermittelt, entspricht die Frist
fur die Ubermittlung des Benutzungsnachweises der Frist fir das erstmalige oder
erganzende Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen. Diese Frist
wird automatisch verlangert, wenn die Cooling-off-Frist verlangert wird.

Geht das Verlangen vor Ablauf der. Frist fur das Vorbringen oder die Ergdnzung von
Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen beim Amt ein und wird es innerhalb dieser
Frist weitergeleitet, wird die Frist flr die Vorlage dieser Tatsachen, Beweismittel und
Bemerkungen so weit verlangert, dass sie mit der Zweimonatsfrist flr die Vorlage des
Benutzungsnachweises Ubereinstimmt.

5.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des
Benutzungsnachweises

5.3.1 Frist fur die Vorlage des Benutzungsnachweises

Das Amt raumt dem Widersprechenden eine Frist von 2 Monaten ein, innerhalb
derer er den Benutzungsnachweis vorlegen kann. Der Widersprechende kann eine
Verlangerung dieser Frist gemal Artikel 68 Absatz 1 DVUM beantragen. Fur diese
Antrage gelten die Ublichen Regeln fur Verlangerungen (siehe Punkt 7.2.1 weiter
unten).

Artikel 10 Absatz 2 DVUM besagt ausdricklich, dass das Amt den Widerspruch
zurlckweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

Es ist zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden:

® Alle Beweismittel, die vom Widersprechenden wahrend des gesamten Verfahrens
vor Ablauf der Frist fiir die Vorlage des Benutzungsnachweises, selbst vor dem
Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises eingereicht
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werden, sind bei der Wirdigung des Benutzungsnachweises automatisch zu
bericksichtigen.

® Der Widersprechende legt innerhalb der Frist keine oder keine relevanten
Angaben oder Beweismittel vor: Die erstmalige Vorlage relevanter Angaben oder
Beweismittel fir die Benutzung nach Ablauf der Frist fihrt zur Zurickweisung des
Widerspruchs, ohne dass das Amt einen Ermessensspielraum hat. Artikel 10
Absatz 2 DVUM ist im Wesentlichen eine verfahrensrechtliche Vorschrift, aus
deren Wortlaut hervorgeht, dass der Widerspruch automatisch zuriickzuweisen ist,
wenn fur die betreffende Marke kein Benutzungsnachweis innerhalb der vom Amt
festgelegten Frist vorgelegt wurde. Stiitzt sich der Widerspruch allerdings auch auf
altere Marken, fir die kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss, wird das
Verfahren gestitzt auf diese alteren Marken fortgesetzt.

® Der Widersprechende hat relevante Angaben oder Beweismittel innerhalb der
Frist eingereicht und legt nach Fristablauf erganzende Angaben oder Beweismittel
vor. Das Amt kann die nicht fristgemaR eingereichten Beweismittel aufgrund
eines ihm durch Artikel 95 Absatz 2 UMV ubertragenen Ermessensspielraums
berlcksichtigen.
In  diesem Zusammenhang muss zuerst Dbeurteilt werden, ob die
Ermessensbefugnis des Amts verfugbar ist, und zweitens, wie diese
Ermessensbefugnis durch das Amt auszuliben ist, das heillt, ob diese verspatet
vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurtickzuweisen sind.

Gemald Artikel 10 Absatz 7 DVUM muss das Amt seine Ermessensbefugnis
ausuben, wenn die verspatet vorgelegten Angaben oder Beweismittel die zuvor
fristgerecht zum Zweck des Nachweises der in Artikel 10 Absatz 3 DVUM
dargelegten rechtlichen Anforderungen vorgelegten Beweismittel nur erganzen,
starken und klarstellen, namlich Angaben Uber Ort, Zeit, Umfang und Art der
Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Waren und Dienstleistungen, fir die sie
eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht. Daraus folgt, dass dem
Amt keine Ermessensbefugnis verfugbar ist, wenn mit den verspatet vorgelegten
Beweismitteln die Absicht verfolgt wird, eine rechtliche Anforderung nachzuweisen,
fur die urspringlich keinerlei Beweismittel vorgelegt wurden. Wenn beispielsweise
keinerlei Angaben oder Beweismittel Uber den Ort der Benutzung innerhalb der
relevanten Frist vorgelegt wurden, so mussen alle diesbezlglich nach Ablauf der
Frist vorgelegten Beweismittel unbericksichtigt bleiben.

Bei der AuslUbung seiner Ermessensbefugnis muss das Amt insbesondere
die Phase des Verfahrens, ob die Tatsachen oder Beweismittel dem ersten
Anschein nach wahrscheinlich relevant fir den Ausgang des Falles sind und
ob es stichhaltige Griinde fiir die verspatete Einrreichung der Tatsachen oder
Beweismittel gibt, berlcksichtigen.

Diese Faktoren hangen miteinander zusammen. Je spater in der Phase des
Verfahrens, desto starker mussen der Grund fur die verspatete Einreichung
oder die Relevanz der Beweismittel sein. Daher kdnnen zusatzliche Angaben
oder Beweismittel akzeptiert werden, wenn dem ersten Anschein nach diese
wahrscheinlich relevant fur den Ausgang des Falles sind und in einer friheren
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Phase des Verfahrens eingereicht werden, mit einer Begrindung, warum diese in
dieser Phase des Verfahrens eingereicht werden.

Es kann andere relevanten Faktoren geben. Die Absicht einer Verlangerung des
Verfahrens durch die stlickweise Einreichung von Teilen (Verzdgerungstaktik), wenn
die Umstande des Falles diese Schlussfolgerung zulassen, spricht gegen eine
Zulassung der verspatet eingereichten Beweismittel.

Die natlrlichen Schwierigkeiten bei der Erlangung der Beweismittel als solche
stellen keinen stichhaltigen Grund fir eine verspatete Einreichung dar.

Das Amt hat in der Entscheidung ordnungsgemafl® zu begrinden, warum es
serganzende Beweismittel“ zurlickweist oder berlcksichtigt.

5.3.2 Beweismittel

5.3.21 Grundsatze

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden.

Artikel 95 Absatz 1 UMV besagt: ,[...]Soweit es sich jedoch um Verfahren bezlglich
relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf
das Vorbringen und die Antrage der Beteiligten beschrankt [...]*. Die vorgelegten
Beweismittel missen hinreichend klar und genau sein, um der anderen Partei die
Ausubung ihrer Verteidigungsrechte und dem Amt die Durchfihrung der Prifung zu
ermoglichen, und dies ohne Einholung weiterer Informationen von auf3en.

Im Wesentlichen soll damit verhindert werden, dass das Amt sich starker fiir die eine
oder andere Partei einsetzt; es kann nicht an Stelle des Widersprechenden oder seines
Rechtsbeistands selber versuchen, in den vorgelegten Unterlagen die Informationen
aufzufinden, die es als Nachweis der Benutzung deuten kénnte. Das bedeutet, dass
das Amt nicht versuchen sollte, an der Darstellung der Beweismittel einer der Parteien
etwas zu verbessern.

Die Verantwortung fir eine geordnete Darstellung der Beweismittel verbleibt bei
den Parteien. Artikel 10 Absatz 4 DVUM sieht vor, dass die Benutzungsnachweise
gemal Artikel 55 DVUM einzureichen sind, der die grundlegende Struktur und das
Format der schriftichen Beweismittel festlegt. Diese Bestimmung bedeutet, dass die
Einreichung eine klare Identifizierung der von den Parteien vorgebrachten Beweismittel
und Argumente ermdglichen muss und so ein schnelles Verfahren gewahrleistet.

Fir weitere Informationen zu den Anforderungen an das Format und die Gliederung
der Anhange von Mitteilungen sowie Empfehlungen fiir die Gliederung schriftlicher
Nachweise siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Kapitel 2 Vorlage von
Beweismitteln.

Die Empfehlungen gehen zusammen mit den Anforderungen flur schriftliche
Beweismittel, wie in Artikel 55 Absatz 2 DVUM dargelegt, und der Mitteilung des Amtes
Uber den Antrag des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises auch dem
Widersprechenden zu.
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Nach MaRgabe von Artikel 10 Absatz 4 DVUM sind die Beweismittel gemal® den
Artikeln 55 Absatz 2 sowie 63 und 64 DVUM einzureichen und beschranken sich
grundsatzlich auf die Vorlage von Dokumenten und Beweisstlicken wie Verpackungen,
Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf
die in Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten schriftlichen Erklarungen.
Artikel 10 Absatz 4 DVUM Iasst auch Markterhebungen und Nennungen der Marke
in Verzeichnissen und Verodffentlichungen der entsprechenden Fachverbande als
geeignete Nachweise zu (14/03/2011, B 1 582 579; 18/06/2010, B 1 316 134).

Preislisten und Kataloge sind Beispiele fur ,Material, das direkt von der Partei
selbst stammt®. Der ,Jahresbericht und Jahresabschluss® eines Unternehmens fallen
ebenfalls in diese Rubrik.

Die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises wirft immer die Frage
des Beweiswerts des vorgelegten Materials auf. Fir weitere Informationen siehe
Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.2 Eidesstattliche

Erklarungen.

53.2.2 Bezugnahmen auf andere Verfahren

Der Widersprechende kann sich auf Feststellungen nationaler Amter und Gerichte in
Parallelverfahren berufen. Zwar ist das Amt nicht an die Feststellungen der nationalen
Amter und Gerichte gebunden, jedoch miissen derartige Entscheidungen gebihrend
bertcksichtigt werden und kdnnen die Entscheidung des Amtes beeinflussen. Fir das
Amt ist es wichtig, die Art der Nachweise, die zu der betreffenden Entscheidung auf
nationaler Ebene gefiihrt haben, Uberprifen zu kénnen. Das Amt bericksichtigt die
unterschiedlichen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Erfordernisse, die fir
die betreffende nationale Stelle vorhanden sein kénnen (25/08/2003, R 1132/2000-4,
VANETTA / VIENETTA (fig.), § 16, 18/10/2000, R 550/1999-3, DUKE (fig.) / DUKE,
§ 23). Weitere Informationen sind den Richtlinien zu entnehmen, 3.2 Verweise auf
Entscheidungen nationaler Amter und Gerichte sowie auf Entscheidungen des Amtes
auf Seite 197.

Der Widersprechende mochte sich unter Umstanden auf in vorangegangenen
Verfahren vor dem Amt als Benutzungsnachweis eingereichtes Material beziehen.
Das Amt akzeptiert solche Bezugnahmen unter der Voraussetzung, dass der
Widersprechende das Material, auf das er Bezug nimmt, und die Verfahren, in deren
Rahmen es eingereicht wurde, eindeutig bezeichnet. Wird das betreffende Material in
der Bezugnahme nicht ausreichend eindeutig bezeichnet, verlangt das Amt, dass der
Widersprechende das Material, auf das Bezug genommen wird. eindeutig bezeichnet
oder es einreicht. FlUr weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10,
Beweismittel, Unterabschnitt 3.1 Bezugnahme auf Unterlagen oder Beweismittel in
anderen Verfahren vor dem Amt.
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5.3.2.3 Eidesstattliche Erklarungen

Wahrend die aufgeflihnrten Beweismittel wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten,
Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen keine besonderen
Probleme aufwerfen, missen die in Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten
Erklarungen naher untersucht werden. Fur allgemeine Informationen siehe Richtlinien,
Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.2 Eidesstattliche Erklarungen.

Unterscheidung zwischen Zuldssigkeit und Relevanz (Beweiswert)

Die Bedeutung von Erklarungen ist umstritten. In diesem Zusammenhang ist
klar zwischen der Zulassigkeit und dem Beweiswert derartiger Nachweise zu
unterscheiden.

Was die Zulassigkeit betrifft, so nennt Artikel 10 Absatz 4 DVUM ausdricklich
schriftliche Erklarungen gemalR Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV als zuldssige
Beweismittel fir die Benutzung. Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV nennt als
zulassige Beweismittel unter anderem schriftliche Erklarungen, die unter Eid oder an
Eides statt abgegeben werden oder die nach den Rechtsvorschriften des Staates,
in dem sie abgegeben werden, eine ahnliche Wirkung haben. Somit ist zu prifen,
ob die vorgelegte Erklarung eine Erklarung im Sinne von Artikel 97 Absatz 1
Buchstabe f UMV darstellt.

In Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV ist nicht festgelegt, von wem
diese Erklarungen unterzeichnet sein mussen. Somit. besteht kein Grund, davon
auszugehen, dass von den Verfahrensbeteiligten selbst unterzeichnete Erklarungen
nicht unter diese Vorschrift fallen (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Was den Beweiswert derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt
zwischen Erklarungen, die aus dem Umfeld der Widersprechenden oder von ihren
Mitarbeitern kommen, und Erklarungen unabhangiger Dritter, im Einklang mit der
standigen Rechtsprechung (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51;
06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Erklarungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklarungen, die aus dem Umfeld des Inhabers der alteren Marke stammen (abgefasst
von den Verfahrensbeteiligten selbst oder ihren Mitarbeitern) , wird grundsatzlich ein
geringerer Beweiswert zugemessen als Erklarungen unabhangiger Dritter. Der Grund
daflir ist, dass die Wahrnehmung der an der Streitigkeit beteiligten Partei in der
Angelegenheit mehr oder weniger durch persoénliche Interessen beeinflusst sein kann.

Jegliche Verallgemeinerung ist zu vermeiden, da der genaue Wert solcher Erklarungen
immer von ihrer konkreten Form und ihrem Inhalt abhangt und das Endergebnis in
jedem Einzelfall von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel abhangt.

Ein Inhaberwechsel nach dem Anmeldetag oder dem Prioritatstag der
Unionsmarkenanmeldung macht Erklarungen der neuen Inhaber unter Umstanden
gegenstandslos, da diese in der Regel nicht Uber die erforderliche unmittelbare
Kenntnis verfiigen, um Erklarungen Uber die Benutzung der Marke durch den
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vorherigen Inhaber abgegeben zu kénnen (17/06/2004, R 16/2004-1, REPORTER /
REPORTER, § 23-24).

Dessen ungeachtet kann sich bei einem Rechtsibergang oder einer sonstigen
Rechtsnachfolge jeder neue Inhaber auf die Benutzung durch seine(n) Vorganger
innerhalb der entsprechenden Schonfrist berufen. Die Benutzung durch einen
Vorganger kann durch den Vorganger selbst sowie durch alle sonstigen verlasslichen
Beweismittel erfolgen, beispielsweise durch Angaben aus den Geschéaftsunterlagen,
sofern der Vorganger selbst nicht erreichbar ist.

Erklarungen Dritter

Erklarungen (z. B. Erhebungen), die durch einen unabhangigen Dritten abgegeben
werden, wird eine groRere Beweiskraft beigemessen (19/01/2011, R _1595/2008-2,
FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO
(fig.), § 31).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes
in der Rechtssache Chiemsee (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230), in der der Gerichtshof auf Beweismittel hinweist, die geeignet sind,
die erlangte Kennzeichnungskraft einer Marke im betreffenden Markt zu belegen.
Zwar ist die Erlangung der Kennzeichnungskraft als solche nicht mit ernsthafter
Benutzung gleichzusetzen, doch lasst sie gewisse Ruickschlisse auf die Benutzung
eines Zeichens im Markt zu. Folglich kann die diesbezugliche Rechtsprechung mutatis
mutandis herangezogen werden.

5.4 Reaktion des Anmelders

5.4.1 Weiterleitung der Nachweise

Nach Erhalt des vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweises leitet das
Amt diesen vollstdndig an den Anmelder weiter.

Das Amt raumt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten ein, um seine
Stellungnahme zum Benutzungsnachweis (und zum Widerspruch) einzureichen.

542 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschlieRen, wenn der Widersprechende
innerhalb der gesetzten Frist keine Nachweise vorgelegt hat oder die Nachweise
offensichtlich irrelevant sind und alle alteren Markeneintragungen davon betroffen
sind. Der Grund fir diese Verfahrensweise liegt darin, dass vermieden werden
soll, Verfahren fortzusetzen, obwonhl ihr Ergebnis, namentlich die Zurliickweisung des
Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises, bereits bekannt ist (Grundsatze der
Verfahrensdkonomie und der ordnungsgemafen Verwaltung).

Wenn nur flUr einige der alteren Marke der Benutzungsnachweis erbracht werden muss
und der Widersprechende keinen Nachweis einreicht oder der Nachweisoffensichtlich
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unerheblich ist, wird der Anmelder aufgefordert, eine Stellungnahme zum Widerspruch
in Verbindung mit den verbleibenden alteren Marken einzureichen, ungeachtet
der Tatsache, ob er seine erste Stellungnahme darauf beschrankt hatte, einen
Benutzungsnachweis zu fordern oder ob er auch erste Stellungnahmen zum
Widerspruch eingereicht hatte.

In allen anderen Fallen werden die Nachweise an den Anmelder weitergeleitet, wobei
ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um seine Stellungnahme einzureichen.
Das Amt darf den Widersprechenden nicht darlber in Kenntnis setzen, dass die
Nachweise maoglicherweise nicht ausreichend sind, oder ihn gar auffordern, weitere
Nachweise zu erbringen. Dies stlinde im Widerspruch zum Gebot der Neutralitat des
Amtes in kontradiktorischen Verfahren (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (ig.) / O.C.B.,
OCB (fig.), § 19).

543 Keine Reaktion des Anmelders

Reagiert der Anmelder innerhalb dieser Frist nicht, so entscheidet das Amt auf der
Grundlage der ihm vorliegenden Beweismittel. Die Tatsache, dass der Anmelder
keine Antwort einreicht, bedeutet nicht, dass er die vorgelegten Beweismittel
als ausreichenden Benutzungsnachweis akzeptiert (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 79).

544 Formliche Rucknahme des Verlangens

Reagiert der Anmelder auf den Benutzungsnachweis mit einer férmlichen Ricknahme
seines Verlangens eines Benutzungsnachweises, ist diese Frage nicht Ilanger
von Relevanz. Da der Anmelder das entsprechende Verfahren in Gang setzt,
kann er logischerweise diesen Verfahrensabschnitt auch beenden, indem er sein
Verlangen formlich zurGcknimmt (21/04/2004, R 174/2003-2, SONNENGARTEN /
SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden

Der Widersprechende hat das Recht, zu den Bemerkungen des Anmelders Stellung zu
nehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn die zu treffende Entscheidung teilweise auf
dem Vorbringen des Anmelders basieren kénnte, dass der Nachweis der ernsthaften
Benutzung der Marke unzureichend sei.

Einer Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge stellt es einen wesentlichen
Verfahrensmangel dar, wenn dem Widersprechenden keine Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben wird (28/02/2001, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Fur weitere Einzelheiten zur Vorlage erganzender Beweismittel sieche Punkt 5.3.1
weiter oben.
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5.6 Sprachenregelung beziiglich der Benutzungsnachweise

Artikel 10 Absatz 6 DVUM sieht Folgendes vor: Werden die nach MalRgabe
der Absatze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des
Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden
auffordern, eine Ubersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom
Amt gesetzten Frist vorzulegen.

Es steht im Ermessen des Amtes, ob der Widersprechende eine Ubersetzung des
Benutzungsnachweises in die Verfahrenssprache anfertigen lassen muss. Im Zuge
dieser Entscheidung wagt das Amt die Interessen beider Parteien ab.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die Ubersetzung der vorgelegten Nachweise in
die Verfahrenssprache fiir den Widersprechenden mit erheblichen Kosten und groRem
Aufwand verbunden sein kann.

Dagegen steht, dass der Anmelder das Recht hat, Gber den Inhalt der eingereichten
Nachweise unterrichtet zu werden, um seine Interessen wahrnehmen zu konnen.
Es ist unbedingt notwendig, dass der Anmelder in der Lage ist, den Inhalt
der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise zu beurteilen. Hierbei ist
die Art der vorgelegten Unterlagen zu bertcksichtigen. So ist beispielsweise
denkbar, dass ,Standard“-Rechnungen und Verpackungsmuster keiner Ubersetzung
bedirfen, um vom Antragsteller verstanden zu werden (15/12/2010, T-132/09, Epcos,
EU:T:2010:518, § 51 ff.; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL,
§ 46 ff. (Klage eingelegt) 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22);
15/09/2008, R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 ff.).

Verlangt der Anmelder ausdriicklich eine Ubersetzung der Nachweise in
die Verfahrenssprache und begrindet er dieses Verlangen (siehe Artikel 10
Absatz 6 DVUM in Verbindung mit Artikel 24 UMDV), wird das Amt den
Widersprechenden in der Regel auffordern, eine Ubersetzung vorzulegen. Das
Verlangen des Anmelders kann jedoch zurickgewiesen werden, wenn es offensichtlich
Ubertrieben oder gar missbrauchlich ist, da die vorgelegten Nachweise aus sich selbst
heraus verstandlich sind.

Verlangt das Amt eine Ubersetzung, rdumt es dem Widersprechenden eine Frist von
zwei Monaten ein, um diese einzureichen. Hat der Widersprechende umfangreiche
Nachweise eingereicht, kann das Amt den Widersprechenden ausdricklich auffordern,
nur jene Teile des vorgelegten Materials zu Gbersetzen, die er flr ausreichend erachtet,
um die ernsthafte Benutzung der Marke wahrend des malgeblichen Zeitraums
nachzuweisen. Grundsatzlich obliegt es dem Widersprechenden zu prifen, ob eine
vollstandige Ubersetzung aller vorgelegten Nachweise erforderlich ist. Es werden nur
Beweismittel berticksichtigt, fir die eine Ubersetzung vorliegt oder die ungeachtet ihrer
Textbestandteile aus sich selbst heraus verstandlich sind.

Legt der Widersprechende innerhalb der fir die Vorlage des Benutzungsnachweises
festgelegten Frist Nachweise flr die Benutzung in einer anderen als der
Verfahrenssprache vor und reicht er dann auf eigene Initiative nach Ablauf dieser
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Frist eine Ubersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache ein, werden diese
Nachweise berucksichtigt und zur Stellungnahme an den Anmelder weitergeleitet.
Dies gilt auch dann, wenn der Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung
einer Ubersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn der Anmelder die
Nachweise noch nicht angefochten hat.

6 Beendigung des Verfahrens

6.1 Gitliche Einigung

Artikel 47 Absatz 4 UMV

Artikel 6 Absatz 2 DVUM

Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6 Beendigung des
Verfahrens, 6.5 Entscheidung lber die Kostenverteilung, 6.5.3 Standardfalle fir
Kostenentscheidungen.

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum
Abschluss bringen mdchten. Mdgliche Wege zur Beilegung eines Widerspruchs
sind z.B. Einschrankungen der EU-Markenanmeldung, die zu einer Ricknahme des
Widerspruchs flhren (ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie in den Richtlinien
zu Marken, Teil C Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6. Beendigung
des Verfahrens, 6.2 Einschrdnkung und Zurticknahme und Teil C, Abschnitt 1
Widerspruchsverfahren, 4. Kontradiktorischer Teil, 4.4.1 Mittels eines gesonderten
Schriftstickes zu beantragende Einschrankungen, Zuricknahmen und zu stellende
Antrage auf Benutzungsnachweise). Sobald die Beteiligten eine Einigung erzielt und
die vereinbarten Schritte zur Beendigung des Verfahrens unternommen haben (z. B.
durch Zuriicknahme des Widerspruchs oder der Unionsmarkenanmeldung), sollten sie
das Amt informieren, das entsprechend vorgehen wird.

Das Amt kann, wenn es dies fir sachdienlich erachtet, die Beteiligten ersuchen, eine
gutliche Einigung herbeizufihren. Das Amt sowie die Beteiligten kdnnen deshalb ein
Verfahren zur gitlichen Einigung in die Wege leiten.

Zu diesem Zweck kann das Amt Vorschlage fur eine gatliche Einigung machen. Da das
Amt im Prinzip die Beteiligten nicht ersetzen kann (und dies auch nicht wiinscht), wird
es nur MalRnahmen in Fallen treffen, wenn eine Einigung zwischen den Beteiligten im
Lichte des Falles wiinschenswert erscheint.

Das Amt kann auflerdem auf ausdriickliche Aufforderung durch die Beteiligten seine
Unterstltzung bei den Verhandlungen anbieten, zum Beispiel, indem es als Vermittler
auftritt, oder, indem es ihnen die erforderliche sachliche Unterstitzung zukommen
lasst. Der gutlichen Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens
vorausgehen (ausfiihrliche Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Marken, Teil
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C Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 7 Sonstige verfahrensrechtliche
Fragen, 7.3 Aussetzung).

Zur Gebuhrenerstattung und Kostenentscheidung im Falle einer gutlichen Einigung
finden Sie ausfihrliche Informationen in den Richtlinien zu Marken, Teil C

Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6. Beendigung des Verfahrens, 6.4
Geblhrenerstattung und 6.5 Entscheidung Uber die Kostenverteilung).

6.2 Einschrankung und Zuricknahme

Artikel 66 Absatz 1, Artikel 71 Absatz 3, Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a, Artikel 146
Absatz 9 und Artikel 109 UMV

Artikel 6 Absétze 2, 3 und 4 DVUM

6.2.1 Einschrankungen und Zuridcknahmen von
Unionsmarkenanmeldungen

Artikel 49 UMV

Artikel 6 Absatz 5 DVUM

Der Anmelder hat in jedem Stadium des Widerspruchverfahrens die Mdoglichkeit, die
Waren und Dienstleistungen seiner Anmeldung einzuschranken oder die gesamte
Anmeldung zurliickzunehmen.

Entsprechende Antrdge mussen mittels eines gesonderten Schriftstickes gestellt
werden — siehe dazu Punkt 4.4.1.

Zuricknahmen und Einschrankungen muissen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das
Schweigen des Anmelders einer Unionsmarke wahrend des Verfahrens wird nie als
stillschweigende Zurucknahme betrachtet.

Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zuricknahmen oder Einschrankungen werden nicht
akzeptiert und den anderen Beteiligten lediglich zur Information Ubermittelt, wobei die
Beteiligten daruber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berticksichtigt werden.

Das Amt akzeptiert keine Einschrankungen, die an eine Bedingung geknupft sind.
Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch
dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unahnlich sind, aber hinzufligt, dass
er, sollte der Prifer die Zeichen fiir ahnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und
Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung entsprechend einschréanken wurde, so
ist eine solche Einschrankung unzulassig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen
werden, dass die Einschrankung ausdricklich und vorbehaltlos sein muss.

Ist die Einschrdnkung unzuldssig, und sei es auch nur teilweise, fordert das Amt
den Anmelder auf, den Mangel zu beheben. Behebt der Anmelder den Mangel, wird
die Einschrankung mit Wirkung zum Tag des ursprunglichen Antrags eingetragen.
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Behebt der Anmelder den Mangel nicht, wird die Einschrankung in vollem Umfang
zurlickgewiesen und das Verfahren wird auf der Grundlage des urspringlichen
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen fortgesetzt (Richtlinien, Teil B
Prifung, Abschnitt 3, Klassifizierung, Unterabschnitt 5.3.5). Der Widersprechende wird
Uber die oben genannten Schritte in Kenntnis gesetzt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach Einreichung einer
unzuldssigen Einschrankung zurtcknimmt, bleibt die Zuricknahme des Widerspruchs
unbericksichtigt, wenn sie sich eindeutig auf die unzuldssige Einschrankung bezieht.
Sobald feststeht, dass die Einschrankung zulassig ist, wird der Widersprechende uber
das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Kenntnis gesetzt und erhalt eine
neue Frist zur Bestatigung der Zuriicknahme des Widerspruchs.

Wenn die Einschrankung zuldssig ist, ist dem Anmelder eine Bestatigung zu
Ubersenden.

Die Einschrankung oder Zuricknahme hat je nach dem Zeitpunkt im Verfahren, an
dem sie erfolgt ist, unterschiedliche Folgen, die weiter unten beschrieben werden.

Far weitere Informationen Uber Einschrankungen einer Unionsmarkenanmeldung siehe
die Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 3, Klassifizierung, Unterabschnitt 5.3, und
Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren, Unterabschnitte 5.1 und 5.2.

6.2.1.1 Zurucknahme oder Einschrankung vor der Zulassigkeitsprufung

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurticknahme

Wenn die Unionsmarkenanmeldung vor der zugestellten Mitteilung der Zulassigkeit
des Widerspruchs zurickgenommen oder auf nicht angefochtene Waren und
Dienstleistungen eingeschrankt wird, wird das Widerspruchsverfahren beendet und
die Widerspruchsgebuhr ruckerstattet. In einem solchen Fall hat die Bearbeitung der
Zuricknahme oder Einschrankung Vorrang vor der Zulassigkeitsprifung hinsichtlich
des Widerspruches.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschrankung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab

Bei einer Einschrankung, die moglicherweise immer noch angefochtene Waren und
Dienstleistungen umfasst, erfolgt eine Zulassigkeitsprifung.

Die Einschrankung wird dem  Widersprechenden zusammen mit dem
Zulassigkeitsbescheid oder mit der Mitteilung, in der der Widersprechende davon in
Kenntnis gesetzt wird, dass ein absoluter oder relativer Zulassigkeitsmangel vorliegt,
mitgeteilt.

Wenn der Widerspruch zurickgenommen wird, ist die Widerspruchsgebihr zu
erstatten. Dies geschieht selbst dann, wenn nicht zu behebende Mangel vorliegen.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdricklich auf die
Einschrankung Bezug nehmen, sofern es am oder nach dem Datum der
Einschrankung des Anmelders eingeht.
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Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

6.2.1.2 Einschrankung oder Zuricknahme von Unionsmarkenanmeldungen vor
Ablauf der ,,Cooling-off*-Frist

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurlicknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschrankung den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Unionsmarkenanmeldung zurliickgenommen
wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem
Widersprechenden wird die Widerspruchsgebihr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschrankung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab /
Zuricknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lasst, ob die Einschrankung den vollen Umfang
des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschrankung nicht den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen,
ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zuriicknehmen will. Die Beteiligten
werden von seiner Replik in Kenntnis gesetzt. Bei Zurucknahme des Widerspruchs
wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebihr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Sofern die Einschrankung des Anmelders vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist eingeht,
wird die Widerspruchsgebuhr erstattet, selbst wenn nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist
die resultierende Ricknahme des Widerspruchs eingeht und das Verfahren eingestellt
wird.

Geht dariber hinaus die Zurticknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein,
bevor die Benachrichtigung Uber die Einschrankung an den Widersprechenden
weitergeleitet worden ist, wird davon ausgegangen, dass die Zuricknahme infolge der
Einschrankung erfolgt ist; die Widerspruchsgebuhr wird ebenfalls erstattet.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdriicklich auf die
Einschrankung Bezug nehmen, sofern es am oder nach dem Datum der
Einschrankung des Anmelders eingeht.

Die anfangliche Erwiderung des Widersprechenden auf die Benachrichtigung ist nicht
von Belang, sofern spater die Zuricknahme erklart wird.

Beispiele

® Der Widersprechende antwortet nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, nimmt aber
spater seinen Widerspruch innerhalb der (verlangerten) ,Cooling-off‘-Frist zurlck.

® Der Widersprechende antwortet, indem er seinen Widerspruch aufrechterhalt, nimmt
seinen Widerspruch aber noch wahrend der verlangerten ,,Cooling-off‘-Frist zurlck.
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6.2.1.3 Einschrankung oder Zuricknahme von Unionsmarkenanmeldungen nach
Ablauf der ,,Cooling-off*-Frist

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurticknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschrankung den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Unionsmarkenanmeldung zuriickgenommen
wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt.

Wenn sich die Beteiligten nicht Uber die Kosten einigen, wird das Amt eine
Entscheidung Uber die Kosten treffen. Fur weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Punkt 6.5.3 weiter unten.

Einschrankung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab /
Zuricknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lasst, ob die Einschrankung den vollen Umfang
des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschrankung nicht den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen,
ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zuricknehmen will. Die Beteiligten
werden von einer etwaigen Antwort in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch
aufrechterhalten, wird das Verfahren fortgesetzt. Bei Zurticknahme des Widerspruchs
wird das Widerspruchsverfahren eingestellt. Wenn der Widersprechende seinen
Widerspruch zunachst aufrechterhalt und anschlieRend zurticknimmt, gilt dies als eine
Zurucknahme des Widerspruchs im Sinne von Punkt 6.2.2.2 weiter unten.

Wenn sich die Beteiligten nicht Uber die Kosten einigen, wird das Amt eine
Entscheidung Uber die Kosten treffen. Fir weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Punkt 6.5.3 weiter unten.

6.2.1.4 Einschrankung oder Zuriicknahme von Unionsmarkenanmeldungen nach
Erlass der Entscheidung

Gemal ~der Entscheidung der Grolken Beschwerdekammer vom 27/09/2006 in
R 331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Zuricknahmen und Einschrankungen,
die wahrend der Beschwerdefrist eingehen, nachdem eine Entscheidung Uber den
Widerspruch ergangen ist, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde.

Das Amt nimmt die Zurlicknahme zur Kenntnis und stellt das Verfahren ein. Den
Beteiligten geht eine Bestatigung der Zurlicknahme zu (diese Mitteilung enthalt
jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfanglichen
Entscheidung bleibt wirksam und kénnte durch die obsiegende Partei durchgesetzt
werden, sofern nichts anderes vereinbart wird. Die Datenbank des Amtes wird
unter Berlcksichtigung der Zuriicknahme der Unionsmarkenanmeldung entsprechend
aktualisiert.

Fur weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren,
Punkt 5.1, und Teil E, Reqister, Abschnitt 2, Umwandlung, Punkt 4.3.
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Wenn die Entscheidung, dass die Unionsmarkenanmeldung im Ganzen
zurickgewiesen  wird,  rechtskraftig  ist, ist eine  Zurlcknahme  der
Unionsmarkenanmeldung nicht mehr mdglich.

Wenn der Widerspruch zuriickgewiesen wurde, kann die Anmeldung jederzeit
zurickgenommen oder eingeschrankt werden.

Die Zuriicknahme einer anhdngigen Beschwerde (vor den Beschwerdekammern,
dem Gericht oder dem Gerichtshof) flhrt dazu, dass die angefochtene
Entscheidung rechtskraftig wird. Folglich ist eine ZuriGcknahme der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung danach nicht mehr maoglich.

6.2.1.5 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

Eine Einschrankung kann wahrend des Widerspruchverfahrens entweder in der ersten
oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung beantragt werden.

Wenn die Einschrankung in der ersten Sprache der Unionsmarkenanmeldung
beantragt wird, die nicht Verfahrenssprache ist, und wenn die Einschrankung nicht
den vollen Umfang des Widerspruchs erfasst, wird die Einschrankung an den
Widersprechenden weitergeleitet, wobei dieser ersucht wird, das Amt zu informieren,
ob er seinen Widerspruch aufrechterhalt. Der Widersprechende kann die Sprache der
Einschrankung riigen und eine Ubersetzung in die Verfahrenssprache beantragen. Das
Amt wird dann fiir die Ubersetzung sorgen.

Wenn eine akzeptable Einschrankung in der ersten und der zweiten Sprache
eingereicht wird, muss der Prifer dafir sorgen, dass diese Einschrankung in den
beiden Sprachen in die Datenbank des Amtes eingetragen wird, und dem Anmelder
gegeniber das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den beiden Sprachen
bestatigen.

6.2.2 Zurucknahme des Widerspruchs

Der Widersprechende kann seinen Widerspruch zu jedem Zeitpunkt wahrend des
Verfahrens zuriicknehmen.

Eine Zurlicknahme des Widerspruchs muss ausdricklich und vorbehaltlos erfolgen.
Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurlicknahmen werden nicht akzeptiert und dem
Anmelder lediglich zur Information Ubermittelt, wobei die Beteiligten dartber in
Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berucksichtigt werden.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch unabhangig von einer Einschrankung
der Unionsmarkenanmeldung zuriicknimmt, kénnen sich je nach Bearbeitungsstatus
des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben Informationen uber
die Folgen der Zuricknahme eines Widerspruchs aufgrund einer Einschrankung
der Unionsmarkenanmeldung sind den Unterabschnitten 6.2.1.1-6.2.1.3 oben zu
entnehmen.
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6.2.2.1 Zuricknahme des Widerspruchs vor Ablauf der ,,Cooling-off‘-Frist

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der ,Cooling-off-Frist zurlickgenommen wird,
ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Anders als im Falle einer Zuricknahme des
Widerspruchs nach einer Einschrankung der Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf
der ,Cooling-off‘-Frist (siehe Punkt 6.2.1.2 weiter oben), erstattet das Amt die
Widerspruchsgebuhr nicht und entscheidet auch nicht Gber die Kosten.

6.2.2.2 Zuriucknahme des Widerspruchs nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist

Wenn der Widerspruch nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist zurickgenommen wird,
ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Die Widerspruchsgebihr wird nicht riickerstattet.
Wenn sich die Beteiligten nicht Uber die Kosten einigen, wird das Amt eine
Entscheidung Uber die Kosten treffen. Fir weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Punkt 6.5.3 weiter unten.

6.2.2.3 Zurucknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemal der Entscheidung der GroRen Kammer vom 27/09/2006 in R 331/2006-G,
Optima, akzeptiert das Amt auch Widerspruchszuriicknahmen, die wahrend der
Beschwerdefrist und nach dem Ergehen einer Entscheidung Gber den Widerspruch
eingehen, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde.

Das Amt nimmt die Zurlicknahme zur Kenntnis und stellt das Verfahren ein. Den
Beteiligten geht eine Bestatigung der Zuricknahme zu; diese Mitteilung enthalt
jedoch keine Kostenentscheidung. Der die Kosten betreffende Teil der anfanglichen
Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt
werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berlcksichtigung der Zuricknahme
des Widerspruchs entsprechend aktualisiert und die Anmeldung wird zur Eintragung
weitergeleitet.

Die Zuriicknahme einer anhdngigen Beschwerde (vor den Beschwerdekammern,
dem Gericht oder dem Gerichtshof) fuhrt dazu, dass die angefochtene Entscheidung
rechtskraftig wird. Folglich ist eine Zuricknahme des Widerspruchs danach nicht
mehr maglich.

Fur weitere Informationen Uber ZuriGcknahmen wahrend Rechtsmittelverfahren siehe
die Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 5.1.

6.2.2.4 Sprache

Artikel 146 Absatz 9 UMV

Die Zuricknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen.
Sollte die Zurlcknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der
Verfahrenssprache abgefasst sein, ist innerhalb eines Monats nach Vorlage des
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Originalschriftstiicks eine Ubersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die Zurlicknahme
zurtckgewiesen.

6.2.3 Widerruf der Zuricknahme/Einschrankung

Eine zuvor eingereichte Zurticknahme/Einschrankung kann von einem Beteiligten nur
dann widerrufen werden, wenn das Amt das entsprechende Schreiben, in dem die
vorherige Zuriicknahme/Einschrankung widerrufen wird, noch am selben Tag wie die
erste Eingabe erhalt (siehe auch Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren,
Punkt 5.2.1).

6.3 Entscheidung in der Sache

Die Entscheidung in der Sache ergeht erst, nachdem alle verlangten Eingaben der
Beteiligten eingereicht wurden. Sie sollte sich nur mit denjenigen Fragen oder alteren
Rechten befassen, die fir das Ergebnis relevant sind.

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:
e Alteres Recht nicht nachgewiesen;

e 3lteres Recht hat aufgehdrt zu existieren.

6.3.1 Alteres Recht nicht nachgewiesen

Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Wurden fur keines der geltend gemachten alteren Rechte ordnungsgemalie
Nachweise Uber die Existenz, die Giiltigkeit und den Schutzumfang eingereicht,
wird der Widerspruch zuriickgewiesen, sobald die dem Widersprechenden zur
Vervollstandigung seiner Akte gesetzte Frist abgelaufen ist.

Werden' jedoch die Existenz, die Giltigkeit und der Schutzumfang mindestens
eines alteren Rechts nachgewiesen, wird das Verfahren normal fortgesetzt, und die
nicht substanziierten Rechte werden in der Endentscheidung in der Sache nicht
berucksichtigt.

6.3.2 Alteres Recht hat aufgehort zu existieren

Wenn das altere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfallt (z. B. weil es fur ungultig
erklart oder nicht verlangert wurde), kann die Endentscheidung nicht auf dieses Recht
gestutzt werden. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein
alteres Recht, das gultig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dies ist darauf
zurlickzufiihren, dass die Vorschrift, die Eintragung einer Marke zurtickzuweisen, wenn
einer der Widerspruchsgriinde greift, in Artikel 8 UMV im Prasens formuliert ist, woraus
hervorgeht, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung getroffen wird, ein
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Konflikt vorliegen muss. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund das altere Recht
ungultig ist.

Die Nichtigkeit des alteren Rechts, sofern es keine UM ist, kann durch das Amt nicht
festgestellt werden. Wird das Amt jedoch durch einen der Beteiligten tber eine solche
Nichtigkeit in Kenntnis gesetzt, muss der andere Beteiligte angehdrt werden und der
Widerspruch kann mdglicherweise nicht auf der Grundlage dieses alteren Rechts
aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, Uberprift das Amt, ob das geltend gemachte
altere Recht in der Zwischenzeit hatte verlangert werden missen. Ist dies der
Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, die Verlangerung der Marke
nachzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn fur die Marke gegebenenfalls noch
die Schonfrist flr die Verlangerung lauft. Legt der Widersprechende den Nachweis
nicht vor, kann der Widerspruch auf der Grundlage dieses alteren Rechts nicht
aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, Uberprift das Amt unter Umstanden auch
die Unterlagen in der Akte, um festzustellen, ob das geltend gemachte altere Recht
Gegenstand nationaler Verfahren ist, die nach seiner Eintragung eingeleitet wurden.
Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, Nachweise fir das
endglltige Ergebnis dieser nationalen Verfahren vorzulegen. Geht aus den vom
Widersprechenden eingereichten Nachweisen hervor, dass das nationale Verfahren
noch anhangig ist, kann das Amt das Widerspruchsverfahren aussetzen, bis in dem
entsprechenden nationalen Verfahren eine endgultige Entscheidung ergangen ist.

6.4 Gebuhrenerstattung

6.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 46 Absatz 3 und Artikel 181 Absatz 1 UMV

Artikel 5 Absatz 1 DVUM

Wenn der Widerspruch aufgrund verspateter oder unzureichender Geblhrenbezahlung
als nicht erhoben gilt (siehe Punkt 2.2.2 weiter oben), , muss die Widerspruchsgebuhr
dem Widersprechenden einschlieRlich etwaiger Zuschlage erstattet werden.

6.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zuriickgenommen

In Fallen, in denen der Widerspruch noch am Tag seiner Erhebung zuriickgenommen
wird, erstattet das Amt die Widerspruchsgebuhr.
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6.4.1.2 Erstattung nach Wiederverdffentlichung

Wenn ein Widersprechender [first publication opponent’] seinen Widerspruch
aufgrund einer Wiederverdffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.2 des Blattes
fir Unionsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden wair,
zuriicknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der ersten
Veroffentlichung einen Fehler beging, wird die Widerspruchsgebuhr erstattet.

6.4.2 Erstattung bei Zuricknahme/Einschrankung der
Unionsmarkenanmeldung

Artikel 6 Abséatze 2, 3,4 und 5 DVUM

6.4.2.1 Zuricknahme/Einschrankung der Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der
»Cooling-off*-Frist

Wenn der Anmelder seine Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der ,Cooling-off‘-
Frist zuricknimmt oder alle Waren und Dienstleistungen zuriicknimmt, gegen die
sich der Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht
keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgeblhr muss erstattet werden (siehe
Punkte 6.2.1.1 und 6.2.1.2 weiter oben).

6.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschrankung der Unionsmarkenanmeldung
innerhalb der ,,Cooling-off‘-Frist zurlickgenommen

Nimmt der Anmelder wahrend der ,Cooling-off‘-Frist einige der Waren und
Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, zurlck, fordert das Amt den
Widersprechenden auf zu erklaren, ob ‘er den Widerspruch aufrechterhalt (und wenn
ja, gegen welche der verbleibenden Waren und Dienstleistungen), oder ob er ihn in
Anbetracht der Einschrankung zurtcknimmt.

Wird der Widerspruch dann zurtiickgenommen, wird das Widerspruchsverfahren
eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebihr muss
erstattet werden (siehe Punkte 6.2.1.1 und 6.2.1.2 weiter oben).

6.4.3 Mehrfache Widerspriche und Erstattung von 50 % der
Widerspruchsgebuhr

Artikel 9 Absatz 4 DVUM

In bestimmten Fallen, bei denen mehrere Widerspriiche erhoben wurden, kann einem
Widersprechenden die Halfte der Widerspruchsgebihr erstattet werden. Dabei mussen
zwei Bedingungen erfillt werden, d. h.:
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® Eines der Widerspruchsverfahren wurde durch Zuriickweisung der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren beendet. Zum
Beispiel bei vier Widerspriichen A, B, C und D (Widersprechende A, B, C, D)
gegen eine Unionsmarkenanmeldung X, wobei letztere Unionsmarkenanmeldung X
aufgrund des Widerspruchs A zuruckgewiesen wird, und

e die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden vor Beginn des
kontradiktorischen Verfahrens ausgesetzt (weil eine Vorprifung ergeben hatte, dass
die Unionsmarkenanmeldung X voraussichtlich aufgrund des Widerspruchs A in
vollem Umfang zurtickgewiesen wird).

In diesem Fall bekommen die Widersprechenden B, C und D 50 % der
Widerspruchsgebuhr erstattet.

6.4.4 Falle, in denen die Widerspruchsgebuhr nicht erstattet wird

6.4.4.1 Zuricknahme des Widerspruchs vor Ablauf der ,,Cooling-off‘-Frist (KEIN
Zusammenhang mit Einschrankung der Anmeldung)

Artikel 6 Abséatze 3,4 und 5 DVUM

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist
unabhangig von einer Einschrankung der Unionsmarkenanmeldung zuricknimmt,
erstattet das Amt die Widerspruchsgebuhr nicht und entscheidet auch nicht Uber die
Kosten (siehe Punkt 6.2.2.1 weiter oben).

6.4.4.2 Zuricknahme durch den Widersprechenden erfolgt friiher

Artikel 6 Absatze 3 und 5 DVUM

Wird der Widerspruch zurlickgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung
einschrankt, wird die Widerspruchsgebuhr nicht erstattet (siehe Punkte 6.2.1.1
und 6.2.1.2 weiter oben). Nimmt ferner der Anmelder seine Anmeldung nach der
(beispielsweise als Reaktion auf die) Ricknahme des Widerspruchs zuriick, wird die
Gebuhr nicht erstattet.

Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder seine Anmeldung nach einer Teilrlicknahme des
Widerspruchs einschrankt.

6.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Erdéffnung des Verfahrens

Artikel 6 Absatze 2, 4 und 5 DVUM

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebuhr fuhrt Artikel 6 Absatz 5 DVUM
diese Mdglichkeit nur fir den Fall einer Zuricknahme oder Einschrankung
der Unionsmarkenanmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung
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beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine
Zuricknahme oder Einschrankung der Unionsmarkenanmeldung enthalt, wird daher
die Widerspruchsgeblhr erstattet. In den anderen Fallen wird die Widerspruchsgebuhr
nicht erstattet.

6.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Griinden

Artikel 7 und 45 UMV, Artikel 119 Absatz 2 UMV

Artikel 5 und Artikel 6 DVUM

In Fallen, in denen die Anmeldung gemal:

® Artikel 7 umMv (Abweisung einer  Anmeldung aus absoluten
Eintragungshindernissen; auf Veranlassung des Amtes hin oder aufgrund von
Bemerkungen Dritter) oder

® Artikel 119 Absatz 2 UMV (Vertretungszwang fur Nicht-EWR-Anmelder)

zurickgewiesen wird, muss die Widerspruchsgeblhr nicht erstattet werden, da die
UMDYV fir keine dieser Situationen eine Erstattung der Widerspruchsgebihr vorsieht.

6.5 Entscheidung liber die Kostenverteilung

6.5.1 Falle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 109 UMV

Artikel 6 Absatz 4 DVUM

Eine Kostenentscheidung ergeht in Widerspruchsverfahren, die das Verfahrensstadium
der ,Cooling-off‘-Frist Gberschritten haben, d. h. bei denen der kontradiktorische Teil
des Verfahrens begonnen hat und zu einem Ende gekommen ist.

Wenn das Verfahren durch eine Entscheidung in der Sache beendet wird, ergeht
die Entscheidung Uber die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung. Wenn das
Verfahren in anderer Weise durch die Widerspruchsabteilung beendet wird, erlasst
diese eine Kostenentscheidung zusammen mit dem Einstellungsbescheid, es sei denn,
die Beteiligten haben das Amt Uiber eine Kostenregelung in Kenntnis gesetzt.

6.5.2 Falle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist beendet wurden,
ergeht keine Kostenentscheidung.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 938

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e611-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e2242-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4745-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&form=DE#d1e563-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=EN#d1e630-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e611-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4745-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e4064-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=EN#d1e630-1-1

Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren

6.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 109 Absatz 6 UMV

Wenn die Beteiligten hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens an das Amt eine eigene
Kostenregelung vereinbaren, trifft das Amt keine Kostenentscheidung. Dies gilt auch
dann, wenn das Amt lediglich eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Mitteilung
Uber eine erzielte Kostenvereinbarung erhalt. Eine solche Mitteilung kann auch durch
zwei getrennte Schreiben erfolgen. Diese Information muss eingehen, bevor das Amt
die Einstellung des Verfahrens bestatigt hat.

Erzielen die Beteiligten eine gitliche Einigung Uber den Widerspruch, steht es
ihnen frei, die Kostenfrage unbericksichtigt zu lassen. Wenn die Beteiligten keine
Angabe dariber machen, ob sie sich Uber die Kosten geeinigt haben, erlasst
das Amt zusammen mit der Bestatigung der Zuricknahme/Einschrankung eine
sofortige Kostenentscheidung. Wenn die Beteiligten das Amt nach der Zuriicknahme/
Einschrankung Uber die Vereinbarung einer Kostenregelung in Kenntnis setzen, wird
die bereits ergangene Kostenentscheidung vom Amt nicht revidiert. Es bleibt den
Beteiligten Uberlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Kostenentscheidung
des Amtes nicht ,durchzusetzen®.

6.5.2.2 Mitteilung von dem potenziell ,obsiegenden Beteiligten®

Wenn der Beteiligte, der gemall den allgemeinen Regeln in Punkt 6.5.3 weiter
unten Anspruch auf Erstattung der Kosten hatte, das Amt informiert, dass er
damit einverstanden ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragt, ist keine
Kostenentscheidung notwendig. Das Amt trifft keine Kostenentscheidung, wann immer
der potenziell ,obsiegende Beteiligte“ das Amt informiert, dass er zustimmt, die Kosten
zu teilen, selbst wenn der unterliegende Beteiligte seine Zustimmung nicht bestatigt.
Die letzten Schreiben beider Beteiligten sind deshalb vor Erlass einer Entscheidung
genauestens zu Uberprifen.

Sendet jedoch der unterliegende Beteiligte einen solchen Antrag an das Amt, wird
dieser zwar an den anderen Beteiligten weitergeleitet, die Kostenentscheidung wird
jedoch von Amts wegen nach den allgemeinen Vorschriften erlassen.

6.5.3 Standardfalle fur Kostenentscheidungen

Artikel 109 UMV

Generell tragt der unterliegende Beteiligte oder der Beteiligte, der das Verfahren
durch Zuricknahme der Unionsmarkenanmeldung (ganz oder teilweise) oder durch
Zuricknahme des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen
Geblhren sowie alle diesem entstandenen Kosten, die fir die Durchfliihrung des
Verfahrens notwendig waren.
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Unterliegen beide Beteiligte teilweise, muss eine Entscheidung Uber eine
.-abweichende Kostenverteilung“ erlassen werden. Generell gilt, dass es billig ist, dass
jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragt.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Beteiligter, der das Verfahren beendet,
nachgegeben hat. Der hypothetische Ausgang des Rechtsstreits in dem Fall, dass eine
Entscheidung in der Sache notwendig geworden ware, ist absolut irrelevant.

In den Standardfallen sieht das Ergebnis wie folgt aus:

® Der Anmelder nimmt die Anmeldung zuriick oder schrankt sie auf die vom
Widerspruch nicht angefochtenen Waren und Dienstleistungen ein (Teilricknahme).
In diesen Fallen hat der Anmelder die Kosten zu tragen.

® Der Widersprechende nimmt den Widerspruch nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist
zurick, ohne dass es zu einer Einschrankung der Anmeldung im Hinblick
auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen gekommen ware. Der
Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.

® Ricknahme des Widerspruchs nach Einschrankung der Anmeldung (28/04/2004,
T-124/02 & T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Grundsatzlich hat jeder
Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine andere Kostenverteilung kann jedoch aus Griinden der Billigkeit gerechtfertigt
sein.

Dies kann der Fall sein, wenn die Anmeldung so eingeschrankt ist, dass sie
offensichtlich den Umfang des Widerspruchs nicht Gberwinden und lediglich zu einem
ungerechtfertigter Weise verlangerten Verfahren fihren wirde.

Unter Berlcksichtigung der Tatsache, dass Verfahren vor dem Amt wirksam,
effizient und zweckdienlich sein sollten, kann das Amt in Ausnahmefallen, in
denen das Verhalten eines Beteiligten eindeutig missbrauchlich war und dies zu
unnotigen Komplikationen und/oder Verzogerungen im Verfahren fuhrte, eine andere
Kostenverteilung beschlieRen.

Zu den moglicherweise zu beriicksichtigenden Faktoren gehort Folgendes:

® Missachtung von Vorschriften und Hinweisen des Amts zu wirksamen, effizienten
und zweckdienlichen Verfahren in einer Weise, die erhebliche zusatzliche Zeit und
Arbeit vom anderen Beteiligten oder vom Amt erfordert;

* Eklatante Missachtung der von einem Beteiligten unternommenen
gutglaubigen Versuche einer gutlichen Einigung (oder anderen alternativen
Streitbeilegungsverfahren), wenn keine Begriindung oder Rechtfertigung fiir eine
Nichtbeantwortung (selbst wenn die Antwort negativ ausfallen wirde) gegeben wird;

Uber jede andere Kostenverteilung wird von Fall zu Fall unter Beriicksichtigung aller
Tatsachen entschieden.
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6.5.4 Einstellung des Verfahrens

6.5.4.1 Mehrfache Widerspriche

Vollstandige Zuriickweisung der Unionsmarkenanmeldung

In Faéllen, in denen es mehrfache Widerspriche gegen die gleiche
Unionsmarkenanmeldung gibt, in denen diese Verfahren nicht gemafR Artikel 9
Absatz 2 DVUM durch das Amt ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch
zur Zuruckweisung der Unionsmarkenanmeldung fuhrt, trifft das Amt bis zum Ablauf
der Beschwerdefrist keine Malnahmen in den anderen Widerspriichen.

Wenn die Beschwerdefrist ablauft, ohne dass eine Beschwerde eingereicht wurde,
stellt das Amt die anderen Widerspruchsverfahren ohne Erstellen einer Entscheidung
ein.

In diesem Fall entscheidet die Widerspruchsabteilung nach freiem Ermessen Uber
die Kosten (Artikel 109 Absatz 5 UMV). Das Amt ist nicht in der Lage festzustellen,
wer der ,obsiegende oder unterliegende Beteiligte® ist, und der Anmelder sollte nicht
die Kosten mehrerer anderer Widersprechender zu tragen haben, wenn er durch
eine Entscheidung in der Sache unterliegt. Daher werden, unter Bertcksichtigung der
Billigkeit, jedem Beteiligten seine eigenen Kosten auferlegt.

Teilweise Zuriickweisung der Unionsmarkenanmeldung

In den Fallen mehrfacher Widerspruche, die teilweise gegen die gleichen Waren und
Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet werden, kdnnte die Entscheidung,
die bezlglich eines Widerspruchs zuerst getroffen wird, die anderen Widerspriche
beeinflussen.

Beispiel

Widerspruch A wird gegen Klasse 1 und Widerspruch B gegen Klassen 1 und
2 der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung gerichtet. Eine Entscheidung ergeht
zunachst im Widerspruch A und die angefochtene Anmeldung wird fir Klasse 1
abgewiesen. Wenn die Entscheidung den Beteiligten von Widerspruch A mitgeteilt
wird, muss Widerspruch B so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung in
Widerspruch A endgultig und verbindlich ist. Wenn die Entscheidung rechtsgultig
ist, wird der Widersprechende in Widerspruch B aufgefordert, dem Amt mitzuteilen,
ob er seinen Widerspruch angesichts der Anderung des Warenverzeichnisses
aufrechterhalten oder zurtcknehmen will. Wenn der Widersprechende seinen
Widerspruch zuriicknimmt, wird das Verfahren eingestellt.

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils
des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt geman
Artikel 109 Absatz 3 UMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch nach der
Teilabweisung der angefochtenen Marke zurlick. Insoweit war der Widersprechende im
Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch eingeschrankter als der
Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der Anmelder/Inhaber im Verfahren
erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragt.
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Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Teilabweisung
aufrechterhalt, wird das Verfahren fortgesetzt, und die endgultige Entscheidung in der
Sache sowie die Kostenentscheidung ergehen in Ubereinstimmung mit den normalen
Regeln.

6.5.4.2 Zurlckweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten
Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine Unionsmarkenanmeldung kann wahrend eines Widerspruchsverfahrens aufgrund
von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter
nach Artikel 45 UMV oder von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird)
oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von
aullerhalb des EWR nicht mehr gemal Artikel 119 Absatz 2 UMV vertreten wird)
zurtckgewiesen werden.

Sobald die ZurUckweisung unanfechtbar  geworden ist, wird das
Widerspruchsverfahren durch Ubersendung einer Benachrichtigung geschlossen.

In solchen Fallen entscheidet das Amt wie nachstehend erklart Gber die Kosten.

Wenn die Zuriickweisung nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist unanfechtbar wird, ergeht
eine Kostenentscheidung gemal Artikel 109 Absatz 5 UMV. Wenn dieselbe Situation
vor der Eréffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eintritt, ist keine
Kostenentscheidung zu erlassen.

6.5.4.3 Verbundene Verfahren

Artikel 9 DVUM

Far weitere Informationen zur Verbindung siehe Punkt 7.4.3, Verbindung von
Verfahren, weiter unten.

Wenn dem gemeinsamen Widerspruch voll stattgegeben wird, sollte der Anmelder
jedem einzelnen Widersprechenden die entrichtete Widerspruchsgeblhr erstatten,
die Vertretungskosten jedoch nur einmal. Obsiegt der Anmelder, werden ihm seine
Vertretungskosten einmal erstattet, aber jeder der gemeinsamen Widersprechenden
ist fur diese Kosten haftbar. Eine abweichende Kostenverteilung kann billig sein. Bei
einem Teilerfolg, oder wenn dies aus anderen Grinden billig ist, sollte jeder Beteiligte
seine eigenen Kosten tragen.

6.5.4.4 Bedeutung der Formulierung ,seine eigenen Kosten tragen®

Der Begriff der Kosten umfasst die Widerspruchsgebiihr und die fiir die Durchflihrung
des Verfahrens notwendigen Kosten gemaf Artikel 109 Absatz 1 UMV, bei denen es
sich in den meisten Fallen um die Kosten der Vergltung eines Vertreters innerhalb der
Grenzen der durch die Verordnung festgesetzten Geblhrenordnung handelt.
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»~Jeder Beteiligte tragt seine eigenen Kosten® bedeutet, dass kein Beteiligter gegenuber
dem anderen Beteiligten einen Anspruch hat.

6.6 Kostenfestsetzung

Artikel 109 Absatze 1, 2, 7 und 8 UMV

Artikel 18 UMDV

Beschranken sich die Kosten auf Vertretungskosten und die Widerspruchsgebuhr,
ist die Entscheidung uber die Kostenfestsetzung in die Entscheidung Uber die
Kostenverteilung (d. h. in der Regel in die Entscheidung in der Sache) aufzunehmen,
sofern nicht die Beteiligten angewiesen werden, jeweils ihre eigenen Kosten zu tragen.

Dies bedeutet, dass in der Uberwiegenden Mehrheit der Falle eine gesonderte
Festsetzung der Kosten unnétig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

e wenn eine mindliche Verhandlung stattgefunden hat,
e wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptentscheidung versehentlich versaumt
(,vergessen“) wurde.

6.6.1 Festzusetzende Betrage

Die zu tragenden Kosten umfassen i) die Widerspruchsgebihr und ii) die fur die
Durchfuihrung des Verfahrens notwendigen Kosten gemafR Artikel 109 Absatz 1 UMV.
Ihre Festsetzung erfolgt stets in Euro, unabhangig von der Wahrung, in der der
Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Die Widerspruchsgebuhr betragt 320 EUR (wie im Anhang der UMV festgelegt).

Die fur die Durchfuhrung des Verfahrens notwendigen Kosten umfassen die
Vertretungskosten sowie die Reise- und Aufenthaltskosten. Fand keine mdindliche
Verhandlung statt, sind nur die Vertretungskosten relevant.

In Bezug auf Vertretungskosten ist der Betrag auf 300 EUR beschrankt. Dies
gilt sowohl fiir den Widersprechenden als auch flr den Anmelder, unter der
Voraussetzung, dass sie im Widerspruchsverfahren durch einen berufsmaRigen
Vertreter im Sinne von Artikel 120 Absatz 1 UMV vertreten wurden, und
zwar ungeachtet der Frage, ob diese Kosten tatsachlich angefallen sind. Wenn
der obsiegende Beteiligte in irgendeinem Stadium des Verfahrens von einem
berufsmafigen Vertreter vertreten wurde, zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung aber
nicht mehr vertreten wird, ist auch er unabhangig von dem Verfahrenszeitpunkt, an
dem keine berufsmafige Vertretung mehr bestand, zu einer Erstattung der Kosten
berechtigt.
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Vertretungskosten fir Angestellte, auch flr Angestellte eines anderen Unternehmens
mit wirtschaftlichen Verbindungen, sind nicht erstattungsfahig und werden nicht
festgesetzt. Sie werden in der Kostenentscheidung nicht erwahnt.

Weitere Informationen Uber die Vertretung siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmafRige Vertretung.

Im Falle einer Verbindung gemafl Artikel 9 Absatz 1 DVUM wird das Amt bei
erfolgreichen Widersprichen beide (bzw. alle) Widerspruchsgebihren (eine fir jeden
Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebuhr festsetzen.

In Bezug auf die Kosten des Widerspruchsverfahrens ist eine einzige Entscheidung
Uber die Verteilung und die Festsetzung der Kosten fir das Widerspruchsverfahren
insgesamt zu erlassen.

Wenn eine Entscheidung von den Beschwerdekammern fiir nichtig erklart und an
die Widerspruchsabteilung zurlickverwiesen wird, muss die Widerspruchsabteilung
die Sache erneut entscheiden; die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und die
Kostenfestsetzung erfolgen auf tibliche Weise.

Wenn auch gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt wird (und die Sache
nicht wieder zurickverwiesen wird), erfolgt die Entscheidung der Kammer und die
Kostenfestsetzung auf ibliche Weise.

6.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

Ist die Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung in der Entscheidung Uber die
Kostenverteilung enthalten, ist keinerlei Beleg oder Nachweis erforderlich. Dass die
Widerspruchsgebuhr entrichtet wurde, ist dem Amt bekannt, und wenn ein Vertreter
bestellt wurde, sind die 300 EUR unabhangig von etwaigen Belegen zu erstatten.

Es ist daher kein Schriftwechsel mit den Beteiligten lber den festzusetzenden Betrag
notig. Die Festsetzung des Betrags erfolgt in automatischer Weise.

6.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung

Die folgenden verfahrensrechtlichen Anforderungen gelten in den seltenen Fallen, in
denen eine gesonderte Kostenfestsetzung vorgenommen werden muss (auch wenn
diese versehentlich versdumt wurde. Der betreffende Beteiligte muss in diesen Fallen
ebenfalls die geltenden Voraussetzungen erfillen):

e Zulassigkeit
® Nachweise.

6.6.3.1 Zulassigkeit

Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist erst zulassig, wenn die Entscheidung, fir die
sie beantragt wird, unanfechtbar geworden ist und innerhalb von zwei Monaten nach
diesem Termin.
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6.6.3.2 Nachweise

Fir die Erstattung der Widerspruchsgebuhr sind keine Nachweise erforderlich.

In Bezug auf die Erstattung der Vertretungskosten in Hohe des Standardsatzes reicht
die bloRe Versicherung des Vertreters aus, dass die Kosten tatsachlich entstanden
sind. Bei Vorlage einer Kostenberechnung reicht es a fortiori aus, dass diese
zumindest den erstattungsfahigen Betrag ausweist, und es ist nicht von Belang, ob
diese Kostenberechnung an den Verfahrensbeteiligten gerichtet ist, da die Vorlage
einer Kostenberechnung einer Versicherung entspricht.

Fir alle anderen Kosten (was in sehr seltenen Fallen zutreffend sein wird) sind eine
Kostenberechnung und entsprechende Belege erforderlich, aber es reicht aus, dass
diese plausibel machen (statt umfassend nachzuweisen), dass die Kosten angefallen
sind.

6.6.4 Uberpriifung der Kostenfestsetzung

Jeder Beteiligte kann einen Antrag auf Uberpriifung der Entscheidung (ber die
Kostenfestsetzung stellen, sollte er mit den festgesetzten Kosten nicht einverstanden
sein. Der Antrag ist zu begrinden und innerhalb eines Monats nach Zustellung der
Kostenfestsetzung beim Amt einzureichen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die
Gebiihr fir die Uberpriifung der Kostenfestsetzung in Héhe von 100 EUR entrichtet
worden ist.

Im Uberpriifungsverfahren gibt es keine erstattungsfahigen Kosten (16/12/2004,
R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

7 Sonstige verfahrensrechtliche Fragen

71 Berichtigung von Fehlern

Artikel 49 Absatz 2 UVM

7.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

Es gibt keine Spezialvorschriften in den Verordnungen, in denen die Berichtigung von
Fehlern in der Widerspruchsschrift geregelt ist. Offensichtliche Unrichtigkeiten in der
Widerspruchsschrift kbnnen aber in Anwendung von Artikel 49 Absatz 2 UMV, der sich
analog auf die Unionsmarkenanmeldung bezieht, berichtigt werden.

Informationen Uber Berichtigungen des Namens und der Anschrift eines
Widersprechenden oder seines Vertreters sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmaRige Vertretung, Unterabschnitt
11 enthalten.
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7.1.2 Berichtigung von Fehlern in Verdffentlichungen

Artikel 44 Absatz 3 UMV

Enthalt die Veroéffentlichung der Anmeldung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler,
so berichtigt das Amt den Fehler von Amts wegen oder auf Antrag des Anmelders.

Die aufgrund dieser Regel vorgenommenen Berichtigungen werden veréffentlicht.
Betrifft die Berichtigung Fehler, die den Widerspruch nicht berihren, wird die
Berichtigung mit der Eintragung der Unionsmarke verdffentlicht. Hat die Berichtigung
eine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen zur Folge oder
betrifft sie die Wiedergabe der Marke, so beginnt eine neue Widerspruchsfrist, die
jedoch nur fur die berichtigten Teile gilt.

Wenn der Widerspruch nach der ~ersten” Veroffentlichung der
Unionsmarkenanmeldung eingelegt wurde, muss der Widersprechende uUber die
erneute Verodffentlichung in Kenntnis gesetzt werden. Die Widersprechenden, die
ihren Widerspruch nach der ,ersten Verdffentlichung eingelegt haben, mussen nicht
erneut Widerspruch einlegen. Das Verfahren wird solange ausgesetzt, bis die mit der
.Zweiten* Veroffentlichung beginnende Widerspruchsfrist abgelaufen ist.

Wenn ein Widersprechender, der seinen ' Widerspruch. nach der ,ersten*
Veroffentlichung eingelegt hatte, seinen Widerspruch infolge der erneuten
Veroéffentlichung zuriicknehmen ~will, sollte das Verfahren eingestellt und die
Widerspruchsgebuhr erstattet werden (siehe Punkt 6.4.1.2 weiter oben).

7.2 Fristen

Artikel 101 und Artikel 146 Absatz 9 UMV

Artikel 63 und Artikel 68 DVUM

Die Festsetzung von Fristen ist unabdingbar fiir eine geordnete und angemessen
zugige Verfahrensfuhrung. Fristen sind ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, und ihre
strikte Einhaltung ist notwendig, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewahrleisten.

Fir weitere allgemeine Informationen Uber Fristen und Weiterbehandlung des
Verfahrens siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1,
Kommunikationsmittel, Fristen.

7.2.1 Fristenverlangerung in Widerspruchsverfahren

7.21.1 Nicht verlangerbare und verlangerbare Fristen

Fristen, deren Lange in den Verordnungen festgelegt ist, kbnnen nicht verlangert
werden. Nicht verlangerbare Fristen sind:
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e die dreimonatige Widerspruchsfrist (Artikel 46 Absatz 1 UMV);

® die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebuhr (Artikel 46
Absatz 3 UMV);

e die Einmonatsfrist flr die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung verspatet
eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10 Tage vor
Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde (Artikel 141 Absatz 3 UMV);

e die zweimonatige Mangelbehebungsfrist (Artikel 5 Absatz 5 DVUM).

Die Lange der verlangerbaren Fristen wird vom Amt festgesetzt. Eine solche
verlangerbare Frist ist zum Beispiel die Frist, innerhalb derer die Stellungnahme zur
Widerspruchsschrift einzureichen ist.

7.21.2 Fur den Antrag geltende Bedingungen

Hinweis: Fur Verlangerungen der ,Cooling-off‘-Frist gilt eine Sonderregelung. Fir
weitere Einzelheiten siehe Punkt 3.2, Verlangerung der ,Cooling-off-Frist, weiter oben.

Der Antrag auf Verlangerung muss den folgenden Bedingungen entsprechen:

® Es muss sich um eine verlangerbare Frist handeln.

® Die Verlangerung muss von dem betreffenden Beteiligten beantragt werden.

® Der Antrag muss unterschrieben sein (wird der Antrag durch elektronische Mittel
eingereicht, gilt die Angabe des Namens des Absenders als seiner Unterschrift
gleichwertig).

® Der Antrag muss spatestens an dem Tag beim Amt eingehen, an dem die Frist
ablauft.

® Die Sprachenregelung muss beachtet werden, d. h. wenn der Antrag nicht in der
Verfahrenssprache gestellt wird, muss binnen eines Monats nach Antragstellung
eine Ubersetzung eingereicht werden. Geschieht dies nicht, wird der Antrag nicht
berucksichtigt.

Eine Fristverlangerung kann nur gewahrt werden, wenn der entsprechende Antrag
vor Ablauf der ursprunglichen Frist eingereicht wird und eingegangen ist. Wenn ein
Verlangerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt
werden.

In der Regel wird der' fristgerecht eingegangene erste Verlangerungsantrag als
angemessen erachtet und fiir einen Zeitraum gewahrt, der der urspriinglichen Laufzeit
entspricht (oder, auf Antrag, kirzer). Jeder nachfolgende Antrag auf Verlangerung
derselben Frist wird jedoch abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller gibt eine
angemessene Erlauterung und Begriindung der auRergewohnlichen Umstande, die ihn
von der Einhaltung der ursprianglichen Frist und der ersten Verlangerung abhielten,
sowie eine Begrundung, warum eine weitere Verldngerung nétig ist. Allgemeine
oder vage Erlauterungen sind zur Begrindung einer zweiten Verlangerung nicht
hinreichend. Dem Antrag sind stets Beweise und/oder unterstiitzende Dokumente
beizuflgen.

Umstande, die unter der Kontrolle des betreffenden Beteiligten stehen, sind keine
»2aulergewdhnlichen Umstande“. Gesprache in letzter Minute mit dem anderen
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Beteiligten sind beispielsweise keine ,aullergewdhnlichen Umstande®. Sie befinden
sich unter der Kontrolle der Beteiligten.

Der Antrag muss von dem Beteiligten gestellt werden, der von der Frist betroffen ist.
Wenn beispielsweise der Anmelder zu der Widerspruchsschrift Stellung nehmen muss,
kann nur er eine Verlangerung beantragen.

Dies entbindet den antragstellenden Beteiligten nicht von der Pflicht, die schriftliche
Zustimmung des anderen Beteiligten zu dem Antrag einzuholen. Die Zustimmung des
anderen Beteiligten entzieht dem Amt jedoch nicht die Ermessensbefugnis bezuglich
der Gewahrung einer solchen Verlangerung. In jedem Falle wird die Zustimmung
des anderen Beteiligten vom Amt bei der Ausiibung seines Ermessens angemessen
berlcksichtigt.

Fur die Berucksichtigung der Zustimmung des anderen Beteiligten genlgt es nicht,
dass der antragstellende Beteiligte dem Amt zusichert, dass eine solche Zustimmung
erteilt wurde. Der andere Beteiligte muss seine Zustimmung mittels einer gesonderten
Eingabe oder durch die Unterzeichnung der Eingabe des antragstellenden Beteiligten
erteilen. Im letztgenannten Fall gilt fir die Einreichung durch elektronische Mittel, dass
die Angabe des Namens des Absenders als seiner Unterschrift gleichwertig erachtet
wird; die Unterschrift des anderen Beteiligten muss jedoch vorliegen, damit seine
Zustimmung akzeptiert wird.

Far weitere Informationen Uber Fristverlangerungen siehe die Richtlinien, Teil A
Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

7213 Fristverlangerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewahrt

Das Amt kann eine Frist auch von sich aus verlangern, wenn dies aus bestimmten
Grinden angezeigt ist. So zum Beispiel, wenn das Amt 20 Tage vor Ablauf der Frist zur
Einreichung einer Stellungnahme einen unbegriindeten Antrag auf Fristverlangerung
erhalten hat und dieser erst nach Ablauf der Frist bearbeitet wird. Da eine Ablehnung
des Antrags die Interessen des Antragstellers unverhaltnismaRig beeintrachtigen
wulrde, verlangert das Amt die Frist um die Anzahl der Tage, die zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch Ubrig waren, im vorliegenden Fall also um 20 Tage. Diese
Handhabung entspricht den Grundsatzen der guten Verwaltungspraxis.

Wenn ein Antrag auf Verlangerung einer verlangerbaren Frist vor dem Ablauf dieser
Frist eingereicht wurde und eingegangen ist, wird dem betreffenden Beteiligten
mindestens ein Tag gewahrt, auch wenn der Verlangerungsantrag am letzten Tag vor
Ablauf der Frist einging.

7.3 Aussetzung

Artikel 71 und Artikel 9 Absatz 2 DVUM

Das Amt kann Widerspruchsverfahren entweder von Amts wegen oder auf Betreiben
entweder eines Beteiligten oder beider Beteiligter aussetzen.
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7.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Gemald Artikel 71 Absatz 2 DVUM wird, wenn beide Beteiligte nach Ablauf der
,Cooling-off‘-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, die Aussetzung
gewahrt, ohne dass der Antrag begrindet werden muss. In diesem Fall und
unabhangig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum wird die erste
Aussetzung fur einen Zeitraum von sechs Monaten erteilt, wobei die Beteiligten die
Moglichkeit erhalten, die Frist vorzeitig zu beendigen. Das Beendigungsverfahren
(,Opting-out®) ist dasselbe wie fir die Verlangerung der ,Cooling-off‘-Frist: Wenn ein
Beteiligter die Frist beendigt, endet die Aussetzung 14 Tage, nachdem die Beteiligten
davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das Verfahren wird am Tag danach wieder
aufgenommen, und dem Beteiligten, dem zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist
gesetzt worden war, wird dieselbe Frist erneut in voller Lange eingeraumt. Im letzten
Monat des Zeitraums der Aussetzung ist eine Fristbeendigung (,Opting-out®) nicht
mehr moglich, und Antrage mit diesem Ziel werden zurlickgewiesen.

Einem gemeinsamen Antrag auf Aussetzung wird nicht stattgegeben, wenn er
innerhalb der ,Cooling-off‘-Frist eingeht, weil der Zweck der ,Cooling-off‘-Frist darin
besteht, vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens einen Zeitrahmen fir
Verhandlungen festzusetzen.

Auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten wird die Aussetzung verléangert, ohne dass
der Antrag begriindet werden muss.

Die Hoéchstdauer dieser Aussetzung des Verfahrens ist jedoch nach Artikel 71
Absatz 2 DVUM auf zwei Jahre begrenzt, die sich als kumulativ im Verlauf des
Verfahrens verstehen.

Solchen gemeinsamen Antragen auf Verlangerung einer Aussetzung wird
stattgegeben, wobei eine weitere Verlangerung um 6 Monate (ungeachtet des von
den Beteiligten beantragten Zeitraums, aber mit der Méglichkeit einer Fristbeendigung)
bzw. um den verbleibenden Zeitraum gewahrt wird, wenn von der Hoéchstdauer
von 2 Jahren weniger als sechs Monate verbleiben. Ein gemeinsamer Antrag auf
Aussetzung wird als unzuléssig zurickgewiesen, wenn die Gesamtdauer von 2 Jahren
von den Parteien bereits ausgeschopft wurde.

7.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines
der Beteiligten

Das Amt kann das Widerspruchsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag eines
Beteiligten in einer Vielzahl von Fallen aussetzen, beispielsweise wenn die folgenden
Voraussetzungen gegeben sind:

® Der Widerspruch beruht auf einer Markenanmeldung (einschlief3lich Umwandlung).

e Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung.

e Das Fortbestehen des alteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder
Nichtigerklarung beantragt).
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® Es liegen Bemerkungen Dritter vor, die ernstzunehmende Zweifel an der
Eintragungsfahigkeit der Marke aufwerfen (siehe Abschnitt 4.6 oben).

e Die Veroffentlichung einer angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine
Wiederveréffentlichung erforderlich machen.

® Ein Rechtsubergang der alteren UM/Unionsmarkenanmeldungen oder der
angefochtenen Unionsmarkenanmeldungen ist anhangig.

® |m Zusammenhang mit der Einschrankung einer angefochtenen Anmeldung wurde
ein Mangel beanstandet.

® Im Zusammenhang mit der berufsmaligen Vertretung wurde ein Mangel
beanstandet.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwahnten Falle eine Verpflichtung
gibt, das Verfahren auszusetzen. Das Amt entscheidet, ob eine Aussetzung unter
den jeweils gegebenen Umstanden angemessen ist. Somit liegt die Entscheidung
im Ermessen des Amts. Wird der Antrag von einem der Beteiligten gestellt, ist er
ordnungsgemaly zu begrinden. Laufende Verhandlungen zwischen den Beteiligten
stellen keine angemessene Begrindung fir eine nur von einem der Beteiligten
beantragte Aussetzung dar.

Das Verfahren wird in der Regel bis zum Abschluss des Verfahrens ausgesetzt, das zu
der Aussetzung geflihrt hat. Die in Artikel 71 Absatz 2 DVUM genannte Beschrankung
der Gesamtdauer der Aussetzung findet keine Anwendung.

7.3.21 Erklarung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Artikel 71 Absatz 1 Buchstaben a und b DVUM

Verfahren, in denen der Widerspruch auf (i) einer Anmeldung oder (ii) einem alteren
Recht beruht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, sollen grundsatzlich nicht gleich
zu Beginn des Verfahrens von Amts wegen ausgesetzt werden. Dem liegt die
Annahme zu Grunde, dass in den meisten Fallen noch wahrend des Verfahrens aus
der Anmeldung eine Eintragung wird und sich bei Widersprichen oder Antréagen auf
Nichtigerklarung alterer Rechte eine Lésung ergeben konnte.

In diesen Fallen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife
fortgesetzt. Es muss prima facie gepruft werden, ob das betreffende altere
Recht erheblich fir den Ausgang des Widerspruchs sein konnte. Wenn der
Widerspruch unabhangig vom Schicksal des fraglichen alteren Rechts Erfolg hat oder
zurtckzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das
altere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit
einbezogen werden muss, wird das Verfahren ausgesetzt. Im Falle einer nationalen
Anmeldung oder einer &dlteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist,
muss zudem der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen Gber den Stand
seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen. Bezlglich alterer Unionsmarken
liegen diese Informationen dem Amt vor.

Das Amt kann jedoch das Verfahren zu einem friheren Zeitpunkt aussetzen, wenn dies
von einem der Beteiligten beantragt wird und das &ltere Recht eine Anmeldung
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ist bzw. das Fortbestehen des alteren Rechts ungewiss ist. Wenn das altere
Recht eine nationale Anmeldung ist, missen die Beteiligten nachweisen, dass diese
problematisch ist. In diesem Fall muss sich das Ergebnis des Verfahrens gegen die
altere Marke in gewisser Weise auf den Widerspruch auswirken. Bei der Entscheidung
Uber die Aussetzung wird daher der wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs
bertcksichtigt. Eine besondere Rolle spielt in diesen Zusammenhang, ob die altere
Anmeldung bzw. Eintragung in die endgultige Entscheidung Gber den Widerspruch mit
einbezogen werden muss. Dies ist der Fall, wenn das Amt aufgrund der Umsténde
nicht feststellen kann, dass der Widerspruch zurlckzuweisen ist (z. B. weil eindeutig
keine Verwechslungsgefahr vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil
andere altere Rechte eindeutig zur Zurlickweisung der angefochtenen Marke flr alle
beanstandeten Waren und Dienstleistungen fihren werden).

Wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung zur Eintragung beruht, kann es sich als
zweckmalig erweisen, das Verfahren gemal Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a DVUM
auszusetzen und die Eintragung der alteren Marke des Widersprechenden
abzuwarten. Wenn allerdings ein Widerspruch aus formellen oder materiellen Griinden
zurtickgewiesen werden muss, liefe eine Aussetzung ins Leere und wirde das
Verfahren lediglich unnétig verlangern.

Wenn keine anderen alteren Rechte zu berlicksichtigen sind (weil es keine alteren
Rechte gibt oder diese nicht substanziiert wurden) oder wenn die Anmeldung oder
Eintragung dennoch in Betracht gezogen werden muss (da die anderen alteren Rechte
dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen), missen die Erfolgsaussichten des
Widerspruchs anhand der Anmeldung beurteilt werden, um Uber die Aussetzung zu
entscheiden. Das Verfahren wird nur dann ausgesetzt, wenn die altere Anmeldung,
sollte sie eingetragen werden, zu einer vollstandigen oder teilweisen Zurickweisung
der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung fihrt.

7.3.2.2 Altere Unionsmarkenanmeldungen oder Eintragungen

Hierbei wird der Widerspruch auf eine Anmeldung gestitzt, das Verfahren aber
nicht ausgesetzt, weil es ein weiteres &lteres Recht (eine eingetragene Marke)
gibt, das zur Zurickweisung der angefochtenen Anmeldung fiihren kann. Wenn
der Widersprechende dieses andere altere Recht nicht hinreichend substanziiert,
wird die altere Anmeldung entscheidungserheblich. Wenn laut Verfahrensakte der
einzigen alteren Anmeldung oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der
Widerspruch ausgesetzt werden.

7.3.2.3 Altere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/
Rechte)

Hierbei muss die Frage der Aussetzung von den Beteiligten vorgebracht
(normalerweise dem Anmelder) und Beweise vorgelegt werden, dass die altere Marke
(Anmeldung oder Eintragung/Recht) Problemen gegenlbersteht. Es muss sich um
amtliche Unterlagen handeln, aus denen das Verfahren, das Anlass zur Aussetzung
des Widerspruchsverfahrens gibt, eindeutig hervorgeht und die den gestellten Antrag
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erkennen lassen. Die Beweismittel missen insbesondere die moglichen Folgen flur das
altere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann
der entsprechende Beteiligte aufgefordert werden, eine Ubersetzung der Beweismittel
vorzulegen.

Auf einen solchen Antrag hin wird das Amt prifen, ob es unter den konkreten
Umstanden des Falles ratsam ist, das Verfahren auszusetzen.

Wenn kein solcher Aussetzungsantrag von einem Beteiligten gestellt wird, kommt das
allgemeine Prinzip zur Anwendung, und das Amt muss nur dann Uber die Aussetzung
entscheiden, wenn der kontradiktorische Teil des Verfahrens zu Ende geht und es
keine Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung geworden ist oder
das nationale Verfahren gegen die altere Marke abgeschlossen ist. In diesem Fall
sollte der Widersprechende das Amt iber den Status seiner alteren Anmeldung oder
Eintragung informieren missen.

7.3.24 Beispiele

Hier einige Beispiele, in denen nach der allgemeinen und oben dargelegten Praxis die
Umstande auf den ersten Blick eine Aussetzung des Verfahrens nicht erfordern, eine
Aussetzung aber dennoch erfolgen kann, wenn das Amt sie als sachdienlich erachtet.

® Der Widerspruch beruht auf einer franzdsischen Markeneintragung und auf einer
Unionsmarkenanmeldung, die beide unproblematisch sind. Die beiden Zeichen
und die von ihnen erfassten Waren sind identisch, und es besteht Zeichen- und
Warenahnlichkeit mit der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung. Hier kann der
Widerspruch allein auf der Grundlage der franzésischen Marke behandelt werden.
Wenn Verwechslungsgefahr nur in den Mitgliedstaaten, aber nicht in Frankreich
besteht, kann die Entscheidung des Amtes besser begrindet werden, wenn sie
auf die Unionsmarkenanmeldung gestutzt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des
Verfahrens bis zur Entscheidung lber die Unionsmarkenanmeldung angemessen.

® Die altere Anmeldung ist fir den Ausgang des Verfahrens kaum erheblich;
gleichwohl beantragt der Anmelder die Aussetzung des Verfahrens. Wenn es sich
bei dem alteren Recht um eine Unionsmarkenanmeldung handelt und diese vom
Amt als problematisch betrachtet werden kann, oder wenn der Anmelder im Falle
einer nationalen Anmeldung Unterlagen einreicht, aus denen hervorgeht, dass
der Anmeldung des Widersprechenden Hindernisse entgegenstehen, kann das
Verfahren ausgesetzt werden.

Die folgenden Beispiele fallen in diese Kategorie alterer nationaler Marken, die
problematisch sind:

e der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein — behdrdliches oder gerichtliches —Verfahren
oder eine Widerklage zur Loéschung des alteren Rechts eingeleitet (Verfall,
Nichtigkeit);

e der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein — behdrdliches oder gerichtliches —Verfahren
oder eine Widerklage zur Ubertragung des &lteren Rechts auf seinen Namen
eingeleitet.
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7.3.3 Mehrfache Widerspriche

Artikel 9 Absatz 2 DVUM

Sofern nicht aullergewdhnliche Umstande vorliegen, zum Beispiel, wenn ein
Widerspruch eindeutig zur Zuriickweisung der angefochtenen Marke einschlief3lich
aller Waren und Dienstleistungen fuhrt, wird das Amt die anderen Verfahren nicht
aussetzen.

7.3.31 Nach Zurlckweisung der Unionsmarkenanmeldung

Wenn die Unionsmarkenanmeldung anschlieBend aufgrund eines ,aktiven®
Widerspruchs zurtickgewiesen wird, gelten die ausgesetzten Widerspruche als erledigt,
sobald die Entscheidung rechtskraftig wird. Wenn die Entscheidung rechtskraftig
geworden ist, mussen die Beteiligten der anderen Verfahren informiert werden, die
in einem fruhen Stadium (vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens)
ausgesetzten Widerspriche werden beendet und jedem Widersprechenden werden
gemal Artikel 9 Absatz 4 DVUM 50 % der Widerspruchsgeblihr erstattet.

Wenn eine Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt worden ist, bleiben die
Widerspriiche ausgesetzt. Wenn die Beschwerdekammer die Entscheidung aufhebt,
werden die anderen Verfahren sofort wieder aufgenommen, ohne abzuwarten, ob die
Entscheidung der Beschwerdekammer angefochten wird.

7.3.4 Verfahrensaspekte

Schreiben, die das Verfahren aussetzen, sollten immer das Datum angeben, an dem
die Aussetzung in Kraft tritt, in der Regel der Tag, an dem der Antrag gestellt wurde.

7.3.41 Uberwachung ausgesetzter Verfahren

In Fallen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde, wird
das Amt den Widerspruch alle sechs Monate tiberwachen.

Wenn es sich bei dem alteren Recht um eine Anmeldung fiir eine nationale Eintragung
oder eine nationale/internationale Eintragung, die gefahrdet ist, handelt, wird von den
Beteiligten erwartet, dass sie umgehend das Amt von etwaigen Anderungen des Status
des Verfahrens, die die Anmeldung oder Eintragung betreffen, in Kenntnis setzen
und entsprechende Beweismittel vorlegen. Dennoch wird das Amt alle sechs Monate
im Online-Nachweis, auf den in der Widerspruchsschrift Bezug genommen wird,
konsultieren. Stellt sich heraus, dass das anhangige Verfahren, das das altere Recht
betrifft, abgeschlossen wurde, wird es das Verfahren wieder aufnehmen. Alternativ wird
es die Beteiligten auffordern, eine Ubersicht (iber die Entwicklungen vorzulegen.
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7.34.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

In allen Fallen werden die Beteiligten Uber die Wiederaufnahme des Verfahrens
und gegebenenfalls Uber etwaige offene Fristen informiert. Etwaige Fristen, die zum
Zeitpunkt der Aussetzung anhangig waren, werden in voller Lange neu festgesetzt;
hiervon ausgenommen ist die ,,Cooling-off‘-Frist, die gemaf Artikel 6 Absatz 1 DVUM
den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall Ubersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren
mit einer rechtsgultigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frilhere Anmeldung
eingetragen oder zuriickgewiesen wurde. Wenn das altere Recht in einer Entscheidung
fr nichtig erklart, geléscht oder in sonstiger Weise aufgehoben wird oder das altere
Recht des Widersprechenden Ubertragen wird, so gilt der Widerspruch, soweit er
auf dieses altere Recht gestitzt wurde, als unbegriindet. Wenn alle alteren Rechte,
auf denen ein Widerspruch beruht, nicht mehr existieren, erhalt der Widersprechende
Gelegenheit, seinen Widerspruch zurlickzunehmen. Wenn er seinen Widerspruch nicht
zurtcknimmt, fallt das Amt eine Entscheidung und weist den Widerspruch ab.

7.34.3 Berechnung der Fristen

Wenn die Aussetzung fur eine festgesetzte Dauer gewahrt wird, muss das Amt in
seiner Mitteilung auch den Tag angeben, an dem das Verfahren wieder aufgenommen
wird, und was danach geschieht. Es ist anzumerken, dass die Frist unabhangig von
dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum immer sechs Monate betragt, wenn
die Aussetzung von beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen
stattfinden.

Wenn beispielsweise am 30/01/2017 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung
bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15/01/2017 gestellt
wurde (funf Tage vor Ablauf der Frist ‘des Widersprechenden zur Vervollstandigung
seines Widerspruchs — 20/01/2017), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

e Das Amt hat das Widerspruchsverfahren auf Antrag beider Beteiligten ausgesetzt.

® Die Aussetzung tritt am 15/01/2017 in Kraft (an dem Tag, an dem der
Aussetzungsantrag beim Amt einging) und lauft am 15/07/2017 ab.

e Das Verfahren wird am 16/07/2017 (nach sechs Monaten, unabhangig von dem
von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amts wieder
aufgenommen.

e Die Frist fir den Widersprechenden ist jetzt der 15/09/2017 (dem
Widersprechenden stehen zur Vervollstandigung der Akte zwei volle Monate zur
Verfigung).

® Die Frist fir den Anmelder ist jetzt der 15/11/2017 (zwei volle Monate nach der Frist
des Widersprechenden).
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7.4 Mehrfache Widerspriche

Artikel 9 DVUM

Mehrfache Widerspriiche bedeutet, dass verschiedene Widerspriiche gegen dieselbe
Unionsmarkenanmeldung erhoben wurden.

Im Falle mehrfacher Widerspriiche missen einige zusatzliche Faktoren berlcksichtigt
werden.

Erstens werden dem Anmelder die Benachrichtigungen Uber die Zulassigkeit
aller Widerspruche gleichzeitig zugestellt, soweit es bei keinem der Widerspriche
im Stadium der Zulassigkeitsprifung zu erheblichen Verzogerungen kommt.
Zweitens kdnnen mehrfache Widerspriiche aus verfahrensékonomischen Griinden zur
Aussetzung einiger unter ihnen fihren. Drittens kann sich eine vom Anmelder im
Laufe eines Verfahrens vorgenommene Einschrankung auf die anderen Widerspruche
auswirken. Ferner kann es praktisch sein, die Entscheidungen in einer bestimmten
Reihenfolge zu erlassen.

SchlieBlich kénnen unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Widerspriche zu
einem Verfahren verbunden werden.

7.41 Mehrfache Widerspriche und Einschrankungen

Wenn bei mehrfachen Widersprichen der Anmelder das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen in einem der Widerspruchsverfahren einschrankt, missen alle
anderen Widersprechenden hiervon durch ein entsprechendes Schreiben in Kenntnis
gesetzt werden, soweit die Einschrankung Waren oder Dienstleistungen betrifft, gegen
die einer der anderen Widerspruche gerichtet ist.

Wenn jedoch kein Zusammenhang zwischen den Waren oder Dienstleistungen in der
Einschrankung und den angefochtenen Waren und Dienstleistungen besteht, braucht
der Widersprechende nicht informiert werden.

Zum Beispiel: Es wurden vier Widerspriiche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung
erhoben. Die Anmeldung erfasst Waren in Klassen 3, 14, 18 und 25. Die Widerspriche
richten sich gegen die folgenden Klassen:

Widerspruch Umfang

Nr. 1 Klasse 3

Nr. 2 Klasse 25

Nr. 3 Klassen 18 und 25

Nr. 4 Klassen 14 und 25
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Die Einschrankung des Anmelders betrifft Widerspruch 2: Herausnahme von
Bekleidungsstiicken und Kopfbedeckungen. Nicht nur in Bezug auf Widerspruch 2,
sondern ebenso in Bezug auf Widerspriche 3 und 4 sollten die entsprechenden
Schreiben Ubersandt werden. Da sich die Einschrankung nicht auf die angefochtenen
Waren von Widerspruch 1 auswirkt, muss hier nichts unternommen werden.

7.4.2 Mehrfache Widerspriche und Entscheidungen

Wenn ein Widerspruch entscheidungsreif ist, missen die mehrfachen Widerspriche
bertcksichtigt werden, die mdglicherweise gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung
anhangig sind. Bevor uber einen Widerspruch entschieden werden kann, muss
das Verfahrensstadium der mehreren Widerspriiche analysiert werden, und je nach
den Gegebenheiten kann eine Entscheidung ergehen oder der Widerspruch muss
ausgesetzt werden. Es qilt der allgemeine Grundsatz, dass angefochtene Waren und
Dienstleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht mehr als einmal abgewiesen
werden sollten. Die drei Sachverhalte, die eintreten kénnen, werden im Folgenden
beschrieben.

7.4.2.1 Alle Widerspriche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung sind zur
gleichen Zeit entscheidungsreif

Der Prifer entscheidet im freien Ermessen lber die Reihenfolge, in der
Entscheidungen erfolgen. Dabei sollte er aber Folgendes bertcksichtigen.

Wenn alle Widerspriche zuriickgewiesen werden, spielt die Reihenfolge der
Entscheidungen keine Rolle, da die Zurickweisungen keine Auswirkung auf die
Unionsmarkenanmeldung haben. Selbst dann, wenn eine der Entscheidungen
noch vor Erlass der anderen Entscheidungen angefochten werden sollte, ist von
einer Aussetzung der Widerspriche abzusehen, da sich das Verfahren vor der
Beschwerdekammer sehr lange hinziehen kann.

Wenn mehrere Widerspriche gegen teilweise Ubereinstimmende Waren und
Dienstleistungen Erfolg haben, sollte als Erstes die Entscheidung erlassen werden,
welche die meisten Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung I6scht
(d. h. in dem Widerspruch mit der groBten Reichweite), wahrend die Ubrigen
Widerspriiche ausgesetzt werden. Sobald diese erste Entscheidung rechtskraftig
ist, erkundigt sich das Amt bei den Widersprechenden, welche die verbleibenden
Widerspruche eingereicht haben, ob sie diese aufrechterhalten mochten.

Werden die Widerspriiche aufrechterhalten, wird Uber den Widerspruch mit der
nachstgroten ,Reichweite“ entschieden. Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis Uber
alle Widerspriche entschieden wurde.

Wenn zwei Widerspriiche den gleichen Umfang haben, gelten fir das Treffen der
Entscheidungen die allgemeinen Grundsatze.

Im weiter oben in Punkt 7.4.1 aufgefihrten Beispiel sollte zunachst iber Widerspruch 3
oder 4 entschieden werden. Widerspruch 1 enthalt keine Waren und Dienstleistungen,
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die sich mit denen der anderen Widerspriche uUberschneiden, und kann daher
unabhangig betrachtet werden.

Nehmen wir an, dass als Erstes uber Widerspruch 4 entschieden wird und die
Unionsmarkenanmeldung fur Klassen 14 und 25 zurtckgewiesen wird. In diesem Fall
mussen die Widerspriche 2 und 3 ausgesetzt werden.

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt
Widerspruch 2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon
in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich
um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 109 Absatz 5 UMV. Das
Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen Uber die Kosten. Wenn die Beteiligten
dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine
Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

7422 Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, wahrend die anderen
Widerspriiche noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Wenn der Widerspruch abzuweisen ist, kann eine Entscheidung ohne weitere
Auswirkungen auf die anhangigen mehrfachen Widerspriiche ergehen, weil sich die
Zurlckweisung nicht auf die Unionsmarkenanmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die Unionsmarkenanmeldung durch die
Entscheidung in ihrer Ganze abgewiesen wird, mussen die anhangigen mehrfachen
Widerspriiche so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung rechtswirksam ist.
Wenn die Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist, gelten
die mehrfachen Widerspriiche als erledigt, da sie gegenstandslos geworden sind.
Die Beteiligten sind davon in_Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren
ist einzustellen. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von
Artikel 109 Absatz 5 UMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen Uber
die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung
vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte
seine eigenen Kosten zu tragen.

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung Gber den Widerspruch ein Teil der Waren und
Dienstleistungen der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, aber alle Waren und
Dienstleistungen, gegen die sich die mehrfachen Widerspruche richten, abgewiesen
werden.

Die mehrfachen Widerspriche missen jedoch ausgesetzt werden, wenn in der
Entscheidung Uber den Widerspruch ein Teil der Waren und Dienstleistungen
der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, aber nur ein Teil der Waren und
Dienstleistungen, gegen die die mehrfachen Widerspriche gerichtet sind, abgewiesen
werden. Die Aussetzung besteht, bis die Entscheidung rechtskraftig geworden ist.
Wenn dies der Fall ist, werden die Widersprechenden der mehrfachen Widerspriche
aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob sie den Widerspruch aufrechterhalten oder
zuricknehmen wollen. Im Falle einer Zuriicknahme des Widerspruchs wird das
Verfahren eingestellt und beide Beteiligten werden in Kenntnis gesetzt. Wenn das
Verfahren nach dem Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist eingestellt wird, entscheidet das
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Amt gemal Artikel 109 Absatz 3 UMV, und zwar, dass jeder der Beteiligten seine
eigenen Kosten tragt. Wenn die Beteiligten dem Amt vor der Einstellung des
Verfahrens mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine
Kostenentscheidung.

7.4.2.3 Zwei oder mehr Widerspriche sind entscheidungsreif, wahrend andere
noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Es kann vorkommen, dass einige der Widerspriche gegen eine
Unionsmarkenanmeldung entscheidungsreif sind, wahrend andere noch in
unterschiedlichen Stadien der kontradiktorischen Phase sind. Unter diesen
Gegebenheiten gilt eine Kombination der unter 1. und 2. beschriebenen Grundsatze
in Abhangigkeit vom Ausgang der Entscheidungen und vom Umfang der anhangigen
Rechtssachen, ob eine Entscheidung in einigen Widerspriichen ergehen kann und ob
die mehrfachen Widerspriiche ausgesetzt werden missen.

7.4.3 Verbindung von Verfahren

Artikel 9 Absatz 1 DVUM

Gemal Artikel 9 Absatz 1 DVUM kann das Amt mehrfache Widerspriche im Rahmen
eines einzigen Verfahrens behandeln. Wenn Verfahren verbunden werden sollen, sind
die Beteiligten daruber zu unterrichten.

Widerspruchsverfahren kénnen auf Antrag eines der Beteiligten verbunden werden,
wenn die Widerspriche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung gerichtet sind.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Amt Verfahren verbindet, ist gro3er, wenn diese
Widerspriiche von demselben Widersprechenden erhoben wurden oder wenn eine
wirtschaftliche Verbindung zwischen den Widersprechenden vorliegt, wie zum Beispiel
im Falle einer Mutter- und Tochtergesellschaft. Die Widerspriche missen sich in
derselben Verfahrensphase befinden.

Wenn das Amt beschliel3t, Widerspruchsverfahren zu verbinden, ist zu prifen, ob
die Widersprechenden denselben Vertreter haben. Ist dies nicht der Fall, missen sie
aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Auch missen die
alteren Rechte identisch oder sehr ahnlich sein. Wenn die Vertreter nicht antworten
oder sich nicht auf einen Vertreter einigen kdnnen, muss das verbundene Verfahren
wieder getrennt werden und die Widerspriiche werden gesondert behandelt.

Wenn diese Voraussetzungen zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr erflllt sind, weil
zum Beispiel bei einem der verbundenen Widerspriiche das (einzige) altere Recht
auf einen Dritten Ubertragen wird, kann das verbundene Verfahren wieder getrennt
werden.

Soweit das verbundene Verfahren nicht vor der Entscheidungsfindung wieder getrennt
wurde, ergeht nur eine Entscheidung.
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7.5 Parteiwechsel (Rechtsiibergang, Namensanderung,
Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)

7.51 Rechtsliibergang und Widerspruchsverfahren

7511 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 20 UMV

Bei einem Rechtsiibergang eines &lteren Rechts handelt es sich um eine Anderung der
Inhaberschaft dieses Rechts. Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil E,
Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als
Gegenstand des Vermoégens, Kapitel 1, Rechtsiibergang, ersichtlich.

Grundsatzlich tritt der neue Inhaber in dem Verfahren an die Stelle des alten
Inhabers. Die Praxis des Amtes zur Behandlung von Rechtsibergangen wird in
den Punkten 7.5.1.2 (altere Eintragung ist UM), 7.5.1.3 (&ltere Eintragung ist
nationale Eintragung), 7.5.1.4 (die alteren Eintragungen sind eine Kombination aus
Unionsmarkenanmeldungen und nationalen Eintragungen) und 7.5.1.5 (Ubertragung
einer angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Laufe des Widerspruchverfahrens)
dargestellt.

Der Rechtsubergang kann in verschiedener Weise erfolgen, so zum Beispiel durch
Verkauf der alteren Marke von A nach B, dadurch, dass ein Unternehmen C
(einschlieRlich der Markenrechte) von dem Unternehmen D erworben wird, durch eine
Verschmelzung oder einen Unternehmenszusammenschluss der Unternehmen E und
F zu dem Unternehmen G (Gesamtrechtsnachfolge), oder durch gesetzliche Erbfolge
(im Fall des Todes des Inhabers geht die Marke auf die Erben Uber). Diese Aufzahlung
ist nicht abschlieend.

Bei einer Rechtsubertragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens kdnnen mehrere
Situationen eintreten. Bei &lteren eingetragenen oder angemeldeten UM, auf die
sich der Widerspruch stitzt, kann der neue Inhaber erst von dem Zeitpunkt an
Verfahrensbeteiligter werden (oder Verfahrenshandlungen vornehmen), an dem das
Amt den Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs erhalten hat. Im Falle einer
alteren nationalen Anmeldung oder Eintragung reicht es hingegen aus, wenn der neue
Inhaber einen Nachweis Uiber den Rechtslibergang vorlegt.

7.51.2 Ubertragung einer dlteren UM

Artikel 20 Absatze 11 und 12 UMV

Hinsichtlich alterer UM (oder deren Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemaf
Artikel 20 Absatz 11 UMV seine sich aus der Eintragung der UM (oder deren
Anmeldung) ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Ubertragung
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ins Register eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des
Antrags auf Eintragung der Ubertragung und dem Ubertragungseintragungsdatum
kann der neue Inhaber jedoch Erklarungen gegenuber dem Amt abgeben, soweit
Fristen zu wahren sind.

Widerspruch ist nur auf eine UM gestutzt

Wenn ein Widerspruch nur auf einer alteren UM beruht und diese Marke wahrend des
Widerspruchsverfahrens (bertragen wird/worden ist, wird der neue Inhaber der neue
Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck wird der alte oder neue Inhaber das Amt informieren miissen, dass
die UM, auf die der Widerspruch gestitzt ist, Ubertragen worden ist, und er muss einen
Antrag auf Eintragung der Ubertragung einreichen. Wie oben erwahnt, kann der neue
Inhaber, sobald das Amt den Antrag erhalten hat, Erklarungen abgeben. Jedoch wird
er erst dann Beteiligter am Verfahren, wenn die Ubertragung eingetragen wird.

Sobald das Amt Kenntnis davon hat, dass ein Antrag auf Eintragung eingegangen
ist, kann das Verfahren in der Praxis mit dem neuen Inhaber fortgesetzt werden.
Dennoch muss die Ubertragung eingetragen werden, bevor eine Entscheidung lber
den Widerspruch getroffen wird. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, aber
die Ubertragung noch nicht eingetragen worden ist, muss das Verfahren ausgesetzt
werden.

Wenn der neue Inhaber das Amt informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will,
gilt der Widerspruch als zurickgenommen.

Teilweiser Rechtsiibergang der einzigen UM, aus der Widerspruch erhoben wurde

In den Fallen einer teilweisen Ubertragung bleibt ein Teil der &lteren UM bei
dem urspringlichen Inhaber, und ein weiterer Teil wird auf einen neuen Inhaber
Ubertragen. Wie nachstehend beschrieben, gelten fiir teilweise Ubertragungen
dieselben Grundséatze wie fir die Ubertragung von nur einer von mehreren UM-
Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehrere altere UM gestitzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine altere UM gestitzt wurde, und wenn
alle diese Zeichen wahrend des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen
Inhaber Ubertragen wurden, kommen dieselben Grundsatze zur Anwendung wie bei
Widerspriichen, die auf einer einzigen UM beruhen (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der alteren Unionsmarken Ubertragen wird/
wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, mit der
Folge, dass es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als
~.gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf
die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr
als einem Widersprechenden. Auflerdem wird das Amt den urspriinglichen Vertreter
als den ,gemeinsamen*® Vertreter flr alle Widersprechenden betrachten und den neuen
Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben
die neuen Widersprechenden immer die Mdglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu
bestellen.
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Gemeinsame Vertretung bedeutet nicht, dass die Widersprechenden in dem Ausmal},
in dem ihre alteren Rechte unabhangig bleiben, nicht unabhangig handeln kdnnen:
Wenn zum Beispiel einer der Widersprechenden sich mit dem Anmelder gutlich
einigt, gilt der Widerspruch in Bezug auf die alteren Rechte, deren Inhaber dieser
Widersprechende war, als teilweise zuriickgenommen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zuricknehmen
will, wird dies unabhangig davon akzeptiert, ob der andere das Verfahren fortsetzen
will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, wird es naturlich nur auf die Rechte des
Widersprechenden gestitzt sein, der seinen Widerspruch nicht zuriickgenommen hat.
Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

7.51.3 Rechtsubergang einer friheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestutzt

Wenn ein Widerspruch nur auf eine altere nationale Eintragung gestlitzt wurde und
diese Eintragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens ubertragen wird, wird der neue
Inhaber auch der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten
Inhabers.

Zu diesem Zweck muss der alte oder der neue Inhaber das Amt informieren, dass
die altere nationale Eintragung, auf die der Widerspruch gestutzt wurde, Ubertragen
worden ist, und einen Nachweis fir den Rechtsiibergang einreichen, d. h. die
Ubertragungsurkunde oder einen anderen Nachweis, aus dem das Einverstandnis der
Beteiligten mit dem Rechtslibergang/der Anderung der Inhaberschaft hervorgeht.

Das Amt fordert den neuen Inhaber nicht auf zu bestatigen, dass er das Verfahren
fortsetzen mochte. Solange der Nachweis fur die Ubertragung in Ordnung ist,
gilt der neue Inhaber als neuer Widersprechender. Wenn er das Amt dber die
Ubertragung informiert, aber keine (ausreichenden) Nachweise vorlegt, muss das
Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, und dem neuen Inhaber wird eine Frist
eingeraumt, um die Ubertragung nachzuweisen.

Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift
eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Ubertragung nicht
immer erforderlich. Wenn in einem Mitgliedstaat die Ubertragung einer Marke erst mit
der Eintragung der Ubertragung gegeniiber Dritten geltend gemacht werden kann, wird
die Entscheidung Uber den Widerspruch erst nach der Eintragung erlassen. Wenn
der Widerspruch entscheidungsreif ist, die Ubertragung aber noch nicht eingetragen
wurde, ist das Verfahren auszusetzen, und der Widersprechende wird aufgefordert,
den Nachweis fiir die Eintragung der Ubertragung zu erbringen.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis nicht erbringt, muss das
Verfahren mit dem alten Inhaber fortgesetzt werden. Wenn der alte Inhaber behauptet,
dass er nicht mehr der Inhaber ist, ist der Widerspruch unbegriindet geworden, da der
Widersprechende nicht mehr der Inhaber des alteren Rechts ist. Der alte Inhaber muss
daruber unterrichtet werden, dass der Widerspruch als solcher zurlickgewiesen wird,
sofern er den Widerspruch nicht zurticknimmt.
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Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis erbringt und das Amt dartber
informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als
zurickgenommen.

Teilweiser Rechtsiibergang der einzigen nationalen Eintragung, auf die der
Widerspruch gestiitzt wurde

In den Fallen einer teilweisen Ubertragung bleibt ein Teil der &lteren nationalen
Eintragung beim urspringlichen Inhaber, wahrend ein anderer Teil auf einen neuen
Inhaber ibergeht. Wie nachstehend beschrieben, gelten fiir teilweise Ubertragungen
dieselben Grundsatze wie fiir die Ubertragung von nur einer von mehreren nationalen
Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehr als eine altere nationale Eintragung gestltzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als einer alteren nationalen Eintragung beruht
und diese im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf den gleichen neuen Inhaber
Ubertragen werden/wurden, kommen dieselben Grundsatze zur Anwendung wie beim
Rechtslibergang einer einzigen Marke, auf der ein Widerspruch beruht (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eines der alteren nationalen Rechte Ubertragen
wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass
es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als ,gemeinsame
Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche
Art wie vorher behandelt, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als
einem Widersprechenden. Aufierdem wird das Amt den urspriinglichen Vertreter als
den ,gemeinsamen® Vertreter fir alle Widersprechenden betrachten und den neuen
Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben
die neuen Widersprechenden immer die Moglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu
bestellen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurticknehmen
will, ist dies unabhangig davon zu akzeptieren, ob der andere das Verfahren fortsetzen
will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, erfolgt dies auf der Grundlage der Rechte
des Widersprechenden, der seinen Widerspruch nicht zurickgenommen hat. Es wird
keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

7514 Auf eine Kombination von Unionsmarkeneintragungen und von nationalen
Eintragungen gestutzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren Eintragungen von
Unionsmarken und einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und
eine dieser Marken wahrend des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber
Ubertragen worden ist, gelten die oben beschriebenen Grundsatze entsprechend.

Sobald das Amt vom Rechtsiibergang Kenntnis erhalt, aktualisiert es in allen diesen
Fallen die amtliche Datenbank unter Einschluss des neuen Widersprechenden/beider
Widersprechender und setzt die Beteiligten davon nur zur Information in Kenntnis.
Allein die Tatsache, dass éaltere Eintragungen Ubertragen worden sind, rechtfertigt
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jedoch nicht das Gewahren einer neuen Frist zur Einreichung von Bemerkungen oder
anderer Dokumente, wenn die ursprungliche Frist ausgelaufen ist.

7.5.1.5 Rechtsubergang der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einer Ubertragung der
angefochtenen Unionsmarkenanmeldung kommt, folgt der Widerspruch der
Anmeldung, d. h. der Widersprechende wird von der Ubertragung in Kenntnis gesetzt,
und das Verfahren wird mit dem neuen Inhaber der Unionsmarkenanmeldung und dem
Widersprechenden fortgesetzt.

7.5.1.6 Teilweiser Rechtslibergang einer angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

Artikel 14 Absatz 2 UMDV

Im Falle einer teilweisen Ubertragung der (angefochtenen) Unionsmarkenanmeldung
muss das Amt eine gesonderte Akte fir die neue Eintragung (Anmeldung) anlegen und
ihr eine neue Eintragungs-/Anmeldenummer zuweisen.

Wenn die Ubertragung im Register eingetragen wird und eine neue
Unionsmarkenanmeldung entsteht, muss der Widerspruchsprifer in diesem Fall
auch eine neue Widerspruchsakte gegen die neue Unionsmarkenanmeldung
anlegen, da es nicht moglich ist, einen Widerspruch gegen zwei verschiedene
Unionsmarkenanmeldungen zu richten.

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn einige der urspringlich angefochtenen
Waren und Dienstleistungen .in. der ,alten® Unionsmarkenanmeldung und einige
in der neu entstandenen ' Unionsmarkenanmeldung beibehalten werden. Zum
Beispiel: Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der
Unionsmarkenanmeldung Y, die fir Waren in Klasse 12 Apparate zur Beférderung auf
dem Land und in der Luft sowie flir Bekleidungsstiicke und Schuhwaren in Klasse 25
angemeldet wurde. Die Unionsmarkenanmeldung Y wird teilweise Ubertragen und
aufgeteilt in die alte Unionsmarkenanmeldung Y fir Apparate zur Beférderung auf dem
Land und Bekleidungsstiicke und die neue Unionsmarkenanmeldung Y fiur Apparate
zur Beférderung in der Luft und Schuhwaren.

Artikel 20 und 27 UMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebihr zu
entrichten war, muss fir den durch die Aufteilung der Unionsmarkenanmeldung
entstandenen neuen Widerspruch keine Widerspruchsgeblhr mehr bezahlt werden,
da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine
Unionsmarkenanmeldung gerichtet war.

Bei der Kostenverteilung wird der Widerspruchsprifer die Tatsache berlicksichtigen,
dass nur eine Widerspruchsgebuhr gezahlt wurde.
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Aulerdem kdnnte es je nach den Umstanden des Falles moéglich sein, die Verfahren zu
verbinden (z. B. wenn der Vertreter der ,alten” und ,neuen“ Anmeldungen der gleiche
ist).

7.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Ubertragung
Wenn der Widersprechende und der Anmelder aufgrund eines Rechtslibergangs

dieselbe naturliche oder juristische Person sind, verliert der Widerspruch seinen Zweck
und wird vom Amt dementsprechend von Amts wegen eingestellt.

7.5.3 Namensanderung

Wie bereits oben aufgeflhrt, stellt eine Namensanderung keinen Inhaberwechsel dar.

754 Vertreterwechsel

Artikel 119 UMV

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einem Vertreterwechsel kommt,
wird der andere Beteiligte davon in Kenntnis gesetzt, indem ihm eine Kopie des
Schreibens und der etwaigen Vollmacht tGbersendet wird.

Ausfuhrliche Informationen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5,
Verfahrensbeteiligte und berufsmalige Vertretung, zu entnehmen.

7.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der
Geschaftsunfahigkeit des Anmelders oder seines Vertreters

Artikel 106 UMV

Artikel 72 DVUM

Artikel 106 UMV betrifft die Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 werden drei
Situationen unterschieden:

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

1. im Fall des Todes des Anmelders der Unionsmarke oder wenn der UM-Anmelder
unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;

2. wenn sich der Anmelder der Unionsmarke im Konkursverfahren oder in einem
ahnlichen Verfahren befindet;

3. wenn der Vertreter eines Anmelders stirbt, oder aus einem anderen Grund
daran gehindert ist, den Anmelder zu vertreten. Weitere Informationen sind aus
den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und
berufsmafige Vertretung ersichtlich.

Artikel 106 UMV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber
nichts Uber andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften
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fehlen, wendet das Amt diese Bestimmung nur auf Falle an, in denen der Anmelder
(oder sein Vertreter) zur Fortsetzung des Verfahrens nicht in der Lage ist. Wenn
beispielsweise gegen den Widersprechenden Konkurs erklart wird, wird das Verfahren
daher nicht unterbrochen (auch nicht in Fallen, in denen der Widersprechende
der Anmelder/Inhaber einer alteren Unionsmarkenanmeldung/Unionsmarke ist). Die
Ungewissheit Uber die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters
wird sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstick
als unzustellbar ans Amt zurlickgeht, erfolgt eine offentliche Zustellung nach den
allgemeinen Vorschriften.

7.5.51 Tod oder Geschaftsunfahigkeit des Anmelders

Im Falle des Todes des Anmelders oder der Person, die nach dem nationalen Recht
zu seiner Vertretung befugt ist (aufgrund der Geschéftsunfahigkeit des Anmelders),
wird das Verfahren nur auf Antrag des Vertreters des Anmelders/der zur Vertretung
befugten Person oder wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt unterbrochen.

7.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Griinden nicht
fortsetzen (z. B. Insolvenz)

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Artikel 72 Absatz 3 DVUM

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe b UMV gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem der
Verfahrensbeteiligte nicht mehr zur Erledigung des Verfahrens berechtigt ist, d. h.
in Bezug auf seine Vermogenswerte nicht mehr verfligungsberechtigt ist, und bis zu
dem Zeitpunkt, an dem ein Insolvenzverwalter oder Treuhander bestellt wird, der den
Beteiligten fortan von Rechts wegen vertreten wird.

Wenn der Anmelder von einem berufsmafligen Vertreter vertreten wird, der die
Vertretung fortfiihrt, besteht keine Notwendigkeit zur Unterbrechung des Verfahrens.
Nach dem Dafiurhalten des Amtes ist der Vertreter des Anmelders so lange zur
Vertretung des Anmelders berechtigt, bis das Amt vom Vertreter selbst, vom benannten
Treuhander oder dem flr das jeweilige Gerichtsverfahren zustandige Gericht tber das
Gegenteil in Kenntnis gesetzt wird.

Wenn der Vertreter das Amt informiert, dass er sein Mandat niederlegt, hangt die
weitere Verfahrensweise durch das Amt davon ab, ob der Vertreter angibt, wer zum
Treuhander oder Insolvenzverwalter bestellt wurde.

e Wenn er einen Treuhander oder Insolvenzverwalter angibt, wird das Amt die
Korrespondenz fortan mit dem Treuhdnder oder Insolvenzverwalter abwickeln.
Galten fur den Anmelder Fristen, die bei seiner Konkursanmeldung noch nicht
abgelaufen waren, startet das Amt diese von neuem. In diesem Fall wird
das Verfahren daher unterbrochen und sofort wieder aufgenommen. Wenn
dem Anmelder beispielsweise vor seiner Konkurserkldrung noch zehn Tage zur
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Einreichung von Bemerkungen blieben, wird in dem neuen Schreiben des Amtes
an den Treuhander eine neue Frist von zwei Monaten zur Einreichung dieser
Bemerkungen gesetzt.

e Liegen keine Informationen in Bezug auf einen Insolvenzverwalter oder Treuhander
vonseiten des Vertreters vor, hat das Amt keine andere Wahl, als eine
Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung geht an
den in Konkurs gegangenen Anmelder direkt und an den Widersprechenden. Es
ist zwar nicht Aufgabe des Amtes herauszufinden, wer der Insolvenzverwalter ist,
aber es wird weiterhin versuchen, mit dem in Konkurs gegangenen Anmelder zu
kommunizieren, so dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Obwohl
der Beteiligte, gegen dessen Vermdgen ein Insolvenzverfahren eréffnet wurde,
keine rechtlich verbindlichen Handlungen mehr vornehmen kann, erhalt er in der
Regel weiterhin die Korrespondenz. Ist dies nicht der Fall, wird die Korrespondenz
automatisch mit dem Treuhander abgewickelt, sofern es einen Treuhander gibt.
Das Amt kann auch vom Widersprechenden bereitgestellte Informationen Uber die
Identitat des Treuhanders bericksichtigen.

Wenn ein Schriftstiick als unzustellbar ans Amt zuriickgeht, erfolgt eine offentliche
Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

Werden Nachweise flir die Bestellung des Insolvenzverwalters oder Treuhanders
eingereicht, missen diese nicht in die Verfahrenssprache Ubersetzt werden.

Sobald das Amt dariber unterrichtet ist, wer der Insolvenzverwalter oder Treuh&nder
ist, wird das Verfahren zu einem vom Amt bestimmten Zeitpunkt wieder aufgenommen.
Der andere Beteiligte ist zu informieren. Ohne diese Informationen bleibt das Verfahren
unterbrochen.

Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren,
beginnen von neuem zu laufen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird. Wenn
die Unterbrechung zum Beispiel zehn Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist des
Anmelders eintrat, beginnt statt der zehn Tage, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung
urspriinglich noch zur Verfliigung standen, nach Wiederaufnahme des Verfahrens
erneut eine Frist von zwei Monaten. Um dies klarzustellen wird in dem Schreiben des
Amtes, durch das die Beteiligten Uber die Wiederaufnahme des Verfahrens unterrichtet
werden, eine neue Frist festgesetzt.

7.55.3 Tod oder Geschaftsunfahigkeit des Vertreters des Anmelders

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 119 Absatz 2 UMV

In den in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV genannten Fallen ist das Verfahren
zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines
neuen Vertreters des Anmelders der Unionsmarke angezeigt wurde.

Diese Unterbrechung dauert maximal drei Monate. Wenn vor dem Ablauf dieses
Zeitraums kein Vertreter bestellt worden ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf.
Bei Wiederaufnahme des Verfahrens geht das Amt wie folgt vor:
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® \Wenn die Bestellung eines Vertreters gemal} Artikel 119 Absatz 2 UMV obligatorisch
ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz im EWR hat,
tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in Kenntnis,
dass die Unionsmarkenanmeldung zuriickgewiesen wird, wenn er innerhalb einer
bestimmten Frist keinen Vertreter bestellt.

® Wenn die Bestellung eines Vertreters gemall Artikel 119 Absatz 2 UMV nicht
obligatorisch ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf und schickt alle
Mitteilungen direkt an den Anmelder.

In beiden Fallen bedeutet die Wiederaufnahme des Verfahrens, dass etwaige Fristen,
die fir den Anmelder anhangig waren, als das Verfahren unterbrochen wurde, wieder
zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.

Anhang — Berechnung der Schonfrist fiir die Nichtbenutzung im
Fall von nationalen Marken

In der folgenden Tabelle sind die nationalen Bestimmungen zur Festlegung des
Datums des Beginns der Flnfjahresfrist fir die Nichtbenutzung fiir nationale Marken
dargelegt (letzte allgemeine Aktualisierung am 15. September 2020). Die Abklrzungen
-TMA® oder ,IPL* wurden als allgemeiner Hinweis auf den maRgeblichen Rechtsakt
(Trade Mark Act [Gesetz Uber die Marken] bzw. IP Law [Gesetz Uber geistiges
Eigentum]) verwendet. Die Tabelle weist auch die Rubriken der Auszilige aus den
nationalen Datenbanken auf, in denen die mal3geblichen Daten zu finden sind.

Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at

Oster | Artikel 33a Absatz 1a AT- | Fristbeginn fiir Benutzung
reich | TMA

5 Jahre nach dem Ende
der Widerspruchsfrist oder
nach der endgiiltigen
Entscheidung tiber
den Widerspruch oder
nach SchlieBen des

Widerspruchsverfahrens.
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Mitgli
edsta

MaRgebliche
Rechtsvorschriften

at

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Artikel 2.23bis Absatz 1 BX-
TMA

Bene

lux

5 Jahre

Datum,

nach dem

an dem
das Eintragungsverfahren

abgeschlossen wurde.

Artikel 2.23bis Absatz 2 BX-
TMA
Die

ab dem Datum berechnet,
die Marke

Gegenstand

Flnfjahresfrist ~ wird

an dem
nicht mehr
einer Ablehnung

aufgrund von absoluten
Eintragungshindernissen
eines

oder Widerspruchs

sein kann oder, falls
eine Ablehnung erteilt oder
ein Widerspruch eingelegt
wurde, ab dem Datum, an
dem eine Entscheidung, die
die Einwadnde des Amtes
aufgrund von  absoluten
Eintragungshindernissen

aufhebt

Widerspruchsverfahren

oder das

beendet, rechtskraftig wird

oder der  Widerspruch

zurlickgenommen wurde.

Regulare Eintragungsverfahren:

Eintragungsdatum
(Inschrijvingsdatum/Date de

I'enregistrement)

Beschleunigte

Eintragungsverfahren:

Status

(Status van spoedinschrijving/Phase

beschleunigte Eintragung

d’enregistrement accéléré)

Bei einer beschleunigten
Eintragung wird in Benelux
ein nachgeschaltetes
Widerspruchsverfahren

angewendet und somit ist
das Datum des Abschlusses
des Eintragungsverfahrens
das Datum, das in einer
Rubrik

beschleunigte

separaten ~Status
Eintragung®

erscheint.

Bulg |Artikel 21 Absatz 1 BG-TMA

arien .
einer

ab

Innerhalb
Finfjahresfrist

Eintragungsdatum.

Eintragungsdatum

(Oara

Ha

peructpauus)
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Mitgli
edsta

at

MaRgebliche
Rechtsvorschriften

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Kroat

ien

Artikel 20 HR-TMA

5 Jahre

Datum,

nach dem

an dem
das Eintragungsverfahren

abgeschlossen wurde.
Artikel 47 Absatz 1 HR-TMA

Wahrend der Flnfjahresfrist

vor dem Datum

der Anmeldung oder

dem Datum der
des
Marke

wurde die altere Marke

Inanspruchnahme

Prioritatsrechts der

ernsthaft benutzt; die altere
Marke ist seit mindestens

5 Jahren eingetragen.

Eintragungsdatum

(Datum priznanja) (INID code 151)

Zype
rn

Artikel 39 Absatz
1Buchstabe a, CY-TMA

Innerhalb einer Frist von

finf  aufeinanderfolgenden

Jahren ab der Eintragung.

Artikel 33 Absatz 3 CY-TMA

Eine Marke
gilt zum Datum
des Abschlusses des

Eintragungsverfahrens als

eingetragen.

Eintragungsdatum

Eyypaeng)

(Huepopnvia

n TMview ist das

maRgebliche Datum nicht
das ,Eintragungsdatum®

(welches  gemalR  einer

friheren Rechtsdefinition

mit dem  ,Anmeldetag”
Die

Daten

Ubereinstimmte).
mafigeblichen
kénnen haufig im Abschnitt
»Eintragungen® unter
,Ereignisbeschreibung:
Marke wurde eingetragen

am ...“ gefunden werden.
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Fir einen ununterbrochenen
5 Jahren

ab dem Datum, an dem

Zeitraum von
das Eintragungsverfahren

abgeschlossen wurde.

Artikel 10c  Absatz 2
Buchstabe i DK-TMA

Das Eintragungsverfahren
gilt als abgeschlossen, wenn
Marke

eine eingetragen

wird.

Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Tsch | Artikel 13 Absatz 1 CZ-TMA | Eintragungsdatum (Datum zapisu)
echis |. 5 Jahre nach der|(INID code 151)
che . “
Eintragung ...
Repu
blik Artikel 28 Absatz 1,
Absatz 3 CZ-TMA
(1) Das Amt wird
die Marke im Register
zusammen mit der Angabe
des Eintragungsdatums
eintragen ...
(3) Die Eintragung der
Marke in das Register
wird am Eintragungsdatum
wirksam.
Déne | Artikel 10c Absatz 1 DK-|Beendetes Eintragungsverfahren | Marken eingetragen ab
mark | TMA (Reg. procedure slut) 01/01/2019:

Eintragungsdatum

Marken eingetragen vor
01/01/2019:

Wenn kein Widerspruch

eingelegt wurde:

erster Tag nach dem Ende

der Widerspruchsfrist.

Wenn Widerspruch

eingelegt wurde:

(@) Datum, an dem die
das Widerspruchsverfahren
beendende  Entscheidung

Rechtskraft erlangt, oder

(b)

der

Datum, an

der Widerspruch

zuriickgenommen wurde.
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Estla | Artikel 17 Absatz 3 EE-TMA | Eintragungsdatum (Registreerimise
nd 5 Jahre sind seit der kuupaev)
Eintragung der A&lteren
Marke vergangen.
Finnl | Artikel 46 FI-TMA Marken, die ab dem
and Funfiahresfrist  wird  ab oder bis zum  Abschluss
dem Datum, an dem des Eintragungsverfahrens am
nicht mehr Widerspruch 01/05/2019 angemeldet wurden:
gegen die Marke eingelegt | Datum fir den Beginn der
werden kann, berechnet. |fiinfjahrigen  Benutzungsfrist (5
Wird Widerspruch eingelegt, | vuoden kayttamisajan alkamisaika)
ab dem Tag, an Marken, deren
dem die Entscheidung Eintragungsverfahren
zur Beendigung des abgeschlossen war, und zwar vor
Widerspruchsverfahrens dem 01/05/2019:
rechtskriftig wurde,
oder der Widerspruch (a) ~ wenn kein _ Widerspruch
zuriickgenommen wurde. eingelegt wurde: =~ am  ersten
Tag, nach dem Datum
unter  ,Enddatum - Widerspruch®
(,Vaiteajan paattymispaiva“)
(b) wenn_Widerspruch eingelegt
wurde:
Siehe  Abschnitt ,Anmeldungen,
Beschwerden und Widerspriche
in Bezug auf die
Marke® / ,Ereignis: Widerspruch® /
~Status: Abgeschlossen® /
~Statusdatum® (, Tavaramerkkiin
liittyvat hakemukset,
valitukset, vaitteet"/, Tapahtuma:
Vaite'/, Tila: ~Loppuunkasitelty*/
»1apahtumapaiva“)
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Fran | Artikel R 712-23 FR-IPL Verlauf/Eintragung ohne Anderung
kreic Das Datum, an dem eine (Historique/Enregistrement sans
h Marke als eingetragen modification)
gilt, insbesondere bei
der Anwendung von
Artikel L. 714 5, st
bei franzdsischen Marken
das Datum im ,Bulletin
officiel de la propriété
industrielle”, in dem die
Eintragung vero6ffentlicht
wurde.
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Deut | Artikel 26 Absatz 5 DE-TMA: | Markenanmeldung ab 14/01/2019: | * Siehe
schia Wenn kein Widerspruch | Beginn der Benutzungsschonfrist Abschnitt ,Verfahrensart® /
nd eingelegt wurde: .Widerspruchsverfahren® —
Markenanmeldung vor ,Details anzeigen* (Zeile
5 Jahre ab dem Datum, |14/01/2019: mit dem Eintrag beziiglich
an dem gegen die Marke (a) Wenn kein Widerspruch gegen | des Abschlusses des
kein - Widerspruch  mehr die altere Marke eingelegt wurde | Widerspruchsverfahrens, z.
eingelegt werden kann. und der Widerspruch gegen die |B. ,Widerspruchsverfahren®
Wenn Widerspruch | Unionsmarke gestiitzt auf diese |— ~Marke teilweise
eingelegt wurde: dltere Marke vor dem 14/01/2019 | geléscht*) / ,Datum des
5 Jahre ab dem Datum, eingelegt wurde: Abschlusses”
an dem die das | Tag der Eintragung im Register | Artikel 158 DE-TMA
Widerspruchsverfahren (INID-Code 151) Ubergangsvorschriften
beendende  Entscheidung (b) Wenn kein Widerspruch gegen |,
Rechtskraft erlangte die altere Marke eingelegt wurde
oder der Widerspruch und der Widerspruch geden die (5) Wird die Benutzung einer
zuriickgenommen wurde. Unionsmarke gestiitzt auf diese Marke, auf die sich ein
dltere Marke am oder nach dem Widerspruch stiitzt, in einem
14.01.2019 eingelegt wurde: vor dem 14. Januar 2019
eingeleiteten
erster Tag nach = ,Ablauf der Widerspruchsverfahren
R orsP RS Tris angefochten, so gelten
(c) Wenn Widerspruch gegen die | Artikel 26 und  Artikel
altere Marke eingelegt wurde: 43 Absatz 1 in der bis
_Abschlussdatum® unter | 24M 13.01.2019 geltenden
Einzelheiten fir den Abschnitt Fassung.
~Widerspruchsverfahren Artikel 26 Absatz 5 DE-TMA
(in der bis zum 13.01.2019
geltenden Fassung):
Soweit  die Benutzung
innerhalb von fiinf Jahren ab
dem Zeitpunkt, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen
die Marke moglich ist,
erforderlich ist, tritt in den
Fallen, in denen gegen
die Eintragung Widerspruch
erhoben worden ist, an
die Stelle des Ablaufs
der Widerspruchsfrist der
Zeitpunkt, ab dem die
Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil|C Widerspruch das Widerspruchsvgg%\g%
beendende  Entscheidung
FINAL VERSION 1.4 Rechtskraft  erl3hg®3/2A38
oder der Widerspruch
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eingetragen ist.

Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at

Griec | Artikel 28 Absatz 1 GR-|k. A. Es existiert keine

henla | TMA: offizielle offentliche Online-

nd Vorausgesetzt, dass die Markendatenbank in
. . Griechenland. Offizielle
altere Marke seit
mindestens 5 Jahren Angaben zu in Griechenland

geschitzten Marken
sind online nur Gber
TMview zuganglich. Die

mafgeblichen Informationen

sind in TMview in der
Rubrik

zu finden.

,Eintragungsdatum®

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Unga | Artikel 18 Absatz 1 HU-|Das Datum flir den Beginn
rn TMA: der Finfjahresfrist, in  der die
Innerhalb einer Marke benutzt werden muss
Fiinfjahresfrist nach (Védjegyhasznalat megkezdésére
Eintragungsdatum. nyitva allé otéves idészak kezdd
idépontja)
Artikel 64 Absatz 1 HU-
TMA:
Das Datum der
Entscheidung Uber die
Eintragung ist das
Eintragungsdatum der
Marke.
Artikel 18 Absatz 2 HU-
TMA:
Im Fall der Eintragung einer
Marke in einem ,besonderen
beschleunigten  Verfahren®
(Artikel 64/A Absatz 7) ist
das Eintragungsdatum das
Datum:
a) nach Ablauf der
Frist gemaR Artikel 61/B
Absatz 1 (dreimonatige
Widerspruchsfrist); oder
b) im Falle eines
Widerspruchs,  wenn die
Entscheidung iiber den
Widerspruch rechtskraftig
wird.
Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 975
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Irlan | Artikel 16A Absatz 1 IE-TMA | Datum der Veréffentlichung der|Das maRgebliche Datum
d Innerhalb der Eintragung ist in TMview in der
Fiinfjahresfrist, nach Rubrik ,Veréffentlichung® /
dem Datum, an dem »2Abschnitt Veroffentlichung:
das Eintragungsverfahren Eintragung” / ,Datum  der
abgeschlossen wurde. Verodffentlichung® zu finden
(d. h. nicht unter
Artikel 45 Absatz 5 IE-TMA: . «
~Eintragungsdatum®).
Das Eintragungsverfahren
git am Datum der
Veroffentlichung laut
Unterabschnitt 4 als
abgeschlossen; und dieses
Datum wir im Register
eingetragen.
Italie | Artikel 24 Absatz 1 IT-IPL Eintragungsdatum (Data | Das malfgebliche
n ... innerhalb von 5 Jahren registrazione) Eintragungsdatum ist das
ab Eintragung.* Datum der urspriinglichen
Eintragung der Marke.
Lettl | Artikel 26 LV-TMA Marken, die ab dem 6. Marz
and (1) Innerhalb von 5 Jahren 2020 angemeldet wurden, und
ab dem Abschluss - des Marken, die vor diesem Datum
. angemeldet wurden und ab dem
Eintragungsverfahren.
20. September 2020 eingetragen
(2) Die Funfjahresfrist lauft .
wurden:
ab dem Datum, an dem
der Widerspruch gegen erster Tag nach dem Datum
die  betreffende  Marke unter ,Eintragungsdatum® (Reg.
nicht mehr verfiigbar procedlras pabeiigSanas datums)
. .| (INID-Code 451)
ist, oder, wenn ein
Widerspruch eingegangen | Marken, die vor dem 6. Marz
ist, das Datum der|2020 angemeldet und vor dem
Entscheidung, die das|20. September 2020 eingetragen
Widerspruchsverfahren wurden:
abschliefit, oder an dem er Eintragungsdatum (Registracijas
zuriickgenommen wird. datums) (INID-Code 151)
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Mitgli
edsta

MaRgebliche
Rechtsvorschriften

at

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Litau | Artikel 20 LT-TMA

n .
e Innerhalb einer

Finfjahresfrist nach

Eintragung.

Eintragungsdatum
data) (INID-Code 151)

(Registracijos

Malta | Artikel 26 Absatz 1 MT-TMA:

Innerhalb einer
Finfjahresfrist, nach
dem Datum, an dem
das Eintragungsverfahren

abgeschlossen wurde.
Artikel 56 Absatz 4 MT-TMA:

Bei Eintragung einer
Marke

Controller die Eintragung auf

veroffentlicht  der

vorgeschriebene Weise und
stellt dem Anmelder eine

Eintragungsurkunde aus.

Eintragungsdatum (Data tar-

Registrazzjoni)

(INID code 151)

Pole | Artikel 169 Absatz 1
n Buchstabe i PL-IPL

Fir einen Zeitraum von
finf  aufeinanderfolgenden
Jahren nach der
Entscheidung tiber
die Gewadhrung eines

Schutzrechts.

Gewahrungsdatum (Data udzielenia

prawa)

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch
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Mitgli
edsta

at

MaRgebliche
Rechtsvorschriften

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Portu
gal

Artikel 268 Absatz 1 PT-IPL

Die  Eintragung verfallt,
wenn die Marke Uber
einen Zeitraum von
funf  aufeinanderfolgenden
Jahren nicht ernsthaft

benutzt wird.
Artikel 268 Absatz 5 PT-IPL

Die Flnfjahresfrist
beginnt ab dem
Eintragungsdatum.

Datum der Entscheidung (Data do
Despacho)

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch
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Mitgli
edsta

MaRgebliche
Rechtsvorschriften

at

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Artikel 55 Absatz 1
Buchstabe a, RO-TMA

Rum
dnien
Innerhalb einer Frist von
funf  aufeinanderfolgenden
ab

des

Jahren, gerechnet

dem Datum
Abschlusses des

Eintragungsverfahrens.
Artikel 32 RO-TMA

(1) OSIM
Markenregister

hat in das
diejenigen
die
zur Eintragung zugelassen
die

Eintragungsverfahren

Marken einzutragen,

sind und fur
das
abgeschlossen st Das
Datum des Abschlusses des
Eintragungsverfahrens ist in

das Register einzutragen.

(2) Verfahren

Eintragung einer Marke wird

Das zur

zu dem Datum als
abgeschlossen erachtet, an
dem die zur Eintragung
zugelassene

Markenanmeldung  nicht
mehr Gegenstand eines
Widerspruchs sein 'kann,
oder im Falle, dass ein
Widerspruch erhoben
wurde, zu dem Datum, an
die

Widerspruchsentscheidun

dem

d Rechtskraft erlangt hat

oder der Widerspruch

zuriickgenommen wurde.

Markenanmeldungen ab

13/07/2020:

des
(Data

Datum des Abschlusses
Eintragungsverfahrens

inchidere procedura)

Markenanmeldungen
13/07/2020:

vor

Gewahrungsdatum (Data acordare)

Die der

neuen

Umsetzung
Rubrik

Abschlusses

,Datum
des des
Eintragungsverfahrens® war
zum Zeitpunkt der letzten
allgemeinen Aktualisierung
Tabelle

ausstehend.

dieser noch
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Slow | Artikel 7c Absatz 1 SK-TMA | Eintragungsdatum (Datum zapisu)
akei Innerhalb einer | (INID code 151)
Fiinfiahresfrist ab  dem
Eintragungsdatum der
Marke.
Slow | Artikel 52.b Absatz 1 SI-IPL | Eintragungsdatum Datum
enien Innerhalb von fiinf Jahren ab registracije)
dem Datum der Eintragung | (INID code 151)
der Marke im Register.
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Mitgli
edsta

MaRgebliche
Rechtsvorschriften
at

MaRgebliche Rubrik des Auszugs
aus der offiziellen Datenbank

Kommentare

Span | Artikel 39 Absatz 1 ES-TMA:

ien .
e einer
ab

Innerhalb
Finfjahresfrist

Eintragungsdatum.
Artikel 39 Absatz 2 ES-TMA:

Die Funfjahresfrist, auf die
Absatz

wird,

im  vorstehenden

Bezug genommen
beginnt an dem Tag, an
dem die Eintragung der
Marke rechtskraftig wird.
im

Dieses Datum wird

Markenregister eingetragen.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil

Wenn der Widerspruch gegen
die Unionsmarkenanmeldung ab
14/01/2019 eingelegt wurde:

(a)

gegen

keine Beschwerde
die

Entscheidung

Wenn

erstinstanzliche

der
Marke

beziglich

Eintragung der alteren

eingelegt wurde:

Ein

Datum,

Monat nach dem

das in der linken
steht
(,Fecha®) im Abschnitt ,Vorgange
(,Actos de
tramitacion®)/,Vorgang durchgefihrt*
(Acto de tramitacion“)/,PUBLIC.
CONCESION DE ' F. RESOL.

[DATUMY..

Spalte unter ,Datum®

der Verarbeitung“

(b) Wenn eine Beschwerde gegen

die erstinstanzliche Entscheidung

bezliglich der Eintragung der alteren

Marke eingelegt wurde, aufgrund

derer die Marke gewahrt wurde:

Zwei Monate nach dem

das in der linken

steht

Datum,

Spalte unter ,Datum”
(,Fecha®) im Abschnitt ,Vorgange
(LActos de
tramitacion®)/,Vorgang durchgefihrt*
(Acto de tramitacion®)/,PUBL.
ESTIMAC. RECURSO DE FECHA
[DATUM]" oder ,PUBL. DESESTIM.
RECURSO DE FECHA [DATUM]*
oder ,PUBL. INADMIS. RECURSO

DE FECHA [DATUMT.

(©)

eine

der  Verarbeitung*

Gericht
die
zweitinstanzliche Entscheidung des

Wenn vor dem

Beschwerde gegen

nationalen spanischen Amtes
(OEPM) beziiglich der Eintragung

der alteren Marke eingelegt wurde,

aufgrund derer die Marke gewahrt
(ev\tlj\lriéjeerspruch

Weitere Szenarien sind
maoglich. Die jeweilige
Partei kann einen anderen
mafigeblichen Zeitpunkt
geltend machen und
nachweisen, sofern dieser
einen Einfluss auf die
Verpflichtung zum Nachweis
der ernsthaften Benutzung
hat.

Seite 981
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Mitgli MaRgebliche MaRgebliche Rubrik des Auszugs Kommentare
edsta Rechtsvorschriften aus der offiziellen Datenbank
at
Schw | Kapitel 3, Artikel 2 SE-TMA | Datum der Rechtswirksamkeit (Dag | Wenn kein Widerspruch
eden Innerhalb einer for laga kraft) eingelegt wurde:
Finfjahresfrist, ab dem erster Tag nach
Datum, an dem Ablauf der dreimonatigen
das Eintragungsverfahren Widerspruchsfrist (die
abgeschlossen wurde. Informationen zum Ablauf
der Widerspruchsfrist
ist in  TMview unter
der Rubrik ~,Enddatum
Widerspruchsfrist* zu
finden).
Wenn Widerspruch

eingelegt wurde:

das Datum, an dem die

Entscheidung Uber den
Widerspruch  rechtskraftig
wurde.
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