%@{/NLELM( GP.AMinisterjal e:@vur}) (ggs{hﬂ‘ﬂéé @glﬁg)&c%

BUNDESMINISTERIUM FUR
WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN
Referat fiir den gewerblichen Rechtsschutz
A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10

2377-GR/97

An den/die/das

1von 124

JOJINE

wien, am 28. November 1997

Telefon (0222) 534 24-0

Telefax (0222) 534 24-520

Telex 1-36847 OEPA A

DVR:0078018

Sachbearbeiterin: Mag. iur. P. Asperger

pw: 253

'{;Mt e g’%m:f 23.4. /ﬁf_f

Bundeskanzleramt G €es e}; ent wurfy
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 17l -GE 19} Pg

Bundeskanzieramt - Abt.I/5 Datﬁ%x ? / /fr___

Bundeskanzleramt - Abt.1/12 .
\/ertellt......&..ﬂl,...“j

Bundeskanzleramt - Sektion |l
Bundeskanzleramt - Sektion IV )yf Mn}w,
Bundeskanzleramt — Kabinett des Herrn Vizekanzlers
Bundeskanzleramt - Buro der Frau Bundesministerin fur Frauenangelegenheiten und
Verbraucherschutz Mag. Barbara Prammer
Bundeskanzleramt - Blro des Herrn Staatssekretars Dr. Peter Wittmann
Bundeskanzleramt - Geschéftsfihrung der Bundesgleichbehandlungskommission
Bundeskanzleramt - Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates
Bundesministerium flr auswartige Angelegenheiten
Bundesministerium fur auswartige Angelegenheiten - Biro der Frau Staatssekretarin
Dr. Benita Ferraro-Waldner
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und Gesundheit
Bundesministerium fur Finanzen
Bundesministerium fur Finanzen - Buro des Herrn Staatssekretéars
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer
Bundesministerium fir Inneres
Bundesministerium fur Justiz
Bundesministerium fur Landesverteidigung

Prasidium des Nationalrats

Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft
Bundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie
Bundesministerium fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr
Bundesministerium far Wissenschaft und Verkehr
Verwaltungsbereich Verkehr, Zentrale Verkehrssektion Abt.7.4

Rechnungshof
Volksanwaltschaft

i www.parlament.gv.at




2von 124 209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

Finanzprokuratur

Obersten Gerichtshof

Obersten Patent- und Markensenat

Osterreichische Statistische Zentralamt

Buro des Datenschutzrates

Amt der Burgenlandischen Landesregierung

Amt der Kartner Landesregierung

Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Amt der OberGsterreichischen Landesregierung

Amt der Salzburger Landesregierung

Amt der Steiermarkischen Landesregierung

Amt der Tiroler Landesregierung

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Amt der Wiener Landesregierung

Verbindungsstelle der Bundesléander beim Amt der NO. Landesregierung
Osterreichischer Stadtebund

Osterreichischer Gemeindebund

Verein der Mitglieder der UVS in den Landern

Konferenz der Vorsitzenden der UVS

Wirtschaftskammer Osterreich

Bundesarbeitskammer .

Osterreichischen Gewerkschaftsbund

Prasidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs
Vereinigung der Osterreichischen Industrie

Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Osterreichs
Institut fur Europarecht der Universitat Wien
Forschungsinstitut fur Europarecht der Universitat Graz
Forschungsinstitut fir Europafragen an der WU Wien
Zentrum fur Europdisches Recht — Neue Universitat Innsbruck
Forschungsinstitut fir Europarecht der Universitat Salzburg
Forschungsinstitut fur Europarecht — Neue Universitéat Linz
Rechtswissenschaftliche Fakultat Linz

ARGE- Daten

Handelsverband - Verband &sterreichischer Mittel- und GroRbetriebe des
Einzelhandels

Osterreichischer Verband der Markenartikelindustrie

Osterreichischer Verein der Gesetzgebungslehre
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Osterreichisches Normungsinstitut

Osterreichische Notariatskammer

Osterreichische Patentanwaltskammer

Osterreichischer Rechtsanwaltskammertag

Verein fur Konsumenteninformation

Osterreichische Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Ring der Industrie- und Patentingenieure Osterreichs

Osterreichische Landesgruppe der AIPPI

Osterreichische Landesgruppe der Union der européischen Patentanwalte

Osterreichischer Patentinhaber- und Erfinderverband

Betreff. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 geandert
werden; Begutachtung

Das Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat fur den
gewerblichen Rechtsschutz, beehrt sich, den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit
dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb 1984 gedndert werden, samt Vorblatt, Erlduterungen und
Gegenuberstellung zur Begutachtung und Stellungnahme bis 23. Februar 1998 zu
Ubermitteln.

Sollte innerhalb der oben genannten Frist keine Stellungnahme einlangen, wird
angenommen, dald gegen den vorliegenden Entwurf keine Bedenken bestehen.

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-
Verfassungsdienst vom 10. August 1985, GZ.602.271/1-V/6/85, ergeht aullerdem
das Ersuchen, 25 Ausfertigungen der do. Stellungahme dem Prasidium des
Nationairates zu Ubermitteln und das Bundesministerium flr wirtschaftliche
Angelegenheiten, Referat fur den gewerblichen Rechtsschutz, hievon zu
verstandigen

Beilagen

FUr den Bundesminister:
‘Dr. O. Rafeiner

Fiir die Richfigkelt
der Ausfertigung:
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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 geédndert werden

[CELEX Nr. 389L0104, 392R2081, 393R2037, 394R0040, 394R3288, 394R3295,
397R0535]

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel |
Anderung des Markenschutzgesetzes 1970

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBI.Nr.260, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenzuchtgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das
Patentanwaltsgesetz und das Gebuhrengesetz 1957 geédndert worden ist,
BGBI.Nr.109/1993, wird wie folgt geandert:

1. § 1 lautet:

»8 1. Marken kdnnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen,
insbesondere Woérter einschlieBlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen
und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.”

2. § 2 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefigt:

»,(3) Markenrechte, die aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20.12.1993 Uber die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung)
erworben werden, sind Markenrechten, die aufgrund dieses Bundesgesetzes erworben
werden, gleichzuhalten. Im Ubrigen sind die Vorschriften des VIll. Abschnittes
anzuwenden.*

3. § 3 entfallt.

4.§4 Abs. 1 Z 1 lit b lautet:

,0) aus amtlichen Priifungs- oder Gewahrzeichen, die im Inland oder nach
MaRgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung ( § 6 Abs. 2)
in einem auslandischen Staat fur dieselben Waren oder Dienstleistungen, fur die die
Marke bestimmt ist, oder fiir ahnliche Waren oder Dienstleistungen eingefiihrt sind,*
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5.8§4 Abs. 1 Z 2 bis Z 9 lautet:

,2. hicht als Marke eintragungsfahig sind;

3. keine Unterscheidungskraft haben;

4. ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen;

5. ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im aligemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen
Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung
Uiblich sind;

6. ausschlielich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst
bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer
technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen
wesentlichen Wert verleiht;

7. gegen die éffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoRen;

8. geeignet sind, das Publikum zum Beispiel Uiber die Art, die Beschaffenheit
oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu tauschen;

9. eine geographische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine
gekennzeichnet werden und die fir Weine bestimmt sind, die diesen Ursprung
nicht haben, oder durch die Spirituosen gekennzeichnet werden und die fr
Spirituosen bestimmt sind, die diesen Ursprung nicht haben.”

6. § 4 Abs. 2 lautet:

»(2) Die Registrierung wird jedoch in den Féllen des Abs. 1Z 3, 4 und 5
zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der
Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat."

7. § 6 Abs.1 lautet:

(1) Es ist untersagt, im geschéftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen oder als Bestandteil von Waren- oder
Dienstleistungskennzeichnungen unbefugt das Staatswappen, die Staatsfahne, ein
anderes staatliches Hoheitszeichen oder das Wappen einer inlédndischen
Gebietskdrperschaft oder ohne Zustimmung der Berechtigten die im § 4 Abs. 1 Z 1 lit. ¢
genannten Zeichen zu benutzen. Ebenfalls untersagt ist die Benutzung eines Prifungs-
oder Gewahrzeichens ohne Zustimmung der das Prufungs- oder Gewahrzeichen
verleihenden Behérde zur Kennzeichnung oder als Bestandteil der Kennzeichnung
solcher Waren oder Dienstleistungen, fur die das Zeichen eingefiihrt ist, oder ahnlicher
Waren oder Dienstleistungen.”

8. § 7 lautet:
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.S 7.84 Abs. 1 Z 1 und die §§ 5 und 6 gelten auch fur Darstellungen, die der
~ amtlichen Ausfithrungsform der Auszeichnung oder des Zeichens &hnlich sind. Befugt
gefiihrte Auszeichnungen und Zeichen der im § 4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art kénnen
jedoch auch dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnungen oder Zeichen ahnlich
sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen benutzt werden (§ 6).“

9. § 10 lautet:

»(1) Vorbehaltlich der Wahrung alterer Rechte gewéahrt die eingetragene Marke
ihrem Inhaber ein ausschliefliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber,
Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschaftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke gleiches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen (§ 10a), die mit denjenigen gleich sind, fur die die Marke
eingetragen ist;

2. ein mit der Marke gleiches oder dhnliches Zeichen fir gleiche oder ahnliche
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch fir das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschliel3t,
daB das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es gestattet, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr
ahnliches Zeichen fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht
denen ahnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist, wenn diese im inland bekannt ist
und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschéatzung der
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(3) Die eingetragene Marke gewahrt ihnrem Inhaber nicht das Recht, einem
Dritten zu verbieten, ,

1. seinen Namen oder seine Anschrift,

2. Angaben Uber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den

Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder tiber andere Merkmale der Ware
oder Dienstleistung,

3. die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer
Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung im
geschaftlichen Verkehr zu benutzen, soferne dies den ansténdigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.”

10. Der bisherige § 10a erhélt die Bezeichnung § 10b.
11. § 10a lautet:

»8 10a. Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder
Dienstleistung wird insbesondere angesehen:

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7von 124

4

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung, Umhillungen, GeféaRen oder
auf Gegenstanden, an denen die Dienstleistung ausgefiihrt wird oder
ausgefiihrt werden soll, anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den

genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen

anzubieten oder zu erbringen,

Waren unter dem Zeichen einzufihren oder auszufiihren,

das Zeichen in den Geschéftspapieren, in Ankilindigungen oder in der

Werbung zu benutzen.*

o

12. § 11 Abs. 1 und 2 lautet:

»(1) Die Marke kann, unabhédngig von einem Eigentumswechsel am
Unternehmen, fir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, ibertragen werden. Gehort die Marke zu einem Unternehmen und ist
nichts anderes vereinbart worden, so gelten das Markenrecht und allfallige Lizenzrechte
daran im Falle des Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen als mit diesem auf
den neuen Eigentimer tbergegangen.

(2) Ergibt sich aus dem Antrag auf Umschreibung oder den dazu vorgelegten
Unterlagen in offensichtlicher Weise, dal die Marke aufgrund des Rechtsiiberganges
geeignet ist, das Publikum insbesondere tiber die Art, die Beschaffenheit oder die
geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu tauschen, so ist der
Antrag auf Umschreibung abzuweisen, es sei denn, der Erwerber stimmt einer
Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zur Beseitigung der
Tauschungsgefahr zu."

13. Die §§ 12 bis 14 lauten:

,§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung des Berechtigten den Namen, die Firma
oder die besondere Bezeichnung des Unternehmens eines anderen zur Kennzeichnung
von Waren oder Dienstleistungen benutzen.

§ 13. (1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem
Woérterbuch, Lexikon oder &hnlichem Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine
Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, so
stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Marke sicher, daR der
Wiedergabe der Marke spétestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis
beigefigt wird, daR es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn das Nachschlagewerk in
elektronisch gespeicherter Form vertrieben wird.

§ 14. (1) Die Marke kann fur alle oder einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, und fur das gesamte Bundesgebiet oder
einen Teil davon Gegenstand von ausschlieBlichen oder nicht ausschlieBlichen
Lizenzen sein.
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(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen
Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich
1. der Dauer der Lizenz,
2. der von der Registrierung erfalten Form, in der die Marke verwendet werden
darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, fur die die Lizenz erteiit wurde,
4. des Gebietes, in dem die Marke verwendet werden darf, oder
5. der Qualitat der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten
Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstoft.”

14. § 16 Abs.2 lautet:

.(2) Die Marke muf beim Patentamt zur Registrierung schriftlich angemeldet
werden. Sofern sie nicht bloR aus Zahlen, Buchstaben oder Worten ohne bildmaRige
Ausgestaltung besteht und hiefir keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist
eine Darsteliung der Marke, bei Klangmarken zuséatzlich zu einer Darstellung der Marke
in Notenschrift oder Sonagramm (berdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf
einem Datentréger zu Gberreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen,
ihre Beschaffenheit und Abmessungen sowie die fir die klangliche Wiedergabe zu
verwendenden Datentrager und Einzelheiten der klanglichen Wiedergabe wie
Formatierung, Abtastfrequenz, Aufldsung und Spieldauer werden durch Verordnung
festgesetzt.”

15. § 17 Abs. 1 Z 3 lautet:

»3. der Tag der Anmeldung und gegebenenfalls die beanspruchte Prioritét oder
der Zeitrang nach Art. 108 Abs. 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung®

16. Der Punkt am Ende von § 17 Abs. 1 Z 7 wird durch einen Beistrich ersetzt und
folgende Z 8 angefugt: ‘

.8. gegebenenfalls der Hinweis, da die Marke aufgrund eines
Umwandlungsantrages registriert worden ist."

17.§ 18 Abs. 1, 2 und 4 lautet:

»(1) Fur die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebihr von 950 S, darin
enthalten ein Entgelt fiir die Recherche (§ 21) in Héhe von 400 S, und eine
Klassengebiihr zu zahlen. Die Klassengebihr betragt 220 S, sofern das Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfalt; fiir jede weitere
Klasse erhéht sie sich um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine
Schutzdauergebiihr von 2000 S und ein Druckkostenbeitrag fiir die Veroffentlichung
(§ 17 Abs. 4) zu zahlen (§ 72 Abs. 1)“.
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.(4) Fur den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem
Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken, BGBI.
Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken BGBI. Nr. ...../1997, beide in der jeweils geltenden Fassung,
ist neben der an das Internationale Biiro zu zahlenden Gebiihr eine Inlandsgebiihr von
1.200 S zu zahlen. Wird die internationale Registrierung sowohl nach dem Madrider
Abkommen uber die internationale Registrierung von Marken als auch nach dem
Protokoll zum Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken
beantragt, so ist jedenfalls nur eine Inlandsgebiihr zu zahlen."

18. § 20 Abs. 3 lautet:

»(3) Bestehen Bedenken gegen die Zulassigkeit der Registrierung gemah § 4
Abs. 1 Z 3, 4 oder 5, so ist auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschlu®
festzustellen, dal® das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4
Abs. 2 registrierbar ist; ein solcher Beschluf? kann mit Beschwerde ( § 36) angefochten
werden.*

19. § 21 Abs. 1 lautet:

»(1) Jede angemeldete Marke ist ferner vom Patentamt im Rahmen seiner
Teilrechtsfahigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr.259, in der jeweils
geltenden Fassung) darauf zu priifen, ob sie prioritatsalteren Marken, die fur Waren
oder Dienstleistungen derselben Klasse registriert sind, gleich oder méglicherweise
ahnlich ist (Ahnlichkeitsrecherche). Gleiche oder méglicherweise dhnliche Marken sind
dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, dal® das angemeldete Zeichen im Fail der
Zulassigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb
der vom Patentamt gesetzten Frist zurickgenommen wird.“

20. § 21 wird § 21a angefugt:

,§ 21a. International registrierte Marken (§ 2 Abs. 2), fur die Schutz in Osterreich
beansprucht wird, sind, sofern die hierfur erforderlichen technischen Voraussetzungen
gegeben sind, innerhalb der fir die Mitteilung der Schutzverwelgerung offenstehenden
Frist auf Ahnlichkeit zu priffen. § 21 ist sinngemaR anzuwenden.”

21. § 22 Abs. 1 und 3 lautet:

(1) Auf Antrag hat das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfahigkeit (§ 58a
Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBI.Nr.259, in der jeweils geltenden Fassung)
jedermann schriftlich Auskunft dariber zu geben, ob ein bestimmtes Zeichen Marken,
deren Waren und Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen fallen, gleich
oder moéglicherweise dhnlich ist. Flr solche Auskinfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das
Zeichen eine eingetragene Marke ist, geniigt die Angabe der Registernummer. Sofern
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die hierfir erforderlichen technischen Voraussetzungen gegeben sind, umfalit diese
Ahnlichkeitsrecherche auch angemeldete Zeichen, Gemeinschaftsmarken und
angemeldete Gemeinschaftsmarken.*

»(3) Die Antrage unterliegen der Zahlung eines Entgelts, dessen H6he im
Patentblatt zu veroffentlichen ist (§ 79 des Patentgesetzes 1970, BGBI.Nr.259, in der
jeweils geltenden Fassung).”

22. § 24 Abs.1 lautet:

»(1) Die aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen eingerdumten
Prioritatsrechte sind ausdrucklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind der Tag der
Anmeldung, deren Prioritét in Anspruch genommen wird, und das Land, in dem diese
Anmeldung bewirkt worden ist, anzugeben (Prioritatserklarung). Ferner ist das
Aktenzeichen dieser Anmeldung anzufihren.”

23. § 25 Abs. 1 lautet:

»(1) Marken, die auf einer inlandischen oder einer auslandischen Ausstellung zur
Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren benutzt werden, geniefen einen
Prioritatsschutz nach den Bestimmungen der §§ 26 und 27.°

24. § 26 Abs. 1 lautet:

»(1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister fir wirtschaftliche
Angelegenheiten der Ausstellung die Begiinstigung des Prioritatsschutzes fir die
Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren benutzt werden,
zuerkannt hat.“ '

25. § 27 Abs. 2 lautet:

.(2) Werden gleiche oder dhnliche Waren, die mit gleichen oder ahnlichen
Marken gekennzeichnet sind, gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht, so
geniel’t jene Marke den Vorrang, deren Anmeldung zuerst erfolgt.”

26. § 28 Abs. 1 bis 4 lautet:

»(1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und L&schung von Lizenz- und
Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer
Urkunde. Wenn die Urkunde keine &6ffentliche ist, mul3 sie mit der ordnungsgeman
beglaubigten Unterschrift des liber sein Recht Verfigenden versehen sein. Die
Eintragung und Léschung von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtliches Ersuchen.

(2) Rechtsstreitigkeiten Gber Rechte an Marken sowie die Verfahren auf
Léschung (8§ 30 bis 34 und § 66), auf Ubertragung (§ 30a) sowie auf nachtragliche
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Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im Markenregister
anzumerken (Streitanmerkung).

(3) Im Ubrigen gelten § 43 Abs. 3, 4 und 7 und § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes
1970, BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinngemaR.

(4) Fur jeden der im Abs. 1 erwahnten Antrage ist eine Gebuhr im Ausmal der
Anmeldegebihr, fiir einen Antrag nach Abs. 2 eine Gebihr in Hohe von 330 S zu
zahlen.*

27.§ 30 Abs. 1 bis 4 lautet:

,(1) Der Inhaber einer friiher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke
kann die Léschung einer Marke begehren, sofern
1. entweder beide Marken und die Waren oder Dienstleistungen, fur die die
Marken eingetragen sind, gleich sind, oder

2. die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Marken
eingetragen sind, gleich oder ahnlich sind und dadurch fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlief3t, da die
Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wiirde.

(2) Ebenso ist dem Antrag auf Léschung einer Marke stattzugeben, wenn der
Antragsteller Inhaber einer frither angemeldeten, noch zu Recht bestehenden und im
Inland bekannten Marke ist, sofern die Marken gleich oder &ahnlich, jedoch fir nicht
ahnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind und die Benutzung der
jungeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrachtigen wirde.

(3) Antrage nach Abs.1 oder 2 sind abzuweisen, wenn der Antragsteller die
Benutzung der jiingeren eingetragenen Marke innerhalb eines Zeitraumes von finf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur
fur die Waren oder Dienstleistungen, fir die die jlingere Marke benutzt worden ist, und
auch nur dann, wenn die Anmeldung der jungeren Marke nicht bésglaubig
vorgenommen worden ist .

(4) Wird ein Loschungsantrag gemaR Abs.2 auf eine dltere Gemeinschaftsmarke
gestutzt, so ist anstelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europaischen
Gemeinschaft nachzuweisen.”

28. Der bisherige Abs. 3 des § 30 erhalt die Bezeichnung Abs. 5.

29. § 30a lautet:

(1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem
Zeichen erworben hat, kann begehren, dal eine gleiche oder dhnliche, fur dieselben
oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen spater angemeldete Marke geldéscht wird,
wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschéftlichen Interessen des Antragstellers
verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen
Rechtfertigungsgrund registrieren lie.
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(2) Das Léschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19
Abs. 1) zuriick.

‘ (3) Anstelle der Léschung nach Abs. 1 kann der Antragsteller begehren, dal3 ihm
die Marke Ubertragen wird.

(4) Ein Anspruch nach Abs. 3 und ein Anspruch auf Léschung (§§ 30 bis 34)
kénnen nicht in einem Verfahren geltend gemacht werden, widrigenfalls der Anspruch
nach Abs. 3 mit BeschluB zuriickzuweisen ist. Gegen diesen BeschluB ist eine
abgesonderte Berufung nicht zulassig. Wird vom selben Antragsteller in getrennten
Verfahren sowohl die Léschung (§§ 30 bis 34) als auch die Ubertragung derselben
Marke beantragt, so ist zuerst Uber den Léschungsantrag zu entscheiden.

(5) Kann die Marke nicht ibertragen werden, da sie in einem
Léschungsverfahren nach Abs. 4 bereits geléscht wurde, so hat der Antragsgegner
Anspruch auf Ersatz der ihm im Verfahren nach Abs. 3 erwachsenen Kosten.“

30. § 31 Abs. 1 und 2 lautet:

»(1) Die Lé6schung einer Marke kann begehren, wer nachweist, dalk das von ihm
fur dieselben oder fir ahnliche Waren oder Dienstleistungen gefiihrte nichtregistrierte
Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nichtregistrierten
-Zeichen gleichen oder ahnlichen Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es
sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber mindestens ebenso lange unregistriert
gefihrt, wie vom Unternehmen des Antragstellers.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der
eingetragenen Marke innerhalb eines Zeitraumes von finf aufeinanderfolgenden
Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur fir die Waren und
Dienstleistungen, fur die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur
dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bdsglaubig vorgenommen
worden ist.”

31. § 32 Abs. 1 und 2 lautet:

(1) Ein Unternehmer kann die Léschung einer Marke begehren, wenn sein
Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine
diesen Bezeichnungen ahnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder
als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der
Marke geeignet ware, im geschéftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit
einem der vorerwahnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der
eingetragenen Marke innerhalb eines Zeitraumes von funf aufeinanderfolgenden
Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur fur die Waren und
Dienstleistungen, fir die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur
dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bésglaubig vorgenommen
worden ist.”

32. Der bisherige Abs. 2 des § 32 erhélt die Bezeichnung Abs. 3.
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33. § 33a Abs. 1 bis 5 lautet:

»(1) Jedermann kann die Léschung einer seit mindestens funf Jahren im Iniand
registrierten oder gemaB § 2 Abs. 2 in Osterreich Schutz genieBenden Marke
begehren, soweit diese innerhalb der letzten funf Jahre vor dem Tag der Antragstellung
im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten
ernsthaft kennzeichenmalig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, dal der
Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschrankungen des Verkehrs mit den
Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden,
unterliegen sie der Léschung gemafR Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen der
ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder aufgrund anderer
beriicksichtigungswirdiger Umstande ein schutzwiirdiges Interesse am Markenschutz
in Osterreich anzuerkennen ist.

(3) Auf eine Benutzung der Marke, die erst aufgenommen wurde, nachdem

1. sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegeniiber dem Antragsteller

auf das Markenrecht berufen hatte oder

2. der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf die

Nichtbenutzung hingewiesen hatte,
kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Léschungsantrag
innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter Z 1 oder Z 2
erwahnten Handlungen gekommen war, Gberreicht wurde.

(4) Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die
von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dall dadurch die
Unterscheidungskraft der Marke beeinfluRt wird, gleich.

(5) Die Benutzung (Abs. 1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen.”

34. § 34 lautet:

(1) Jedermann kann die Léschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder
bei der Anmeldung bésgléaubig war.

(2) Das Loéschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs.1)
zuriick."

35. § 35 Abs. 1 lautet:

.(1) Im Patentamt ist zur BeschluRfassung und zu den sonstigen Erledigungen in
allen Angelegenheiten des Markenschutzes sowie der geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen (VII. Abschnitt), soweit sie nicht dem Prasidenten, der
Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach der
Geschiftsverteilung zustandige Mitglied der mit diesen Angelegenheiten betrauten
Rechtsabteilung berufen.”

36. § 37 lautet:
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,§ 37. Uber Antrage auf Léschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 34 und §
66), Uber Antrage auf Ubertragung (§ 30a) sowie Uber Antrage auf nachtragliche
Feststellung der Ungtiltigkeit einer Marke (§ 69a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung."

37. 8§ 41 Abs. 3 lautet:

»(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der
Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der
Mitwirkung bei diesem ausgeschlossen

1. im Verfahren tber Antrage auf Léschung einer Marke gemaf § 30 oder auf
nachtragliche Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke gemaR § 69a in
Verbindung mit § 30, an deren Priifung auf Ahnlichkeit (§§ 21 und 22) sie
mitgewirkt haben;

2. im Verfahren Uber Antrage auf Léschung einer Marke gemaR § 33 oder auf
nachtragliche Feststellung der Ungliltigkeit einer Marke gemaR § 69a in
Verbindung mit § 33, bei der sie an der BeschluRRfassung tber die Zulédssigkeit
der Registrierung mitgewirkt haben."

38. § 42 Abs. 3 lautet:

»(3) Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine
Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren die begehrte
1. Léschung der Marke,
2. Einschréankung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses oder
3. Ubertragung der Marke
zu verfugen oder
4. die Ungiiltigkeit der Marke nachtraglich festzustellen.”

39. § 50 Abs. 4 lautet:

.(4) Der Wortlaut oder die Darstellung der angemeldeten Marke und das Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis sind jedermann bekanntzugeben. Auskiinfte und
amtliche Bestatigungen darliber, wann, von wem, gegebenenfalls durch welchen
Vertreter eine Marke angemeldet wurde, welches Aktenzeichen die Anmeldung trégt,
welche Prioritat beansprucht wird, welches Aktenzeichen die prioritatsbegriindende
Anmeldung tragt, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und wem das
Recht aus ihr Gbertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.”

40. Die Uberschrift des Ill. Abschnittes lautet:

»Zivilrechtliche Anspriiche bei Markenrechtsverletzungen®

41. § 51 lautet:
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»8 51. Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird
oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.”

42. § 52 lautet:

,(1) Der Markenverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden
Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, dall auf Kosten des Verletzers
die markenverletzenden Gegenstande sowie etwa vorhandene Vorrate von
nachgemachten Marken vernichtet und die ausschlieBlich oder vorzugsweise zur
Herstellung markenverletzender Gegenstande dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen
und anderen Hilfsmitteln fiir diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit
dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichneten Eingriffsgegenstande oder
Eingriffsmittel Teile, deren unveranderter Bestand und deren Benutzung durch den
Beklagten das AusschlieBungsrecht des Klagers nicht verletzen, so hat das Gericht
diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil
zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es moglich ist, von der
Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die
damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt. Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daf
die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln gréRere Kosten als ihre Vernichtung
erfordern wiirde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so hat
das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser
Eingriffsmittel anzuordnen.

(4) Kann der dem Gesetz widerstreitende Zustand auf eine andere als die im
Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art
beseitigt werden, so kann der Verletzte nur MaRBnahmen dieser Art begehren. Bei
nachgeahmten Waren im Sinne des Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates
vom 22. Dezember 1994 {iber MaBnahmen zum Verbot der Uberfiihrung nachgeahmter
Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungsstiicke oder Nachbildungen in den
zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer
Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABI. Nr.L 341/8ff/94) geniigt das einfache Entfernen der
Marken oder Zeichen, mit denen die nachgeahmten Waren rechtswidrig versehen sind,
nur im Ausnahmefall.

(56) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstéande, der Vorréte an
nachgemachten Marken oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der
Verletzte verlangen, da ihm die Eingriffsgegenstdnde, Markenvorrate oder
Eingriffsmittel von ihrem Eigentlimer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten
nicht Gbersteigende Entschadigung tberlassen werden.*

43. § 53 lautet:

»(1) Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen den
Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.

(2) Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des
angemessenen Entgelts
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1. Schadenersatz einschlieBlich des ihm entgangenen Gewinnes oder
2. die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Markenverletzung
erzielt hat,
verlangen.

(3) Unabhangig vom Nachweis einer Schadenshéhe kann der Verletzte anstelle
des ihm zugefiigten Vermdgensschadens (Abs. 2 Z 1) das Doppelte des ihm nach
Abs. 1 gebiihrenden Entgelts begehren.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschadigung fur
die in keinem Vermoégensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte
Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umsténden des Falles
begriindet ist.

(56) Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften
sie zur ungeteilten Hand.*

44§ 54 lautet:

»(1) Der Inhaber eines Unternehmens kann auf Unterlassung (§ 51) geklagt
werden, wenn eine Markenverletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem
Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung (§ 52)
verpflichtet, wenn er Eigentimer der Eingriffsgegensténde oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begriindende
Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder
Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1) und
zur Rechnungslegung (§ 55) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dafl}
dieser von der Markenverletzung weder wuflte noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine
Marke verletzt, so haftet, unbeschadet einer alifélligen Haftung dieser Personen, der
Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverietzung
bekannt war oder bekannt sein mufite.”

45. § 55 lautet:

,§ 55. Im Ubrigen gilt § 119 Abs. 2 (AusschluR der Offentlichkeit), § 149
(Urteilsveroffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjahrung) des
Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinngemag.”
46. § 56 lautet:

,§ 56. Einstweilige Verfugungen kénnen erlassen werden, auch wenn die im
§ 381 der Exekutionsordnung bezeichneten VVoraussetzungen nicht zutreffen. Jedoch
kann eine einstweilige Verfligung, die auf eine seit mehr als finf Jahren eingetragene

Marke gestitzt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, daf3 der
Léschungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.”

47. § 58 lautet
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»(1) Hat der Inhaber einer alteren registrierten Marke die Benutzung eines
jungeren Kennzeichenrechts im Inland wéahrend eines Zeitraumes von funf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er sich
hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, fur die dieses jingere Kennzeichenrecht
benutzt worden ist, nicht aufgrund seines alteren Rechts der Benutzung widersetzen,
es sei denn, daf der Inhaber des jingeren Kennzeichenrechts im Zeitpunkt des
Rechtserwerbs bésglaubig war oder, sofern es sich bei dem jungeren
Kennzeichenrecht um eine registrierte Marke handelt, deren Anmeldung bdsglaubig
vorgenommen hat.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der Inhaber des jiingeren Kennzeichenrechts
der Benutzung der alteren registrierten Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm
gegeniber nicht mehr geltend gemacht werden kann.*

48. Der bisherige § 59 erhalt die Bezeichnung § 60c.

49. § 59 lautet:

»(1) Wenn eine geschéftliche Kundgebung oder Mitteilung, in Ansehung deren ein
Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne des § 51 vorliegt, in einem nicht der
Verfugung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des
betreibenden Glaubigers von dem zur Bewilligung der Exekution zustéandigen Gericht
an den Inhaber des mit dem Verlag oder der Verbreitung des Druckwerks befafliten
Unternehmens (Herausgeber oder Eigentiimer der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO)
erlassen werden, das fernere Erscheinen der Kundgebung oder Mitteilung in den nach
Zustellung des Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben oder Auflagen des
Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur diese Kundgebung oder Mitteilung enthalt,
seine fernere Verbreitung einzustellen.

(2) Diese MaRregel kann auch als einstweilige Verfugung im Sinne des § 382 EO
nach MafRgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer
gefahrdeten Partei angeordnet werden. § 56 erster Satz ist anzuwenden.

(3) Auf den dem Antragsteller wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gebot
(§ 355 EO) zustehenden Schadenersatzanspruch ist § 53 Abs.2 Z 1 und Abs. 4
sinngemaf} anzuwenden.”

- 50. Die Uberschrift des IV.Abschnittes lautet:

sotrafbare Kennzeichenverletzungen

51. §§ 60 bis 60b lautet:
»8 60. (1) Wer im geschéftlichen Verkehr eine Marke verletzt, ist vom Gericht mit

Geldstrafe bis zu 360 Tagessétzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsméaRig begeht, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, Verwechsiungen
im geschaéftlichen Verkehr hervorzurufen, einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens oder ein diesen Bezeichnungen ahnliches Zeichen
zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen geméaR §10a unbefugt benutzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine
im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene
Verletzung nach Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine
Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen
gehdriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer
solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Fur die Gber die Organe verhéngten
Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem
Verurteilten. .

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf
Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres
Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer
wirtschaftlichen Abhangigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser
Handlung abzulehnen.

§ 60a. (1) Die im § 60 bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen des
Verletzten verfolgt. '

(2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster
Instanz.

(3) Fur die Geltendmachung der Anspriche nach § 53 gelten die Bestimmungen
des XX|.Hauptstiickes der Strafprozef3ordnung 1975, BGBI. Nr. 631, in der jeweils
geltenden Fassung. Gegen den Ausspruch Uber den Entschadigungsanspruch steht
beiden Teilen die Berufung zu.

§ 60b. Fur das Strafverfahren bei Markenverletzungen und
Kennzeichenverletzungen gelten § 52 dieses Bundesgesetzes (Beseitigung) sowie die
§§ 119 Abs. 2 und 149 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der jeweils
geltenden Fassung, (AusschluR der Offentlichkeit, Urteilsveréffentlichung) sinngemag.
Auf Strafverfahren bei Markenverletzungen ist auch § 57 (Vorfragen) anzuwenden.*

52. § 61 wird folgender § 61a angefigt:

»3 61a. Zur berufsmafigen Vetretung vor dem Patentamt, ausgenommen vor der
Beschwerdeabteilung und vor der Nichtigkeitsabteilung, sind auch Personen mit
Wohnsitz im Inland berechtigt, die die Erfordernisse des § 1 Abs. 2 lit. a, bund ¢
beziehungsweise Abs. 3 der Rechtsanwaltsordnung, in der jeweils geltenden Fassung,
oder die Erfordernisse des § 2 Abs. 1 lit. a, b und d des Patentanwaltsgesetzes 1967,
BGBI. Nr. 214, in der jeweils geltenden Fassung, erfiillen und eine mindestens
funfjahrige einschlagige Praxis in Normalarbeitszeit auf dem Gebiet des Markenrechts
in Osterreich erworben haben.*
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53. § 62 lautet:

,(1) Verbande mit Rechtspersoénlichkeit kdnnen Marken anmelden, die zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen ihrer Mitglieder dienen sollen und zur
Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen
geeignet sind (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des 6ffentlichen Rechtes stehen den im Abs.1
bezeichneten Verbanden gleich.

(3) Auf die Verbandsmarken finden die Vorschriften dieses Bundesgesetzes
entsprechende Anwendung, soweit nicht im Abs. 4 und in den §§ 63 bis 67 etwas
anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses
Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb 1984, BGBI. Nr. 448, in der jeweils geltenden Fassung zugunsten
nichtregistrierter Zeichen vorgesehenen Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in den
beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der
Mitglieder eines Verbandes gilt.

(4) Abweichend von § 4 Abs. 1 Z 4 kénnen Verbandsmarken ausschlielich aus
Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Eine solche Marke
berechtigt ihren Inhaber oder ein gemaR der Satzung allenfalls selbsténdig
klagslegitimiertes Mitglied des Verbandes nicht dazu, einem Dritten die Benutzung
dieser Zeichen oder Angaben im geschéftlichen Verkehr zu untersagen, soferne diese
Benutzung den anstéandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht;
insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer
geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.”

54. § 63 Abs.1 lautet:

.(1) Der Anmeldung der Verbandsmarke muf} eine Satzung beigefiigt sein, die
Gber Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, tber den Kreis der zur
Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die
Entziehung des Benutzungsrechts bei MiRbrauch der Verbandsmarke und tiber die
Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke
Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muR die Satzung dariiberhinaus
vorsehen, daB jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden
geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen
Bedingungen fiir die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des
- Verbandes werden kann. Spétere Anderungen der Satzung sind dem Patentamt
mitzuteilen. Sie werden anderen gegeniber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden
Tag wirksam. Die Satzung und ihre Anderungen sind in zwei Stiicken vorzulegen. Die
Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.

55. § 65 lautet:
(1) Das durch die Anmeldung oder die Registrierung der Verbandsmarke

begriindete Recht kann nicht auf einen anderen tbertragen werden.
(2) An Verbandsmarken kénnen keine Pfandrechte begriindet werden.*
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56. § 66 lautet:

,8 66. Unbeschadet der sonst fur die Léschung von Marken geltenden
Vorschriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu Iéschen,

1. wenn der Verband, fur den die Verbandsmarke registriert ist, nicht mehr
besteht; .

2. wenn der Verband gestattet oder duldet, da die Verbandsmarke in einer den
allgemeinen Verbandszwecken oder der Satzung widersprechenden Weise
benutzt wird. Als eine solche mibrauchliche Benutzung ist es insbesondere
anzusehen, wenn die Benutzung der Verbandsmarke zu einer Irrefiihrung des
geschaftiichen Verkehrs geeignet ist, oder, ausgenommen bei
Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4, Personen, die nicht Mitglieder des
Verbandes sind, tiberlassen wird.”

57. § 68 entfalit.
58. § 67 werden folgender VII., VIil. und IX. Abschnitt samt Uberschriften angefigt:

»Vil. ABSCHNITT

Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
gemaB der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

§ 68a. (1) Antrage auf Eintragung einer geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
geflihrte Verzeichnis der geschiitzten Ursprungsbezeichnungen und der geschutzien
geographischen Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim Patentamt in dreifacher
Ausfertigung einzureichen.

(2) Fur den Antrag ist eine Gebuhr in Héhe von 10.000 S zu zahlen.

(3) Durch Verordnung des Préasidenten des Patentamtes kénnen Form und Inhait
des Antrages naher geregelt werden. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf
méglichste ZweckmaRigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der
Verbdffentlichung des Antrages (§ 68c Abs. 1) Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der
Antragsteller aufzufordern, die Mangel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag
verlangerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Antrage sind mit Beschluf®
zurlickzuweisen.

(5) Von der im Abs. 2 festgesetzten Geblihr ist die Halfte zuriickzuerstatten,
wenn der Antrag gemaR Abs. 4 zurlickgewiesen oder vor der Weiterleitung an die
Kommission der Europaischen Gemeinschaften (§ 68c Abs. 4) zuriickgezogen worden
ist.
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(6) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die ubrigen
Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemaR diesem Abschnitt
sinngemal Anwendung.

§ 68b. Im Zusammenhang mit den gemaR diesem Abschnitt durchzufiihrenden
Verfahren kann das Patentamt Stellungnahmen insbesondere anderer
Bundesministerien, der Gebietskérperschaften sowie der Verbande, Organisationen
und Institutionen der Wirtschaft einholen.

§ 68c. (1) Ergibt die Prifung, daBl der Antrag die Anforderungen des
Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung
geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfilit, so wird der Name und
die Anschrift des Antragstellers, die geographische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung, die Art des zu kennzeichnenden Agrarerzeugnisses oder
Lebensmittels, bei Antragen gemaR § 68e die Benennung des von der Anderung
erfal3ten Teils der Spezifikation, sowie ein Hinweis auf die Méglichkeit zur Abgabe
einer Stellungnahme geman Abs. 3 im Patentblatt veréffentlicht. Andernfalls wird der
Antrag mit Beschlul} abgewiesen.

(2) Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das
Patentamt Einsicht in die Akten von zur Eintragung angemeldeten geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen zu gewahren sowie die Anfertigung von
Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 5 sind sinngemaR anzuwenden.

(3) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veréffentlichung (Abs. 1) kann
von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt
eingebracht werden, welche in das amtliche Prufungsverfahren miteinzubeziehen ist.
Hierdurch erwirbt der Einschreiter weder Parteistellung noch Anspruch auf
Kostenersatz. Ebensowenig wird der Einschreiter vom Ergebnis des
Priifungsverfahrens in Kenntnis gesetzt. Verspatet eingebrachte Stellungnahmen
bleiben unberiicksichtigt. '

(4) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die aufgrund der
eingelangten Stellungnahmen (Abs. 3) fortgesetzte Priifung, dal der Antrag die
Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite
Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfilit, so
wird der Antragsteller hiervon in Kenntnis gesetzt und der Antrag mit allen
entscheidungsrelevanten Aktenteilen an die Kommission der Europaischen
Gemeinschaften weitergeleitet. Andernfalls wird der Antrag mit BeschluR} abgewiesen.

§ 68d. (1) Einspriche gegen die beabsichtigte Eintragung einer geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG)
Nr.2081/92 sind innerhalb von drei Monaten ab der diesbezuglichen Veréffentlichung im
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften gemaR Art. 6 Abs. 2 der Verordnung
(EWG) Nr.2081/92 beim Patentamt zu erheben und innerhalb dieser Frist zu
begriinden. Der begriindete Einspruch sowie allfallige Beilagen miissen spatestens am
letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein.

(2) Im Einspruch sind die Umstande, aus denen sich das berechtigte Interesse
des Einsprechenden ergibt, anzugeben.
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(3) Fur den Einspruch ist innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist eine Gebuhr in
Hoéhe von 1500 S fiir jede geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung, die
Gegenstand des Einspruches ist, zu zahlen.

(4) Verspatete oder nicht fristgerecht begriindete Einspriiche, Einspriiche, die
keine Ausfiihrungen gemaR Abs.2 enthalten, oder solche, die der Anforderung des
Abs. 3 nicht entsprechen, gelten als nicht erhoben. Dies ist dem Einsprechenden
formfrei mitzuteilen. Diese Mitteilung oder ihr Unterbleiben ist fir den Eintritt der
Rechtswirkung ohne Belang.

(5) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versaumung der Frist
zur Vornahme der in den Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Handlungen findet nicht statt.

§ 68e. Antrage auf Anderung der Spezifikation sind beim Patentamt
einzureichen. Die §§ 68a Abs. 3, 4 und 6 sowie §§ 68b bis 68d sind sinngeman
anzuwenden.

§ 68f. (1) Wer im geschéftlichen Verkehr Handlungen vornimmt, die gegen Art. 8
der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 oder gegen Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr.
2081/92 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 535/97 des Rates vom 17. Marz 1997
zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 verstoRen, kann von zur Verwendung
der geschitzten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten
oder von Vereinigungen zur Férderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern,
soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berthrt
werden, vom Osterreichischen Arbeiterkammertag, der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Osterreichs oder vom Osterreichischen Gewerkschaftsbund
auf Unterlassung und, soweit ihm die Verfligung darlber zusteht, auch auf Beseitigung
des den genannten Bestimmungen widerstreitenden Zustandes in Anspruch
genommen werden. Die Bestimmungen des § 52 Abs. 2 bis 5 sind sinngemaf
anzuwenden.

(2) Wird eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so
ist § 53 Abs. 2, 4 und 5 (Anspriiche in Geld) sinngemaR anzuwenden.

(3) Der Inhaber eines Unternehmens kann gemaf Abs. 1 auf Unterlassung
geklagt werden, wenn eine der im Abs. 1 genannten Handlungen im Betrieb seines
Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht.
Er ist zur Beseitigung nach Abs.1 verpflichtet, wenn er Eigentimer der
Eingriffsgegensténde oder Eingriffsmittel ist.

(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine
der im Abs. 1 genannten Handlungen vorgenommen, so haftet, unbeschadet einer
allfélligen Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens unter sinngemaRer
Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und trifft ihn die Pflicht zur Rechnungslegung nach
§ 68g Abs. 2, wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein mufite.

§ 68g. (1) Einstweilige Verfigungen kénnen erlassen werden, auch wenn die im
§ 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(2) Die Bestimmung des § 55 (Ausschlu der Offentlichkeit,
Urteilsveréffentlichung, Rechnungslegung, Verjahrung) ist auf die zivilgerichtlichen
Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt sihnngemaR anzuwenden.
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§ 68h. (1) Wer im geschaftlichen Verkehr ohne Rechtfertigung durch das
Vorliegen einer gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebestimmung fur die
Fihrung einer geschitzten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung eine
solche Angabe oder Bezeichnung

1. zur Kennzeichnung anderer, als in der ihr zugehérigen Spezifikation

genannter, jedoch mit diesen vergleichbarer Erzeugnisse verwendet oder

2. sich widerrechtlich aneignet, nachahmt oder auf die geschitzte Bezeichnung

anspielt, selbst wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist
oder wenn die geschiitzte Bezeichnung in Ubersetzung oder zusammen mit
Ausdriicken wie ,Art", ,Typ", ,Verfahren", jFasson", ,Nachahmung" oder
dergleichen verwendet wird oder

3. in einer Weise verwendet, wodurch das Ansehen dieser geschitzten

Bezeichnung ausgenitzt wird oder
4. in sonstiger irrefihrender Art und Weise im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines
Unternehmens benutzt,
ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessatzen zu bestrafen. Wer die Tat
gewerbsmaRig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer gemal Abs.1 gekennzeichnete Waren
feilhalt, in den Verkehr bringt oder zu den genannten Zwecken einfihrt, ausfihrt oder
besitzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine
im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene
Verletzung nach den Abs. 1 oder 2 nicht verhindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschatft, eine
Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen
gehoriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer
solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Fir die Uiber die Organe verhangten
Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem
Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf
Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres
Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer
wirtschaftlichen Abhéangigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser
Handlung abzulehnen.

§ 68i. (1) Die im § 68h bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen eines
zur Verwendung der geschiitzten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung
Berechtigten verfolgt.

(2) Fur die Geltendmachung der Anspriiche nach § 68f Abs.2 gelten die
Bestimmungen des XXI. Hauptstlickes der StrafprozeRordnung 1975, BGBI. Nr. 631, in
der jeweils geltenden Fassung. Gegen den Ausspruch {iber den
Entschadigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

(3) Die Bestimmungen Gber die Beseitigung gemaR § 68f Abs. 1 dieses
Bundesgesetzes sowie die §§ 119 Abs. 2 und 149 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr.
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259, in der jeweils geltenden Fassung, (AusschluB der Offentlichkeit,
Urteilsveroffentlichung) gelten im Strafverfahren sinngemag.

§ 68j. (1) Fur Klagen und einstweilige Verfigungen nach diesem Abschnitt sind
ohne Rucksicht auf den Streitwert die Handelsgerichte zustandig.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt obliegt dem
Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

Viil. ABSCHNITT

Gemeinschaftsmarken

§ 69. Anmeldungen fir Gemeinschaftsmarken kénnen gemaf Art. 25 Abs. 1b
der Gemeinschaftsmarkenverordnung beim Patentamt eingereicht werden. Das
Patentamt vermerkt auf der Anmeldung den Tag des Einlangens und leitet die
Unterlagen ungepriift innerhalb der im Art. 25 Abs. 2 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgesehenen Frist von zwei Wochen an das

- Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante
weiter.

§ 69a. (1) Wurde fur eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke
gemaR Art. 34 oder 35 der Gemeinschaftsmarkenverordnung der Zeitrang einer in das
Markenregister des Patentamtes eingetragenen Marke oder einer Marke, die aufgrund
internationaler Registrierung in Osterreich Schutz genieft, in Anspruch genommen und
ist diese, den Zeitrang begriindende Marke wegen Verzichtes des Inhabers oder wegen
nicht rechtzeitiger Erneuerung geléscht worden, so kann, gestitzt auf die
Léschungstatbestande der §§ 30 bis 34 und des § 66, die Unguiltigkeit der Marke
nachtraglich festgestellt werden.

(2) Antrage nach Abs. 1 kénnen erst nach Ablauf der zur Zahlung der
Erneuerungsgebihr offenstehenden Nachfrist (§ 19 Abs. 3) eingebracht werden.

(3) Wird die nachtragliche Feststellung der Unguiltigkeit einer Marke nach Abs. 1
in Zusammenhang mit § 33a beantragt, so ist statt auf den in § 33a Abs. 1 und 6
genannten Tag der Antragstellung auf den Wirksamkeitszeitpunkt der Léschung der
den Zeitrang begriindenden Marke wegen Verzichts des Inhabers oder wegen nicht
rechtzeitiger Erneuerung abzustellen.

§ 69b. (1) Das Patentamt entscheidet Uber die Zulassigkeit (Art. 108 Abs. 2 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung) eines gemaf Art. 109 Abs. 3 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung Ubermittelten Antrages auf Umwandlung einer
angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer
auf Antrag verlangerbaren Frist von zwei Monaten

1. eine Gebilhr in Hohe der Anmelde- und Klassengebiihren (§ 18 Abs. 1, § 63

Abs. 2) zu zahlen,

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25von 124

22

2. die gemalR § 16 Abs. 2 geforderten Darstellungen der Marke vorzulegen,

3. eine deutschsprachige Ubersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm
beigefugten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die
ihm beigefugten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache tubermittelt
wurden, und

4. eine im Inland gelegene Zustellanschrift oder einen geman §§ 61 oder 61a
befugten Vertreter bekanntzugeben.

(3) Ergibt die Prifung, dal gegen die Zuladssigkeit der Umwandlung Bedenken
bestehen, so ist der Antragsteller aufzufordern, sich binnen einer vom Patentamt
bestimmten Frist zu d4ufRern. Wird nach rechtzeitiger AuRerung oder nach Ablauf der
Frist die Unzulassigkeit der Umwandlung festgestellt oder wurde der Aufforderung
gemal Abs. 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag mit Beschluf®
zuriickzuweisen.

§ 69c. (1) Der Antrag ist wie eine nationale Markenanmeldung zu behandein und
mit Ausnahme des in Abs. 2 geregelten Falles auf GesetzméaRigkeit (§ 20) zu priifen.
(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die bereits als
Gemeinschaftsmarke eingetragen war, so ist die Marke nicht auf GesetzmaRigkeit
(§ 20) zu prifen.

§ 69d. (1) Sofern es sich bei Klagen nach diesem Bundesgesetz um Klagen im
Sinne des Art. 92 der Gemeinschaftsmarkenverordnung handelt, ist hierfir
ausschliellich das Handelsgericht Wien als Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz
und das Oberlandesgericht Wien als Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz
(Art. 91 Gemeinschaftsmarkenverordnung) zustandig. Diese Zustandigkeit gilt auch fur
einstweilige Verfugungen.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen betreffend Gemeinschaftsmarken steht
dem Landesgericht fur Strafsachen Wien zu.

IX.ABSCHNITT

Marken nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

§ 70. (1) Ein Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung ist als
solcher zu bezeichnen und hat die Nummer der internationalen Registrierung zu
enthalten. Dariiberhinaus sind innerhalb einer iber Antrag verlangerbaren Frist von
zwei Monaten

1. eine Bescheinigung des Internationalen Biiros der Weltorganisation fur

geistiges Eigentum im Original oder in beglaubigter Kopie, aus der sich die
Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, auf die sich der Schuiz
der internationalen Registrierung bis zum Zeitpunkt der Léschung im
internationalen Register auf das Gebiet der Republik Osterreich erstreckt
hatte, und
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2. eine deutschsprachige Ubersetzung aller Unterlagen, sofern sie nicht in
deutscher Sprache abgefaldt sind,

vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit
Beschlu® zuriickzuweisen.

(2) Der Antrag ist wie eine nationale Markenanmeldung zu behandeln und mit
Ausnahme des im Abs. 3 geregelten Falles auf GesetzmaRigkeit (§ 20) zu prifen.

(3) Betrifft der Antrag eine internationale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der
Loschung die Frist zur Schutzverweigerung gemaf Art. 5 Abs. 2 des Protokolis bereits
ungenutzt verstrichen ist, so ist die Marke nicht auf Gesetzmagigkeit (§ 20) zu prifen.”

59. Die bisherigen Abschnitte VIl und VIl erhalten die Bezeichnungen X und Xl.
60. Die bisherigen §§ 69 und 70 erhalten die Bezeichnung § 71 und § 72.
61. § 72 wird folgender XIl. Abschnitt samt Uberschrift angefugt:

»XIll. ABSCHNITT
Ubergangsbestimmungen

§ 73. Auf vor dem 1.1.1996 gutglaubig angemeldete Marken ist die Bestlmmung
des § 4 Abs. 1 Z 9 weder in der GesetzmaRigkeitsprifung (§ 20) noch im
Léschungsverfahren gemaR § 33 anzuwenden.

§ 74. (1) Gemaf § 30 Abs. 2 kdnnen. nur solche Marken geléscht werden, die
nach dem 1.1.1996 angemeldet wurden.

(2) Der Inhaber einer im Inland bekannten, registrierten Marke im Sinne des § 10
Abs. 2 kann sich der Benutzung eines jingeren Zeichens hinsichtlich nicht ahnlicher
Waren oder Dienstleistungen nur widersetzen, wenn es sich bei diesem jlingeren
Zeichen entweder um eine nach dem 1.1.1996 angemeldete Marke oder um ein
sonstiges Kennzeichenrecht handelt, welches nach dem 1.1.1996 entstanden ist.

§ 75. Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ........ /1997
eingereichte Antrage gemaf § 30a ist § 30a in der vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ........ /1997 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 76. Der Lauf der im § 32 Abs. 2 genannten Funfjahresfrist beginnt hinsichtlich
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. .......... 1997
bestehenden Anspriiche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI.Nr...../1997, registrierten Marke mit dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes.
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§ 77. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr..../1997

~ eingereichte Antrage auf Léschung einer Marke geméaf § 33 in Verbindung mit den
§§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 sind die §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 in der vor dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr...../1997, geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Wird nach dem Inkrafttreten des im Abs. 1 genannten Bundesgesetzes ein
Antrag auf Léschung einer vorher registrierten Marke gemag § 33 eingereicht, so kann
dieser Antrag nicht mehr auf § 33 in Verbindung mit §§ 1, 3, 4, 7, 60 oder 66 in der vor
dem Inkrafttreten des in Abs.1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung,
sondern nur auf § 33 in Verbindung mit §§ 4, 7 oder 66 in der nach dem Inkrafttreten
des in Abs. 1 genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung gestitzt werden.

§ 78. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997
eingebrachte Antrage nach § 33a ist diese Bestimmung in der vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. /1997, geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Ebenso ist auf nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI.

Nr. ...../1997 eingebrachte Antrage nach § 33a fiir die Beurteilung der bis zum 1.1.1994
erfolgten Benutzung einer Marke diese Bestimmung in der vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ...../1997 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 79. § 34 ist ausschlieBlich auf Marken anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997, angemeldet wurden.

§ 80. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997
eingebrachte Klagen sind die Bestimmungen des Ill. Abschnittes in der vor dem
Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997, geltenden Fassung weiter
anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 genannten Fiinfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ...../1997 bestehenden
Anspriche gegen den Inhaber einer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI.
Nr. ...../1997, registrierten Marke bzw. eines vor diesem Zeitpunkt erworbenen
Kennzeichenrechts mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allféllig bereits
eingetretene Verjahrung bleibt von dieser Regelung unberiihrt.”

62. Der bisherige 1X. Abschnitt erhalt die Bezeichnung Xlil. Abschnitt und seine
Uberschrift lautet:
»SchluBbestimmungen*

63. § 81 lautet:

.§ 81. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen
Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Manner in gleicher Weise.*
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64. Der bisherige § 71 erhélt die Bezeichnung § 82 und lautet:

.8 82. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich der §§ 10, 10a, 10b, 12, 14, 23 und 57 der Bundesminister fur
wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister fur Justiz,

2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister fur wirtschaftliche
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir auswartige
Angelegenheiten,

3. hinsichtlich der §§ 13, 51 bis 56, 58 bis 60a, des § 67 und der §§ 68f bis 68j
der Bundesminister fiir Justiz,

4. hinsichtlich des § 72 Abs. 1 der Bundesminister fiir wirtschaftliche
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen,

5. hinsichtlich aller Gbrigen Bestimmungen der Bundesminister fir wirtschaftliche
Angelegenheiten."

65. Der bisherige § 72 erhalit die Bezeichnung § 83. Seinem Abs. 2 werden die
folgenden Abs. 3 und 4 angefigt:

»(3) (Verfassungsbestimmung) § 2 Abs. 3,§ 4 Abs. 129, § 10 Abs. 2, § 17
Abs. 1Z 3 und 8, § 24 Abs 1, § 30 Abs. 2 bis 5 und der VIlil. Abschnitt mit Ausnahme
der §§ 69a und 69d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. ..../1997 treten
rickwirkend mit 1.1.1996 in Kraft.

(4) § 18 Abs. 4 sowie der IX. Abschnitt samt Uberschrift in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. Nr. ..../1997 treten mit dem Inkrafttreten des Protokolis zum
Madrider Abkommen (ber die internationale Registrierung von Marken fir die Republik
Osterreich (Art. 14 des Protokolls) in Kraft."

Artikel I
Aufhebung von Kundmachungen

Mit dem Aulerkrafttreten des § 60 des Markenschutzgesetzes 1970 in der Fassung
BGBI. Nr. 1993/109 treten die Kundmachungen betreffend die Gegenseitigkeit nach
dem Markenschutzgesetz gegeniiber Malaya, BGBI. Nr. 1956/79, dem Iran, BGBI.

Nr. 1958/259, Korea, BGBI. Nr. 1960/183, Thailand, BGBI. Nr. 1960/203, Peru, BGBI.
Nr. 1961/122, den Bahama-Inseln, BGBI. Nr. 1961/149, Kenya, BGBI. Nr. 1961/151,
Venezuela, BGBI. Nr. 1961/230, den Philippinen, BGBI. Nr. 1962/277, Jamaika, BGBI.
Nr. 1964/62, Indien, BGBI. Nr. 1964/230, Chile, BGBI. Nr. 1964/238, Panama, BGBI.
Nr. 1965/16, Hongkong, BGBI. Nr. 1970/271, Singapur, BGBI. Nr. 1971/50, Kolumbien,
BGBI. Nr. 1975/542, Bermuda, BGBI. Nr. 1978/568, Afghanistan, BGBI. Nr. 1979/15,
den Cayman-Inseln, BGBI. Nr. 1981/74, Taiwan, BGBI. Nr. 1982/476, Bahrain, BGBI.
Nr. 1983/301, Saudi-Arabien, BGBI. Nr. 1988/58, Liberia, BGBI. Nr. 1991/455, und den
Vereinigten Arabischen Emiraten, BGBI. Nr. 1995/108, aufer Kraft.
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Artikel Il

Anderungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBI. Nr. 448, zuletzt
geéandert durch die UWG-Novelle 1993, BGBI. Nr. 227, und die Kundmachung
BGBI. Nr. 422/1994, wird wie folgt geandert:

1. § 7 wird folgender § 8 samt Uberschrift angefiigt:
,Geographische Angaben

§ 8. (1) Hinsichtlich des Schutzes geographischer Angaben im Sinne des
Abkommens iber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS-Abkommen), BGBI. Nr. 1/1995, Anhang 1C in der Fassung BGBI. Nr. 379/1995,
sind, soferne sich ihr Schutz nicht aus sondergesetzlichen Regelungen ergibt, die
Bestimmungen der §§ 1, 2, 4 und 7 ungeachtet der Frage, ob die in diesen
Bestimmungen genannten Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs getéatigt wurden,
anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf geographische Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft
von Dienstleistungen anzuwenden.”

2. § 9 Abs. 1 und 3 lautet:

.(1) Wer im geschaftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma, die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, fiir das § 80 des
Urheberrechtsgesetzes nicht gilt, oder eine Marke in einer Weise beniitzt, die geeignet
ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung
hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf
Unterlassung in Anspruch genommen werden.*

»(3) Der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens stehen
Geschéftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen
Unternehmen bestimmte Einrichtungen, insbesondere auch Ausstattungen von Waren,
ihrer Verpackung oder Umhullung und von Geschéftspapieren, gleich, die innerhalb
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.”

3. § 9 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 bis 5 angefigt:

.(4) Ergénzend zu den nach diesem Bundesgesetz aus Verletzungen von
Kennzeichenrechten nach den Abs. 1 und 3 erwachsenden Ansprichen geiten § 150
Abs. 1 und Abs. 2 lit. b (angemessenes Entgelt und Herausgabe des Gewinns) sowie
die §§ 151 (Rechnungslegung) und 152 Abs. 2 (Unternehmerhaftung) des
Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung, sinngemag.

§ 1489 ABGB gilt fur alle Anspriiche in Geld und den Anspruch auf Rechnungslegung.
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Die Verjahrung aller dieser Anspriiche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung
unterbrochen.

(5) § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, in der Fassung BGBI.
Nr. ...... /1997, in der jeweils geltenden Fassung, ist hinsichtlich der in den Abs. 1 und 3
genannten Kennzeichen sinngemal anzuwenden.

4. § 41 wird folgender § 42 samt Uberschrift angefigt:

,Ubergangsbestimmungen

§ 42. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997
gemal § 9 eingebrachte Klagen ist dieses Bundesgesetz in der vor dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ........... /1997 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr.260, in der
Fassung BGBI. Nr. ....... /1997, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 9
Abs. 5 geregelten Funfjahresfrist beginnt hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. .......... /1997 bestehenden Anspriiche gegen den
Inhaber einer vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBI. Nr..../1997,
registrierten Marke bzw. eines vor diesem Zeitpunkt erworbenen Kennzeichenrechts mit
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Eine allfallig bereits eingetretene Verjahrung
bieibt von dieser Regelung unberiihrt.*

5. § 43 wird folgender § 44 samt Uberschrift angefiigt:
Sinkrafttreten

§ 44. § 8 tritt rickwirkend mit 1.1.1996 in Kraft.
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Vorblatt

Problem:

Durch den Abschiuf des TRIPS-Abkommens und den Beitritt Osterreichs zum
Europaischen Wirtschaftsraum bzw. zur Européischen Union ergibt sich im Interesse
der osterreichischen Wirtschaftstreibenden Bedarf an einer Aktualisierung der
nationalen Bestimmungen auf dem Gebiet des Marken- und Kennzeichenschutzes
sowie nach deren  Anpassung an internationale  Vertrage und
gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen.

Problemiésung:

Anderung der Bestimmungen des Markenschutzgesetzes und des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb.

Alternativen:

Keine

Kosten:

Fur die Vollziehung des Gesetzes und die sich im Zusammenhang mit
durchzufiihrenden Anderungen ergebenden zusatzlichen Arbeiten ware 1
Bediensteter der Besoldungsgruppe A 1 erforderlich, woraus sich ein
entsprechender Personal- und Sachaufwand ergibt; dem entstehenden Personal-
und Sachaufwand stehen entsprechende Einnahmen aus Verfahrensgebihren
gegenuber.

EU-Konformitét:

Gegeben
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Erlduterungen

Allgemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art.10
Abs.1 Z 8 B-VG.

Zu Artikel |I:

Osterreich ist aufgrund des Abkommens tber den Europiischen Wirtschaftsraum
und durch den Beitritt zur Européischen Union verpflichtet, die Erste Richtlinie des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten iber die Marken (89/104/EWG, Celex Nr. 389L0104), im folgenden
Markenrichtlinie genannt, umzusetzen. Diese Umsetzung ist im wesentlichen bereits
durch das Bundesgesetz vom 4. Dezember 1992, mit dem das Markenschutzgesetz
geandert wird (Markenschutzgesetz-Novelle 1992), BGBI.Nr.773, vorweggenommen
worden. In einzelnen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes finden sich jedoch
noch sprachliche Unterschiede im Vergleich zu den entsprechenden Bestimmungen
der genannten Richtlinie. Die diesbeziiglichen Bestimmungen sind daher EU-
konform zu gestalten. Zuséatzlich soll von einigen inhaltlichen Optionen der
Markenrichtlinie Gebrauch gemacht werden, insbesondere um eine Gleichstellung
des nationalen Markenschutzes mit der Regelungssystematik im Gemeinschafts-

markensystem zu erzielen.

Mit Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 Uber die
Gemeinschaftsmarke, (ABI.1994 L 011 S 1, Celex Nr. 394R0040) in der Fassung
Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 Uber die Gemeinschaftsmarke zur Umsetzung der im
Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Ubereinkiinfte, (ABl.1994 L 349 S 83,
Celex Nr. 394R3288), im folgenden Gemeinschaftsmarkenverordnung genannt,
wurde ein Gemeinschaftsmarkensystem geschaffen, welches aufgrund einer
einzigen Anmeldung den Schutz eines Zeichens fur alle Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union erméglicht. Gemeinschaftsmarken haben unmittelbar Schutz in

Osterreich, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, begleitende gesetzliche
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Bestimmungen in das nationale Markenrecht aufzunehmen, die eine unbiliige
Ungleichstellung von nationalen Marken und Gemeinschaftsmarken hintanhalten,
Gemeinschaftsmarken als zu beriicksichtigende altere Rechte anerkennen und
Vorkehrungen betreffend die Auswirkungen von aus der Gemeinschaftsmarken-
verordnung direkt in das nationale Markenrecht Ubergreifenden Aspekten (Zeitrang,
nachtragliche Unwirksamerklarung, Umwandlung, Gemeinschaftsmarkengerichte

etc.) treffen sollen.

Daruberhinaus sollen mit der gegenstandlichen Novelle die durch das Inkrafttreten
des Protokolls zum Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von
Marken, BGBIL.Nr. ..../1997, im folgenden Protokoll genannt, erforderlichen

Anpassungsschritte gesetzt werden.

Auch die ab dem Beitritt Osterreichs zur Européischen Union in Osterreich unmittel-
bar anwendbare Verordnung (EWG) Nr.2081/92 des Rates vom 14.7.1992 zum
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fur
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. 1992 L 208 S 1, Celex Nr. 392R2081), im
folgenden Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 genannt, erfordert begleitende

gesetzliche Mallnahmen.

Nach der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 hat jeder Mitgliedsstaat entsprechende
Vorkehrungen zu treffen, um die innerstaatliche Vollziehung der Verordnung
sicherzustellen. Hiefir wurde aufgrund der Zugehdrigkeit von Herkunftsangaben zum
Bereich des geistigen Eigentums das Bundesministerium fur wirtschaftliche
Angelegenheiten bzw. das Osterreichische Patentamt vorgesehen, weshaib sowonhl
die Organisationsvorschriften dieser Behérde zu ergénzen, als auch entsprechende

neue Verfahrensbestimmungen zu schaffen sind.

Absicht und Aufgabe der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 ist es, fir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel, welche infolge ihrer Herkunft aus einem begrenzten Gebiet
bestimmte Produkteigenschaften oder ihren guten Ruf ableiten, zusatzliche
Kennzeichnungsmaoglichkeiten zu eréffnen. Die Erzeuger solien in ihnrem Bemiihen
um qualitatsorientierte Produkte unterstiitzt und regionale Besonderheiten

wirkungsvoll herausgestelit werden. Gleichzeitig sollen die Konsumenten umfassend
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uber die Herkunft von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln informiert und ihnen

solcherart die Entscheidung fur ein bestimmtes Produkt erleichtert werden.

Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel, die in Osterreich durch Benutzung bereits tiblich geworden sind,
wurden der Kommission innerhalb der im Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr.2081/92
vorgesehenen sechsmonatigen Frist ab Inkrafttreten der genannten Verordnung (fur
Osterreich als spater beigetretenem Mitgliedsstaat begann diese Frist mit dem
Beitrittsdatum) mitgeteilt. Fur die sich aus diesen Mitteilungen ergebenden inner-
staatlichen Verfahren sind die allgemeinen Verfahrensvorschriften ausreichend. Die
Novelle zum Markenschutzgesetz beschrankt sich daher in ihrem neu eingefigten
VII. Abschnitt auf die Regelung der im ,normalen Verfahren nach Art. 5 ff der
Verordnung (EWG) Nr.2081/92 angemeldeten Bezeichnungen und betrifft aus-
schlieBlich jene Bereiche der Verordnung (EWG) Nr.2081/92, zu deren inner-

staatlicher Umsetzung spezielie begleitende MaRnahmen erforderlich sind.

Auch das am 1. Janner 1995 mit dem Abkommen zur Errichtung der Welthandels-
organisation (WTO-Abkommen), BGBI.Nr. 1/1995, fur Osterreich in Kraft getretene
Abkommen Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS-Abkommen) erforderte einige Anderungen des Markenschutzgesetzes. Zwar
erfullt das Osterreichische Markenschutzgesetz in weiten Bereichen die Vorgaben
des TRIPS-Abkommens, hinsichtlich verschiedener Bestimmungen, wie etwa des
sich aus Art.16 Abs. 3 des TRIPS-Abkommens ergebenden besonderen Schutzes
fur bekannte Marken, waren allerdings legistische Ergédnzungen in das Marken-
schutzgesetz aufzunehmen. Diese Anderungen waren unter anderem mit ein Grund
fur die Novellierung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984,
BGBI.Nr. 448 (siehe Artikel ll).

Desweiteren ergab sich aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom
22. Dezember 1994 Uiber Malnahmen zum Verbot der Uberfihrung nachgeahmter
Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungsstiicke oder Nachbildungen in
den zollrechtiich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum
Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (Celex Nr. 394R3295) ein Regelungsbedarf

hinsichtlich der verbesserten Durchsetzbarkeit von Markenrechten.
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§ 83 Abs. 3 (ruckwirkende Inkraftsetzung einzelner Bestimmungen) steht in
Verfassungsrang, da mit dieser Bestimmung ein Eingriff in bestehende Rechte

ermoglicht wird (Néheres hiezu siehe Z 65 des Besonderen Teils).

Zu Artikel Il:

Aufgrund internationaler Abkommen war bereits bisher fast jedermann zur
Anmeldung einer Marke in Osterreich berechtigt. Dariiberhinaus war fiir Angehérige
aus Staaten, die von den internationalen Abkommen nicht erfalt werden, bislang
eine Anmeldung nur méglich, wenn das Bestehen materieller Gegenseitigkeit
nachgewiesen und mittels Kundmachung im Bundesgesetzblatt festgestellt wurde.
Aus verwaltungsékonomischen Grinden verzichtet die Novelle fur die Zukunft
nunmehr ganz auf die mitunter sehr aufwendige Feststellung der materiellen
Gegenseitigkeit hinsichtlich der wenigen bisher nicht erfallten Staaten. Daher entfalit
der bisherige § 60 und damit auch die Grundlage fiir die Erlassung der unter Artikel 1l

aufgelisteten Kundmachungen. Diese waren sohin aufzuheben.

Zu Artikel 111

Um die Ubersichtlichkeit hinsichtlich der aus Marken und anderen Kennzeichen-
rechten erflieBenden zivil- und strafrechtlichen Sanktionsméglichkeiten zu erhéhen
und Doppelgleisigkeiten im Regelungssystem zwischen dem Markenschutzgesetz
und dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb weitgehend zu vermei-
den, wird die Novelle zum AnlaR genommen, einerseits die Bestimmungen
betreffend die bisher im UWG vorgesehenen Méglichkeiten zur zivilrechtlichen
Durchsetzung von aus registrierten Marken resultierenden Rechten (z.B.
Unterlassungsanspruch, zivilrechtlicher Beseitigungsanspruch etc.) sowie die
strafrechtlichen Bestimmungen betreffend Marken und anderer Kennzeichenrechte
im Markenschutzgesetz zu zentrieren und andererseits die Bestimmungen
hinsichtlich der zivilrechtlichen Durchsetzbarkeit anderer Kennzeichenrechte als
Marken entsprechend dem bisherigen Regelungsstandard nunmehr einheitlich und

ausschlielich im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu normieren.
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Rezipierungen aus dem Patentgesetz, die bisher im Markenschutzgesetz enthalten
waren und fir die zivilrechtliche Durchsetzung von Kennzeichenrechten weiterhin
von Belang sind, werden nunmehr direkt ins UWG Ubernommen.

Desweiteren wird hinsichtlich der von der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht
erfaldten geographischen Angaben die Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§ 1,
2,4 und 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne des durch
Art. 22 des TRIPS-Abkommens festgelegten Standards ausdriicklich verankert.

Besonderer Teil

Artikel |

Zuzi

In Anpassung an Art. 2 der Markenrichtlinie und Art. 4 der Gemeinschaftsmarken-
verordnung wird der Begriff ,Marke* neu definiert. Das Erfordernis der graphischen
Darstellbarkeit von Zeichen, welche als Marke geschiitzt werden sollen, wird dabei
entsprechend der Textierung der Markenrichtlinie ebenso in die Definition aufge-
nommen wie eine beispielsweise Aufzahlung eintragbarer Zeichentypen. Obwohl
nicht ausdriicklich im Text erwahnt, eréffnet diese Definition ferner die Méglichkeit,
entsprechend dem internationalen Trend, auch Klangmarken zum Schutz zuzu-
lassen. Weiterhin ausgeschlossen vom Markenschutz sollen Geruchs- oder

Duftmarken bleiben.

Obwohl der bisherige § 3, wonach eine Marke nur insoweit erworben werden konnte,
als die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und
Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Anmelders oder Erwerbers
hervorgehen konnten, entfallt, ist nach der vorliegenden Definition der Marke davon
auszugehen, dal die Eignung von Zeichen, die herkunftshinweisende Funktion einer
Marke zu erfullen, fur ihre Registrierbarkeit von maRgeblicher Bedeutung bleibt. Dal
Buchstaben und Zahlen im § 1 - abweichend von der bisherigen Judikatur - nunmehr
ausdricklich als grundsatzlich registrierfahige Zeichen anerkannt sind, sofern sie die

sonstigen Voraussetzungen erfiillen, bedeutet insoferne eine Anderung der Praxis,
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als derartige Zeichen im Regelfall nicht mehr lediglich bei Nachweis ihrer
Verkehrsgeltung als Marke registriert werden, sondern daf’ das Erfordernis dieser
Nachweisfiihrung nunmehr nur dort zum Tragen kommen soll, wo anhand der zu
kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen sowie der besonderen Umstande des
Einzelfalles und im Hinblick auf bestehende Verkehrsgewohnheiten keine
Unterscheidungskraft bzw. ein Freihaltebedirfnis anzunehmen ist. Die
Beriicksichtigung eines zukinftigen Freihaltebedirfnisses erscheint hiebei nur bei
Vorliegen konkreter Anhaltspunkte fur die kiinftige Entwicklung sinnvoll und geboten.
Die bloR abstrakte Eignung von Zahlen, beispielsweise als Mengenbezeichnung zu
dienen, reicht als Registrierungshindernis ebensowenig aus wie das abstrakte
Interesse der Aligemeinheit an der freien Verwendung von Zahlen. Auch hinsichtlich
der Registrierbarkeit von Buchstaben bzw. nicht aussprechbaren oder nicht
zusammenhangend lesbaren Buchstabenkombinationen lassen sich keine
allgemeingiltigen Regelungen mehr aufstellen. Insbesondere kann aus der blof3en

- Anzahl der Buchstaben keine Aussage Uber ihre Schutzwirdigkeit im Einzelfall
abgeleitet werden. Selbst der Umstand, dal’ ein Fehlen der Unterscheidungskraft
lediglich fir einen geringeren Teil der beteiligten Verkehrskreise anzunehmen ist,
kann den Ausschiu der Bezeichnung vom Markenschutz rechtfertigen, wenn es sich
bei diesem geringeren Teil angesichts der Waren und Dienstleistungen um einen fir
das Verhaltnis der Verkehrsteile zueinander maRgeblichen und sohin rechtlich

relevanten Teil handelt.

Der Entfall des bisherigen Abs. 2 des § 1 ist darin begriindet, daR mit der Novelle
die Bestimmungen zum Nachweis der Verkehrsgeltung im neu formulierten § 4
Abs. 2 vereinheitlicht werden. Dennoch sind bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit
eines Zeichens entsprechend der bisherigen Judikatur und dem Gesamtkontext der
markenrechtlichen Bestimmungen selbstversténdiich weiterhin alle Tatumstande zu

beriicksichtigen.

ZuZz?
Aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung erworbene Markenrechte werden
beziiglich ihrer Rechtswirkung den nationalen Markenrechten gleichgestellt. Dies

dient insbesondere der zivilrechtlichen Durchsetzbarkeit von Rechten aus der
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Gemeinschaftsmarke sowie der strafrechtlichen Verfolgbarkeit von Gemeinschafts-

markenverletzungen.

Zuz3

Bislang galt als Grundsatz, dal nur derjenige ein Markenrecht erwerben konnte, der
uber ein Unternehmen verfugte, aus dem die mit der Marke zu kennzeichnenden
Waren und Dienstleistungen hervorgehen konnten. Dieses Erfordernis wird analog
zur Praxis vieler anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union nicht mehr
beibehalten. Dies stellt einerseits eine Weiterfiihrung des bisher im § 11 Abs. 2
festgelegten Prinzips der freien Ubertragbarkeit von Marken (Markenschutzgesetz-
Novelle 1977, BGBI. Nr. 350) dar, andererseits soll damit auch eine Gleichstellung
mit dem Gemeinschaftsmarkensystem vorgenommen werden, welches die
Anmeldung bzw. den Erwerb einer Gemeinschaftsmarke ebenfalls nicht vom
Bestand eines markenfahigen Unternehmens auf Seiten des Anmelders oder
Erwerbers eines Markenrechts abhangig macht. Fiir die Streichung des bisherigen

§ 3 sprach dariberhinaus auch der Umstand, da er im Zusammenhang mit
internationalen Marken aufgrund der Bestimmung des Art. 6¥"**Teil B PVU schon
bisher nicht angezogen werden konnte. Prinzipiell ist sohin kiinftig ein freier
Markenerwerb und Markenhandel méglich. Allerdings wird am Grundsatz des
Benutzungszwangs nach § 33a nicht nur festgehalten, sondern dieser wird in der
neuen Textierung des § 33a entsprechend der Markenrichtlinie sogar gegenuber der
bisherigen nationalen Rechtslage verscharft (siehe EB zu § 33 a). Dariiberhinaus
wurde in der Novelie von der Option des Art. 3 Abs 2 Buchstabe d der
Markenrichtlinie insoferne Gebrauch gemacht, als eine béswillige Markenanmeldung
zwar nicht als Registrierungshindernis, aber doch geméaR dem neu eingefiihrten § 34
als Léschungsgrund im zweiseitigen Verfahren Beriicksichtigung findet (siehe im
tbrigen die EB zu § 34).

ZuZ4

Die bisherige Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 1 Buchstabe b wird lediglich insoferne
abgeandert, als anstelle von ,gleichartigen” Waren und Dienstleistungen nunmehr
von ,ahnlichen* Waren und Dienstleistungen gesprochen wird.

Das bisherige Markenschutzgesetz schiitzte Marken im Bereich der Waren- bzw.

Dienstleistungsgleichartigkeit. Die Markenrichtlinie und folgerichtig auch die
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Gemeinschaftsmarkenverordnung gehen hingegen bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr von Marken vom Begriff der Ahnlichkeit der von Marken
erfalten Waren und Dienstleistungen aus. Dieser neue Begriff soll eine flexiblere
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ermdéglichen und ist im Sinne der
Erwagungsgriinde zur Markenrichtlinie zu verstehen. Danach ist es unbedingt
erforderlich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr
auszulegen. Mit der vorliegenden Novelle werden sohin in samtlichen Bestimmungen
die Begriffe ,Gleichartigkeit* bzw. ,gleichartig“ durch ,Ahnlichkeit‘ und ,ahnlich”
ersetzt, um solcherart den Bedeutungswechsel im Sinne der Richtlinie im
Gesetzestext augenscheinlich zu machen und allenfalls diesbezliglich bestehende

Interpretationsspielrdume zu schlieRen.

Zuzsb
§ 4 falkt die in den bisherigen §§ 1 und 4 statuierten Eintragungshindernisse
entsprechend den Bestimmungen des Art. 3 der Markenrichtlinie bzw.des Art. 7 der

Gemeinschaftsmarkenverordnung zusammen.

Nach Z 2 werden als nicht eintragungsfahig insbesondere solche Zeichen anzu-

sehen sein, die sich im Sinne des § 1 nicht graphisch darstellen lassen.

Entsprechend Art. 6 %" Teji B Z 2 der PVU, Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b der
Markenrichtlinie bzw. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarken-
verordnung sind gemaR Z 3 Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, nicht
zur Registrierung zuzulassen. Das bedeutet im UmkehrschluB jedoch, daf3 schon
eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, die Registrierbarkeit eines Zeichens zu
begriinden. Kann eine unmittelbar beschreibende Bedeutung verneint werden, ist
sohin zu priifen, ob die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als individuelles
Unternehmensmerkmal und Kennzeichen auffassen. Keine Unterscheidungskraft
kénnen beispielsweise Zeichen haben, die in werbelblicher Form und graphischer
Ausgestaltung lediglich beschreibende Hinweise wiedergeben oder blof3 anpreisende

Werbeslogans oder Werbeschlagwoérter darstellen.
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Z 4 dient lediglich der sprachlichen Anpassung des bisherigen § 4 Abs. 1 Z 2 an die
Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe ¢ der Markenrichtlinie bzw. des Art. 7

Abs. 1 Buchstabe ¢ der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Nach Z 5 sollen solche Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen sein, bei
denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Zur Klarstellung wurde in Z 5

- abweichend von der Textierung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe d der Markenrichtlinie --
eine Bezugnahme auf die Waren oder Dienstleistungen aufgenommen, da
Bezeichungen, die fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen Gattungsbe-
zeichnungen oder sonst iblich gewordene Bezeichnungen darstellen, fur andere

Waren oder Dienstleistungen durchaus als Marke geeignet sein kénnen.

Z 6 regelt die Zulassigkeit bzw. Unzulassigkeit der Registrierung von korperlichen
Marken in Entsprechung zu Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e der Markenrichtlinie sowie Art.

7 Abs. 1 Buchstabe e der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

GemaB Z 7 sollen Zeichen, die gegen die tffentliche Ordnung oder gegen die guten
Sitten verstofRen, von der Eintragung ausgeschlossen sein. Diese Regelung
entspricht somit auch sprachlich Art. 3 Abs. 1 Buchstabe f der Markenrichtlinie bzw.

Art. 7 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Entsprechend Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g der Markenrichtlinie und Art. 7 Abs. 1
Buchstabe g der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt Z 8, daR Zeichen, die
zur Tauschung des Publikums Uber bestimmte fur die Waren und Dienstleistungen
relevante Umstande geeignet sind, von der Registrierung ausgeschlossen sein
sollen. Im Gegensatz zur Regelung im zweiten Teil des bisherigen § 4 Abs. 1 Z 4 soll
es kunftig lediglich auf die subjektive Tauschungskomponente ankommen,
wohingegen das Tatbestandsmerkmal der objektiven Unrichtigkeit einer Angabe
nicht mehr erforderlich ist. Tatsachlich kénnen auch wahre, sachlich an sich richtige
Angaben zur Irrefiihrung geeignet sein. Darliberhinaus wird mit dieser Textierung
auch Art. 22 Abs. 4 des TRIPS-Abkommens entsprochen, der diesbeziiglich eine
Spezialbestimmung fur geographische Angaben als Marke bzw. als Markenbe-

standteil darstellt.
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Z 9 stellt fur geographische Angaben, die zur Kennzeichnung von Weinen bzw.
Spirituosen dienen und auch zur Kennzeichnung dieser Waren bestimmt sind, eine
Sonderbestimmung in Entsprechung zu Art. 23 Abs. 2 des TRIPS-Abkommens dar,
die im Gegensatz zur Z 8 lediglich auf das Vorliegen einer objektiv unrichtigen

Bezeichnung abstellt.

Die bisherige Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 5 Qiber die Nichtregistrierbarkeit von
Zeichen, die nach dem Sortenschutzgesetz, BGBI.Nr.108/1993, als Sortenbe-
zeichnung fur gleichartige Waren registriert sind, entfallt. Sie hatte einerseits seit
ihrer Einfuhrung im Jahr 1993 keine Bedeutung erlangt und wiirde andererseits zur
Erhaltung der fur die Prifung erforderlichen Voraussetzungen einen zunehmenden
organisatorischen Aufwand erfordern. Insbesondere die Bestimmungen der Z 4 und
5 sollten gemeinsam mit den Bestimmungen betreffend die Léschung von Marken
zur Wahrung der Rechte an registrierten Sortenbezeichnungen ausreichen.
Daruberhinaus enthalt auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine dem

bisherigen § 4 Abs. 1 Z 5 entsprechende spezielle AusschluRbestimmung.

ZuZé6

Nach § 4 Abs. 2 sollen die Ausschiugriinde der mangelnden Unterscheidungskraft
(Z 3), der beschreibenden Angaben (Z 4) und der Gattungsbezeichnungen (Z 5)
dann keine Anwendung finden, wenn die Marke vor ihrer Eintragung innerhalb der
beteiligten Verkehrskreise Verkehrgeltung erlangt hat. Dies entspricht Art. 3 Abs. 3
der Markenrichtlinie. Zu betonen ist, dall im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage,
unter Z 6 zu subsumierende dreidimensionale Zeichen, auch mit Verkehrsgeltung
nicht mehr als Marke registriert werden kénnen. Hingegen kann nunmehr eine
Gattungsbezeichnung bei Entstehen einer Verkehrsauffassung zugunsten der
Individualzeicheneigenschaft der Bezeichnung eintragungsfahig sein. Die
Unterschiede zwischen der Verkehrsgeltung nach dem bisherigen § 1 Abs. 2 und
jener nach dem bisherigen § 4 Abs. 2 entfallen.

Zuz7v

In Anpassung an die generelle Diktion der Markenrichtlinie werden durch die Novelle

im gesamten Gesetzestext die Begriffe ,Gebrauch” bzw. ,gebrauchen” durch
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,Benutzung“ bzw. ,benutzen“ ersetzt, ohne daR hiedurch eine Anderung der

Rechtslage bezweckt wiirde.

ZuZ8
Da die Definition der ,Ahnlichkeit von Zeichen* im bisherigen § 14 entfllt, war in der

Bestimmung des § 7 der Verweis auf § 14 zu streichen.

Zuz9

In Entsprechung zu den Art. 5 und 6 der Markenrichtlinie bzw. den Art. 9 und 12 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung normiert § 10 nunmehr ausdriicklich die aus der
Marke resultierenden Rechte (Abs. 1 und 2) sowie in seinem Abs. 3 die Beschran-
kungen dieser Rechte und verweist hinsichtlich der verschiedenen Benutzungsarten
auf die nachfolgende Bestimmung des § 10a.

Entsprechend den genannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen wird im
Abs. 1Z 1 - anders als bei Z 2 -, das Vorhandensein von Verwechslungsgefahr als
anspruchsbegrindendes Tatbestandsmerkmal nicht gesondert angefiihrt und wird
sohin auch nicht gesondert zu priifen sein. Bei Vorhandensein gleicher Zeichen, die
fur gleiche Waren und Dienstleistungen verwendet werden, wird die Verwechslungs-
gefahr von vorneherein als vorliegend anzunehmen sein. Dies entspricht auch

Art. 16 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens.

Im Abs. 1 Z 2 wird als Variante der Verwechslungsgefahr aus der Markenrichtlinie
die Textierung ,gedanklich in Verbindung gebracht” ibernommen, die sohin auch

richtlinienkonform auszulegen sein wird.

Abs. 2 normiert ein iber den Bereich der gleichen oder dhnlichen Waren oder
Dienstleistungen hinausreichendes Verbotsrecht des Inhabers einer im Inland
bekannten Marke, sofern die Benutzung des dieser bekannten Marke entgegen-
stehenden gleichen oder &hnlichen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrachtigt. Diese Diktion entspricht der Bestimmung des
Art. § Abs. 2 der Markenrichtlinie, welche den Mitgliedsstaaten die Méglichkeit

einraumt, eine derartige Bestimmung zu erlassen. In Angleichung an Art. 9 Abs. 1

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 43von124

12

Buchstabe ¢ der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie aufgrund der zwingenden
Regelung des Art. 16 Abs. 3 des TRIPS-Abkommens wird hiermit die bekannte
Marke im &sterreichischen Markenrechtssystem institutionalisiert.

ZuZ 11

Die bisherige Bestimmung des § 13 Uber die als Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen anzusehenden Gebrauchsarten eines Zeichens wird nunmehr aus -
systematischen Griinden im § 10a geregelt und inhaltlich an Art. 5 Abs. 3 der
Markenrichtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung angepafRdt.
Als Benutzung eines Zeichens wird nunmehr auch der Import und Export von mit
dem Zeichen gekennzeichneten Waren angesehen sowie der bloRe Besitz derartiger
Waren, sofern dieser als Vorbereitung fur ein spateres Inverkehrbringen bzw.
Anbieten von Waren dient. Durch die Ubernahme dieser Regelungen in das
nationale Markenrecht wird auch ein weiterer Schritt zur verbesserten Verfolgbarkeit
von Markenverietzungen und nachgeahmten Waren im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 {iber MaRnahmen zum Verbot der
Uberfithrung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungs-
stiicke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein
Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr
gesetzt.

Zuz12

§ 11 behandelt den rechtlichen Ubergang von Marken- und Lizenzrechten aus
grundsatzlicher Sicht. Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen fir die Eintragung
eines derartigen Ubergangs im Register finden sich weiterhin im § 28.

Die von der Wirtschaft oftmals als hinderlich empfundene bisherige Regelung,
wonach bei einer bloR teilweisen Ubertragung eines Markenrechts zwischen dem
verbleibenden und dem tbertragenen Teil der von der Marke erfaten Waren oder
Dienstleistungen keine Gleichartigkeit vorliegen durfte, entfallt. Allerdings wurde in
Entsprechung zu Art. 17 Abs. 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung das mit einem
Rechtsiibergang verbundene Entstehen einer Tauschungseignung der Marke im
Sinne des § 4 Abs. 1 Z 8 als Ubertragungshindernis neu in das Gesetz aufge-

nommen.
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ZuZ13
Hinsichtlich § 12 wird auf die EB zu Z 7 verwiesen.

§ 13 normiert, dal} eine registrierte Marke bei ihrer Wiedergabe in einem Woérter-
buch, Lexikon oder dahnlichem Nachschlagewerk Uber Antrag ihres Inhabers
spatestens bei Neuauflage des Werkes als eingetragene Marke zu kennzeichnen ist,
soferne sie andernfalls den Eindruck einer Gattungsbezeichnung und sohin
allgemein freien Bezeichnung erwecken wirde Der Anspruch richtet sich gegen den
Verleger des Werkes. Diese Bestimmung entspricht Art. 10 der Gemeinschafts-
markenverordnung. Ausdriicklich klargestelit wurde, daR dieser Anspruch des
Markeninhabers auch dann besteht, wenn das Nachschlagewerk in elektronisch

gespeicherter Form vertrieben wird.

§ 14 regelt in Entsprechung zu Art. 8 der Markenrichtlinie grundsatzlich die Arten von
Lizenzen an Marken. Abs. 1 entspricht dabei der bisherigen Praxis und Recht-
sprechung. Abs. 2 normiert unmittelbar aus der Marke ableitbare Anspriiche des
Markeninhabers gegen einen die Bestimmungen des Lizenzvertrages verletzenden
Lizenznehmer. Der Markeninhaber kann sich gegen einen vertragsverletzenden
Lizenznehmer sohin nicht nur aus dem Lizenzvertrag, sondern auch mittels der

gesetzlichen Bestimmungen Uber Markenrechtsverletzungen zur Wehr setzen.

ZuZi4

Die neue Definition der Marke in § 1 eréffnet nunmehr auch die Méglichkeit, Klang-
marken zu registrieren. Diesbezuglich wird im § 16 Abs. 2 bestimmt, dal bei der
Anmeldung einer Klangmarke diese sowohl in einer Darstellung in Notenschrift oder
in Form eines Sonagramms als auch zusatzlich in Form einer akustischen Wieder-
gabe auf einem Datentrager vorzulegen ist. Dariiberhinaus enthélt § 16 Abs. 2 eine
Verordnungserméachtigung hinsichtlich ergdnzender Bestimmungen im Zusammen-

hang mit der als ordnungsgemaR anzusehenden Anmeldung von Klangmarken.

ZuZ 15 und 16
Aus dem Umstand, daR sowohl Gemeinschaftsmarken bzw.

Gemeinschaftsmarkenanmeldungen als auch nach dem Protokoll registrierte

internationale Marken nach ihrer Umwandlung als nationale Marken in das nationale
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Markenregister Ubernommen werden kénnen, ergibt sich die ZweckmaRigkeit der

Ergénzung der Liste der ins Register einzutragenden Daten.

ZuZ 17

GemaR § 58a des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der jeweils geltenden
Fassung, wird der Begriff ,Recherchengebiihr* durch den Begriff ,,Entgelt fur die
Recherche” ersetzt, da die Ahnlichkeitsrecherche vom Patentamt im Rahmen seiner
Teilrechtsfahigkeit durchgefiihrt wird. Im Abs. 2 wurde die Verordnungsermachtigung
uber die Héhe des Druckkostenbeitrages gestrichen, da eine derartige Verordnungs-
ermachtigung bereits im bisherigen § 70 Abs. 1, welcher in der Novelle nunmehr die
Bezeichnung § 72 Abs. 1 erhalten hat, enthalten ist. § 18 Abs. 4 wurde in Bezug auf
Antrage nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen {ber die internationale
Registrierung von Marken, ergénzt. Weiters wird klargestellt, dal fur einen Antrag,
mit dem die Registrierung eines Zeichens gleichzeitig sowohl nach den Bestim-
mungen des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von Marken
als auch nach jenen des Protokolls zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken begehrt wird, jedenfalls nur eine Inlandsgebiihr zu zahlen

ist.

ZuZ18

Aufgrund der Novellierung der bisherigen §§ 1 und 4 und der damit in
Zusammenhang stehenden einheitlichen Regelung der Verkehrsgeltung in § 4
Abs. 2 muldte § 20 Abs. 3 entsprechend angepalit werden.

Zuz19

Die Neuformulierung dieser Bestimmung dient der Anpassung an § 58a Abs. 1 des
Patentgesetzes 1970, sowie der sprachlichen Vereinheitlichung mit § 22 Abs. 1
hinsichtlich der nunmehr einheitlichen Bezugnahme auf ,gleiche oder

moglicherweise ahnliche” Zeichen.

ZuZ20
Mit dieser Bestimmung wird die Méglichkeit geschaffen, auch internationale Marken,
fur welche Schutz in Osterreich begehrt wird, innerhalb der fiir die Mitteilung einer

alifalligen Schutzverweigerung offenstehenden Frist, auf Ahnlichkeit zu prifen,
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sobald die hieflr erforderlichen technischen Voraussetzungen vorliegen. Nach
Erfullung dieser Voraussetzungen ist § 21 in diesem Zusammenhang insoferne
anzuwenden, als jede internationale Marke, fur die Schutz in Osterreich beansprucht
wird, vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfahigkeit darauf zu prifen ist, ob
sie prioritatsalteren Marken, die fur Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse
registriert sind, gleich oder méglicherweise ahnlich ist. Gleiche oder méglicherweise
ahnliche Marken sind dem Schutzwerber mitzuteilen. Diese Mitteilung bzw. deren
Unterbleiben ist fur die Beurteilung des Schutzbereichs der betroffenen Zeichen
ohne Belang. Sie bedarf weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung der
Behorde.

ZuZ21:

Hinsichtlich des ersten Satzes von Abs. 1 wird auf die EB zu Z 19 verwiesen.

Die auBerhalb des regularen Anmeldeverfahrens vom Patentamt als spezielle
Serviceleistung angebotene Markenahnlichkeitsrecherche soll in Zukunft, sobald die
hierfur erforderlichen technischen Voraussetzungen vorliegen, nicht nur die
registrierten nationalen und internationalen Marken, sondern auch die gleichen oder
moglicherweise dhnlichen angemeldeten Zeichen, Gemeinschaftsmarken und

angemeldeten Gemeinschaftsmarken umfassen.

Im Abs. 3 wurde wie zuvor bereits im § 18 Abs. 1 der Begriff ,Gebiihr* durch den
Begriff ,Entgelt” ersetzt. Um die notwendige Publizitat der Entgelthéhe zu

gewahrleisten, ist deren Veréffentlichung im Patentblatt vorgesehen.

Zu’z?22 |

Die Formulierung des § 24 wurde insoferne geéandert, als die bisherige ausschliel3-
liche Bezugnahme auf Prioritatsrechte nach Art 4 der PVU durch den allgemeineren
Verweis auf Prioritatsrechte ersetzt wurde, die aufgrund ,zwischenstaatlicher
Vereinbarungen® einzuraumen sind. Die neue Textierung entspricht sinngemaf auch

Art. 29 Abs. 1 und 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Zu Z 23 und 24

Hinsichtlich der sprachlichen Anderungen wird auf die EB zu Z 7 verwiesen.

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47von 124 |

16

ZuZ25

Hinsichtlich der Anderungen wird auf die EB zu Z 4 verwiesen.

ZuZ26

Bereits bisher war allgemein anerkannt, da eine Marke als Vermégensrecht
Gegenstand eines Pfandrechtes sein kann. Allerdings erfolgte bislang die Eintragung
bzw. Loschung von Pfandrechten an Marken lediglich in Analogie zu den §§ 34 und
43 des Patentgesetzes 1970 und ohne dal} Pfandrechte im bisherigen Marken-
schutzgesetzes explizit genannt gewesen waren. Dies fuhrte vor allem bei der Frage
nach der Kostenpflichtigkeit der entsprechenden Registereintragungen zu
Unsicherheiten. Nunmehr wurde im Gesetzestext klargestellt, dal’ Pfandrechte an
Marken aufgrund eines kostenpflichtigen Antrages eines Beteiligten in das
Markenregister eingetragen bzw. daraus wieder geléscht werden kénnen. Nach dem
Vorbild des § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970, wurde weiters klargestellt, dal die
Eintragung und Léschung von Pfandrechten auch Uber gerichtliches Ersuchen

erfolgen kann.

Abs. 2 wurde im Hinblick auf den neuen Léschungsgrund des § 34 (Léschung einer
boswillig angemeldeten Marke) sowie die neue Mdglichkeit, eine Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachtragliche Feststellung der Ungliltigkeit einer
Marke gemaR § 69a zu beantragen, ergénzt (siehe hiezu EB zu Z 58, § 69a). Die
Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthélt spezielle Léschungsgriinde in Bezug
auf Verbandsmarken) wurde aus Griinden der Vollstandigkeit in die Aufzahlung des

Abs. 2 aufgenommen.

Im Abs. 3 wird nun auch Abs. 7 des § 43 des Patentgesetzes 1970, rezipiert, wonach
Antrage nach § 28 sowie bezughabende Urkunden nach Form und Inhalt der |
Prifung durch das Patentamt unterliegen. Da dies bereits bisher so gehandhabt

wurde, dient diese Korrektur lediglich der Klarstellung.
Im Abs. 4 wird die Gebihr fir die Streitanmerkung nach Abs. 2 - entsprechend § 168

Abs. 1 Z 5 lit. b des Patentgesetzes 1970 - ebenfalls mit 330,- Schilling festgesetzt

und sohin gesenkt.
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Zu Z 27 und 28
Der bisherige § 30 Abs. 1 wurde entsprechend Art. 4 Abs. 1 der Markenrichtlinie
bzw. Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenver-

ordnung neu formuliert und rdumt dem Markeninhaber eine Méglichkeit zur

Léschung von Marken ein, deren Beniitzung eine Verletzung im Sinne des § 10

darstellen wiirde.

GemalR Abs. 2 steht dem Inhaber einer im Inland bekannten alteren Marke bei
Vorliegen bestimmter zusétzlicher Umsténde ein Léschungsanspruch zu, welcher
den Schutzbereich einer Marke auch uber den Bereich der Waren- und Dienst-
leistungsahnlichkeit hinausgehend ausdehnt. Diese Bestimmung entspricht Art. 4
Abs. 4 Buchstabe a der Markenrichtlinie bzw. Art 8 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 52

Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Mit Abs. 3 wird die Verwirkung der Anspriiche nach Abs. 1 und 2 durch Duldung der
Markenverletzung in weitergehender Anpassung des bisherigen § 30 Abs. 2 an die
Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 und 2 der Markenrichtlinie (vgl. auch Art. 53 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung) geregelt. Von der bisherigen Textierung wurde
der von der Markenrichtlinie herausgestelite Duldungsaspekt nur unzureichend

abgedeckt. Die Beweislast nach Abs. 3 erster Satz liegt beim Belangten.

Im Abs. 4 wird festgelegt, daB fiir ein Durchdringen eines Léschungsantrages gemaR
§ 30 Abs 2 statt der Bekanntheit der Marke im Inland, deren Bekanntheit in der

Europaischen Gemeinschaft erforderlich und zu beweisen ist.

Aufgrund des Einschubs von zwei Absétzen erhélt der bisherige Abs. 3 die
Bezeichnung Abs. 5.

ZuZ29

Entsprechend der Diktion der Markenrichtlinie werden wie bereits in den vorstehen-
den Bestimmungen auch hier die Begriffe ,Gebrauch” bzw. ,gleichartige Waren oder
Dienstleistungen® durch die Begriffe ,Benutzung® und ,&hnliche Waren oder

Dienstleistungen* ersetzt.
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Aufgrund der praktischen Erfahrungen mit der bisherigen Bestimmung des § 30a
wird nunmehr die Regelung eingefiihrt, daf’ sich ein Antragsteller in Hinkunft
entscheiden mul, ob er - gestitzt auf § 30a - beziglich ein und derselben Marke
einen Antrag auf Léschung oder auf Ubertragung einbringen will. Dies ist deshalb
erforderlich, weil beide Antréage denselben Erfolgsvoraussetzungen unterliegen. In
der Vergangenheit haben Antragsteller vielfach beide Antrage als Eventualantrdge in
einem Verfahren gestellt, was zu verfahrensrechtlichen Problemen gefﬁhrt und sich
nicht bewahrt hat. Ebenfalls nicht bewahrt hat es sich, Antrage gestiitzt auf andere
Léschungsgriinde mit einem Antrag auf Ubertragung nach § 30a zu kombinieren, da
es beispielsweise nicht sachgerecht erscheint, eine Marke, die aufgrund des
Vorliegens personenunabhangiger Léschungsgriinde (z.B. gemaR § 33) zu Ioschen
waére, stattdessen - als gelindere Konsequenz - gemal § 30a zu Ubertragen. Daher
wird nun vorgesehen, Léschungsantréage nach den §§ 30 bis 34 und
Ubertragungsantrége nach § 30a nicht kumulierend zuzulassen und, soferne sie in
getrennten Verfahren geltend gemacht werden, jedenfalls zunachst Gber den

Léschungsanspruch zu entscheiden (Abs. 4).

ZuZ 30

Im § 31 Abs. 1 wurde wiederum der Begriff ,gleichartige” entsprechend der
Markenrichtlinie in den Begriff ,dhnliche” gedndert. Dartiberhinaus wurden aufgrund
des Entfalls des § 3 die Worte ,Unternehmen, fiir das sie registriert wurde“ durch
den Begriff ,Markeninhaber” ersetzt, da nunmehr fiir den Erwerb eines Markenrechts
kein entsprechendes Unternehmen mehr vorliegen muf.

Abs. 2 wurde in Ubereinstimmung zu § 30 Abs. 3 neu formuliert, wobei entsprechend
Art. 9 der Markenrichtlinie auch hier der Begriff der Bésglaubigkeit in die Bestim-
mung aufzunehmen war. Es ist also davon auszugehen, daB ein Antragsteller sein
Recht auf Léschung verwirkt hat, sofern er die Benutzung der eingetragenen Marke
wahrend eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet hat, sofern die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht
bésglaubig vorgenommen worden ist. Diese Verwirkungsfrist beginnt sohin
frlUhestens mit der Registrierung der angefochtenen Marke. Eine Benutzung eines
mit der eingetragenen Marke identen Zeichens vor dessen Registrierung als Marke
ist in die Berechnung der Verwirkungsfrist nicht einzubeziehen. Die Beweislast nach

Abs. 2 erster Satz liegt beim Belangten.
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ZuZ 31 und 32
Auch hier wurde der Begriff ,Gebrauch® entsprechend der Markenrichtlinie durch den

Begriff ,Benutzung” ersetzt. Abs. 2 wurde in Entsprechung zu § 30 Abs. 3 sowie § 31
Abs. 2 neu eingefiihrt, um eine Gleichstellung zwischen den Kennzeichenrechten,
auf deren Basis eine Marke geléscht werden kann, herbeizufiihren bzw. eine
Schlechterstellung von Markeninhabern in punkto Verwirkung zu vermeiden. Auch
hier liegt die Beweislast nach Abs. 2 erster Satz, ebenso wie bei § 30 Abs. 3 und

§ 31 Abs. 2, beim Belangten.

Durch den Einschub des nunmehrigen Abs. 2 erhalt der bisherige Abs. 2 die
Bezeichnung Abs. 3.

ZuZ33

§ 33a wurde hinsichtlich der Formulierung an Art. 12 Abs. 1 der Markenrichtlinie
angepaldt. Dabei wurde insbesondere die Textierung ,in angemessenem Umfang
gebraucht® durch den Richtlinienwortlaut ,ernsthaft benutzt‘ ersetzt. Zwar erscheinen
beide Varianten inhaltlich weitgehend ident, da die Rechtsprechung bereits bisher
lediglich einen ernsthaften, also nicht nur zur bloRen Rechtserhaltung getatigten
Scheingebrauch als angemessenen Gebrauch qualifiziert hat, jedoch soll eine
Interpretation dieser Gesetzesstelle im Rahmen einer allfalligen kiinftigen Rechts-
sprechung des EuGH in diesem Zusammenhang nicht durch einen terminologischen

Unterschied behindert werden.

Dariberhinaus wurde im Hinblick auf die Gemeinschaftsmarken klargestelit, dafy
lediglich eine im Inland registrierte (nationale) Marke oder eine internationale Marke
(§ 2 Abs. 2) mit Schutz fir Osterreich im Inland beniitzt werden mu8. Wann eine
Gemeinschaftsmarke im Bereich der Européischen Union als in rechtserhaltendem
Umfang benutzt anzusehen ist, richtet sich nach dem Gemeinschaftsrecht. Welche
Arten der Benutzung der Marke grundsatzlich in Frage kommen, wurde durch den
Verweis auf § 10a im Abs. 1 definiert. Da unter den dort aufgelisteten
Benutzungshandlungen auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren

Aufmachung im Inland ausschliefllich far den Export genannt ist, wird der
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entsprechenden Bestimmung des Art. 10 Abs. 2 Buchstabe b der Markenrichtlinie
bereits durch § 10a Z 3 entsprochen.

Im Abs. 4 wird in Ubereinstimmung mit Art. 10 Abs. 2 Buchstabe a der Marken-
richtlinie geregelt, dal® die Benutzung eines Zeichens, welches von der
eingetragenen Marke nur in Bestandteilen abweicht, ohne daf3 dadurch die
Unterscheidungskraft der Marke beeinflullt wiirde, gleichfalls als rechtserhaltend
anzusehen ist. Die bisherige Regelung, wonach dem Gebrauch der Marke der
Gebrauch eines ihr dhnlichen Zeichens gleichsteht, wird sohin durch die vorgenannte

restriktivere Textierung der Markenrichtlinie ersetzt.

Die Marke muB fur die Waren und Dienstleistungen, wofiir sie eingetragen ist,
benutzt werden. Dies ergibt sich aus dem Text der Markenrichtlinie (Art.12 Abs. 1)
und aus der nunmehrigen Textierung des Abs. 1 in Zusammenschau mit dem Entfall
- des bisherigen Abs. 4. Daraus ist zu folgern, da® die Benutzung der Marke fur
andere Waren oder Dienstleistungen als solche, fir die sie eingetragen ist, - ab-
weichend von der bisherigen Rechtslage - auch dann nicht mehr als rechtserhaltend
anerkannt werden kann, wenn die Waren oder Dienstleistungen ahnlich mit den
eingetragenen Waren oder Dienstleistungen sind. Hierdurch wurde die Regelung des
Benutzungszwanges verscharft, allerdings hinsichtlich des Inkrafttretens des
neuformulierten § 33a im § 78 eine Ubergangsbestimmung vorgesehen (vgl. EB zu
Z 61).

ZuZ34

Als Korrektiv zum Entfall des bisherigen § 3 wurde von der Option des Art. 3 Abs. 2
Buchstabe d der Markenrichtlinie Gebrauch gemacht und § 34 als neuer
Léschungstatbestand eingefuhrt. Danach kann eine Marke Uber Antrag geldscht
werden, wenn der Anmelder bei ihrer Anmeldung bésglaubig war. Ein spateres
bdsglaubiges Verhalten des Anmelders bzw. Markeninhabers ist daher nach dieser
Bestimmung nicht verfolgbar. Zu beachten ist weiters, dal} der Begriff der
.B0sglaubigkeit nicht in Fortsetzung der aus anderen zivil- oder strafrechtlichen
Bestimmungen gewohnten nationalen Rechtsterminologie gewahilt, sondern eben
aus der Markenrichtlinie Gbernommen wurde, in welcher sich alierdings keine

genaue Definition dieses Begriffes findet. Er bedarf jedenfalls einer auf die im
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vorliegenden Gesetz geregelten Falle bezogenen Auslegung und Anwendung.
Derselbe Begriff findet sich auch noch in verschiedenen anderen Stellen dieses
Bundesgesetzes, insbesondere in Zusammenhang mit der Verwirkung, und hat dort

denselben Inhalt.

Dem Begriff der Bosglaubigkeit wird eine Art Auffangfunktion fiir jene Falle zuzu-
messen sein, die als rechtsmiBbrauchlicher oder sittenwidriger Markenerwerb zu
qualifizieren sind. In der deutschen Literatur wurden hierzu beispielsweise die Falle
der ,Sperr- und Hinterhaltsmarken® genannt. Im Zusammenhang mit dem Entfall des
bisherigen § 3 ist jedenfalls anzumerken, dal® ein Anmelder, der Uber keinen
Gewerbebetrieb verfiigt, nicht automatisch bésglaubig im Sinne des § 34 MSchG ist,
sondern daf fur den Erfolg eines auf diese Gesetzesstelle gestutzten
Léschungsantrages die zur Anmeldung fiihrenden Motive von ausschlaggebender

Bedeutung sein werden.

ZuZ35

Die Anderungen im § 35 Abs. 1 begriinden die generelle Zusténdigkeit des
Osterreichischen Patentamtes fiir die im VII. Abschnitt geregelten Verfahren nach
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14.7.1992 zum Schutz von geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fur Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel. Im Rahmen dieser aligemeinen Zustandigkeit soll, soweit die
Beschlufassung und sonstigen Erledigungen in diesem Zusammenhang nicht dem
Prasidenten oder der Beschwerdeabteilung zukommen, die Zusténdigkeit einer
Rechtsabteilung bzw. der dieser Abteilung angehérenden Einzelmitglieder gegeben
sein. Die vom VII. Abschnitt nicht erfalten Mitwirkungsrechte Osterreichs als
Mitgliedstaat der Europaischen Union (das Anhérungs- und Mitspracherecht im Falle
der Homonomie, die Vertretung Osterreichs im Regelungsausschul etc.) werden
vom Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat fur den
gewerblichen Rechtsschutz, nach den allgemeinen Verwaltungsverfahrens-

bestimmungen wahrgenommen.
ZuZ 36

Wie § 28 Abs. 2 wird auch die Regelung des § 37 aufgrund der Einfiihrung eines
neuen Loschungstatbestandes (§ 34) sowie der neugeschaffenen Méglichkeit, eine
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Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachtrégliche Feststellung der
Unguiltigkeit einer Marke gemaf § 69a zu beantragen, erganzt (siehe EB zu Z 58,

§ 69a). Die Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthélt spezielle
Léschungsgriinde in Bezug auf Verbandsmarken) wurde aus Griinden der
Vollstéandigkeit in die Aufzéhlung des § 37 eingefiigt.

ZuZz37

Diese Bestimmung bedurfte einer Ergédnzung im Hinblick auf die Einfuhrung der
Maoglichkeit, eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die nachtrégliche
Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke gemaR § 69a zu beantragen.

ZuZ38

§ 42 Abs. 3 wurde dahingehend klargestellt, als von der Nichtigkeitsabteilung auch
die Ubertragung einer Marke (§ 30a) ohne weiters Verfahren zu verfiigen ist, sofern’
der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift
einbringt. Ebenfalls ohne weiteres Verfahren kann von der Nichtigkeitsabteilung
unter der vorgenannten Bedingung auch die Ungultigkeit einer Marke gemal § 69a

nachtraglich festgestellt werden.

ZuZ 39

Die Bestimmungen lber die Akteneinsicht bei angemeldeten Marken wurden nach
dem Vorbild des § 31 des Musterschutzgesetzes 1990 dahingehend klargestelit, dal
auch das Aktenzeichen einer Anmeldung jedermann mitgeteilt werden kann. Dies ist
insbesondere im Hinblick auf die Durchfiihrung von Ahnlichkeitsrecherchen (vgl. § 22
Abs. 1), die auch angemeldete Zeichen umfassen, geboten.

ZuZ40

Um die systematische Ubersichtlichkeit des Markenrechts zu gewahrleisten und in
Hinkunft Zweigleisigkeiten durch das Regelungssystem des Markenschutzgesetzes
und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu vermeiden, werden
die aus Markenrechtsverletzungen ableitbaren zivilrechtlichen Anspriiche nunmehr
abschlieRend im Ill. Abschnitt des Markenschutzgesetzes geregelt, wobei, soweit es
zweckdienlich erschien, auf die Rezipierung von Bestimmungen aus dem

Patentgesetz verzichtet wird. Die systematische Trennung von den ,strafbaren
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Kennzeichenverletzungen” des IV. Abschnittes (siehe EB zu Z 50ff) ergab sich
insoferne, als letztere - wie die Uberschrift des IV.Abschnittes bereits andeutet -
eben nicht nur eingetragene Marken, sondern auch andere Kennzeichenrechte

betreffen.

Systematisch wurde wie folgt vorgegangen:

Die bisherigen §§ 51 bis 56 des Markenschutzgesetzes wurden ersetzt, ’inhaltlich
neu formuliert und neu geordnet. Der biSherige § 57 (Vorfragen) blieb unverandert,
wahrend ein neuer § 58 und § 59 in das Gesetz eingefiigt wurden. Der bisherige

§ 59 wurde umnumeriert und verbleibt in der Reihenfolge nach den Bestimmungen
der §§ 60, 60a und 60b als § 60c im Gesetz. Der bisherige § 60 entfillt (siehe EB

allgemeiner und besonderer Teil zu Art. |l dieses Bundesgesetzes).

ZuzZil

Die aus einer Marke ableitbaren Befugnisse ergeben sich im wesentlichen aus den
§§ 10 und 10a bzw. hinsichtlich Gemeinschaftsmarken unmittelbar aus der Gemein-
schaftsmarkenverordnung (insbesondere Art. 9 und 12). Eine Verletzung oder eine
drohende Verletzung dieser Befugnisse begriindet einen Unterlassungsanspruch

des Berechtigten.

Zuz42 |

Im wesentlichen entspricht § 52 dem Vorbild des § 148 Patentgesetz. Dem aus einer
Marke Berechtigten steht auch das Recht auf Beseitigung des dem Gesetz wider-
streitenden Zustandes zu. In dingliche Rechte Dritter kann hierbei nur dann
eingegriffen werden, sofern dem Berechtigten auch gegen diesen Dritten unmittelbar
ein Recht zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes aufgrund
einer von diesem zu verantwortenden Markenverletzung zustiinde. Auszunehmen
von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung sind Teile der Eingriffsgegenstande
bzw. Eingriffsmittel, deren unveranderter Bestand und deren Benutzung durch den
Markenverletzer das Recht des aus der Marke Berechtigten nicht beeintrachtigt. Sind
mit dieser Ausnahme jedoch Kosten verbunden, so hat diese der Verpflichtete im
Exekutionsverfahren im voraus zu bezahlen, andernfalls das Exekutionsgericht nach

Parteieneinvernahme die Vernichtung der Eingriffsmittel anzuordnen hat.
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Grundsatzlich jedoch hat auch der Markenverletzer ein Recht auf méglichste

Schonung seines Eigentums.

Nachgeahmte Waren gemaf Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 3295/94, die mit
rechtswidrig angebrachten Marken oder diesen ahnlichen Zeichen versehen sind,
sind von diesem Grundsatz insofern ausgenommen, als das einfache Entfernen der
Marken oder Zeichen nur im Ausnahmefall als ausreichend anzusehen sein wird (vgl.-
Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 bzw. Art. 46 letzter Satz Des TRIPS- |
Abkommens). Wann ein derartiger Ausnahmefall vorliegt, wird vom zustandigen

Gericht zu beurteilen sein.

Auf Wunsch des in seinen Markenrechten Verletzten kann vom Gericht anstelle der
Vernichtung oder Unbrauchbarmachung die Uberlassung der Eingriffsgegensténde,
der Vorrate an nachgemachten Marken oder der Eingriffsmittel an den Verletzten,
gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht Gbersteigende

Entschadigung, angeordnet werden.

ZuZ43

Inhaltlich &hnlich wie bisher durch die Rezipierung der entsprechenden Bestim-
mungen aus dem Patentgesetz wird nunmehr im Markenschutzgesetz selbst
geregelt, welche Anspriiche in Geld ein in seinen Markenrechten Verletzter hat.
Ohne schuldhaftes Verhalten des Verletzers hat der Verletzte demnach Anspruch
auf ein angemessenes Entgelt, bei dessen Bemessung man sich Ublicherweise an
der im Geschéftsverkehr Uiblichen H6he von Lizenzentgelten orientiert. Bei
schuldhafter Verletzung von Markenrechten hat der Verletzer - nach Wahl des
Verletzten - diesem entweder Schadenersatz einschlieBlich des dem Verletzten
entgangenen Gewinns zu leisten oder aber den Gewinn, den er durch die

Markenverletzung erzielt hat, an den Verletzten herauszugeben.

Nach dem Vorbild des § 91 Abs. 2a der Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996 wurde in
das Gesetz die Bestimmung des Abs. 3 aufgenommen, wonach ein in seinen
Markenrechten Verletzter, sofern er lediglich die Tatsache nachweist, daf3 ihm durch
die Markenverletzung ein Schaden entstanden ist, die Hohe dieses Schadens jedoch

nicht beziffern bzw. nachweisen kann oder will, bei schuldhafter Markenverletzung
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das Doppelte des ihm bei nicht schuldhafter Markenverletzung gebiihrenden
Entgelts begehren kann. Kann er bei schuldhafter Verletzung seiner Marke seinen
Schaden nicht konkretisieren, so wére er unter Umsténden auf die Herausgabe des
Gewinns, den der Verletzer mit der Marke erzielt hat und dessen Bestimmung
oftmals auf Hindernisse stéRt oder nur mit groRem Aufwand méglich ist, beschrankt.
Mit der neuen Bestimmung des Abs. 3 hat er nunmehr einen leicht zu beziffernden
Anspruch. Da sich ein derartiger Anspruch nicht aus dem Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb ableiten 1al3t, wurde mit dieser Regelung die Rechtsstellung
des Inhabers registrierter Marken insbesondere gegeniiber demjenigen, der ein
Zeichen lediglich unregistriert fiihrt, verbessert. Diese Besserstellung ist dadurch zu
rechtfertigen, daB ein Verletzer einen Eingriff in fremde Rechte bei registrierten
Marken durch Einsichtnahme in das Markenregister wesentlich leichter ausschlieRen

kénnte als bei einem nicht registrierten Recht.

Wie bisher hat ein Verletzter auch fur Nachteile, die in keinem Vermdgensschaden
bestehen, sofern er sie durch eine schuldhafte Markenverletzung erlitten hat,
Anspruch auf eine angemessene Entschadigung, sofern dies in den besonderen
Umstanden des Falles begriindet ist. Mehrere Markenverletzer haften fur denselben

Anspruch in Geld solidarisch.

ZuZd4 4 .
§ 54 regelt die zivilrechtliche Unternehmerhaftung in Anlehnung an die bisher
lediglich im Wege der Rezipierung ins Markenschutzgesetz iibernommenen Bestim-

mungen der Abs. 2 und 3 des § 152 Patentgesetz.

ZuZ45

§ 55 beinhaltet die Rezipierung der allgemeinen Bestimmungen des Patentgesetzes
betreffend die Urteilsveréffentlichung, die Rechnungslegung und die Verjahrung.
Dariuiberhinaus wurde § 119 Abs. 2 Patentgesetz, der den AusschiuR der Offent-
lichkeit von einer Verhandlung im Rahmen der Anfechtung von Patenten regelt, fur
die Zwecke des markenrechtlichen Zivilrechtsverfahrens durch Rezipierung sinnge-
maR Ubernommen, da mit dem Transfer der Regelungen Gber die Durchsetzbarkeit
von aus Markenverletzungen ableitbaren zivilrechtlichen Anspriichen aus dem

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in das Markenschutzgesetz die
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Anwendbarkeit der in diesem Zusammenhang bisher gultigen Regelung des
§ 26 UWG nicht mehr gegeben ist.

ZuZ46 .
Auch im § 56 wird gleichsam die Bestimmung des bisher geltenden § 55 mit der
bisher im Zivilrechtsverfahren anzuwendenden Bestimmung des § 24 UWG ver-

bunden.

ZuZ47

Diese Regelung betrifft die Verwirkung der aus einer Markenverletzung ableitbaren
zivilrechtlichen Anspriiche und dient der weiteren Umsetzung der Verwirkungs-
regelung des Art. 9 der Markenrichtlinie bzw. des Art. 53 der Gemeinschaftsmarken-

verordnung.

Der Inhaber einer registrierten Marke kann sich der Benutzung einer jingeren Marke
oder eines anderen jingeren Kennzeichenrechts (z.B. eines unregistriert gefiihrten
Zeichens, einer Etablissementbezeichnung, eines Handelsnamens etc.), das seiner
Marke gleich oder ahnlich ist, nicht widersetzen (z.B. im Wege einer Unterlassungs-
klage), wenn er von dieser Benutzung wahrend eines Zeitraums von finf aufein-
anderfolgenden Jahren Kenntnis hatte und diese Benutzung geduldet hat. Dies gilt
jedoch nur fur die Waren oder Dienstleistungen, fir die das jingere Recht
tatsachlich benutzt worden ist. Umgekehrt kann allerdings auch der Inhaber des
jingeren Rechts nicht gegen die altere Marke vorgehen. Die Verwirkung findet
allerdings nicht statt, wenn der Rechtserwerb bésglaubig war (zum Begriff der
Bosglaubigkeit siehe EB zu Z 34).

ZuZ 48
Der bisherige § 59 erhélt aufgrund der Trennung der Kennzeichenverletzungen in
einen zivil- und einen strafrechtlichen Teil und der damit verbunden Verschiebung

der Paragraphenbezeichnungen die Bezeichnung § 60c.

ZuZ49
Die bisher im Zivilverfahren bei Markenverletzungen anzuwendende Bestimmung

des § 21 UWG war nunmehr, da Zivilverfahren beziglich Markenverletzungen im
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Markenschutzgesetz geregelt werden, in das Markenschutzgesetz zu Gbernehmen.
Sofern also infolge einer Markenverletzung durch eine geschaftliche Kundgebung
oder Mitteilung ein Exekutionstitel auf Unterlassung vorliegt, diese geschéftliche
Kundgebung oder Mitteilung aber nicht in einem der Verfigung des Verpflichteten
unterliegenden Druckwerk erscheint, so kann nach dieser Bestimmung auf Antrag
des betreibenden Glaubigers die weitere Markenverletzung durch derartige
geschaftliche Kundgebungen oder Mitteilungen in diesem Druckwerk dennoch durch
gerichtiiches Gebot (auch in Form einer einstweiligen Verfliigung) unterbunden
werden. Der Inhaber des mit dem Verlag oder dem Vertrieb des Druckwerks
befallten Unternehmens wird bei Zuwiderhandlungen gegen das Unterlassungsgebot
schadenersatzpflichtig, und zwar kann der Berechtigte Schadenersatz einschlielich
des ihm entgangenen Gewinns sowie eine angemessene Entschadigung fur die in
keinem Vermégensschaden bestehenden Nachteile fordern. Anspriiche
entsprechend § 53 Abs. 1 (angemessenes Entgelt ohne Verschulden) und Abs. 2

Z 2 (Herausgabe des Gewinns) sowie Abs. 3 (doppeltes Entgelt bei Verschulden)
waren bisher nach § 21 UWG nicht vorgesehen und werden sohin auch nicht im

Markenschutzgesetz normiert.

Zu Z 50

Nach dem bisherigen Markenschutzgesetz galt fur Angehdrige anderer Staaten, die
in Osterreich Markenschutz begehrten, gemaR § 60 als Voraussetzung einer
Schutzerlangung, daB Osterreichern in dem Staat, dem dieser Anmelder angehérte,
gleichfalls die Erlangung eines gleichwertigen Markenschutzes méglich war, d.h.
Gegenseitigkeit bestand. Das Bestehen materieller Gegenseitigkeit war, sofern der
betreffende Staat nicht aufgrund der PVU oder eines sonstigen vélkerrechtlich
bindenden Vertragswerkes zur Gegenseitigkeit (Inldnderbehandiung) verpflichtet

war, im Einzelfall und nach vorheriger Priifung mittels Kundmachung festzustellen.

Aufgrund der immer stérker werdenden Internationalisierung des Markenwesens und
der Tatsache, daR mit den Angehérigen der PVU und WTO-Mitgliedstaaten und den
Angehdrigen der von den nunmehr mit Arﬁkel Il aufgehobenen Kundmachungen
betroffenen Landern (soweit diese Staaten nicht ohnedies zwischenzeitig der PVU-
oder WTO beigetreten sind), bereits bisher nahezu weltweit jedermann in Osterreich

Markenrechte erwerben konnten, verzichtet die Novelle aus verwaltungs-
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dkonomischen Griinden fir die Zukunft nunmehr ganz auf die mitunter sehr
aufwendige Feststellung der Gegenseitigkeit fiir Anmeldungen aus den wenigen
bisher nicht erfalten Staaten. Der bisherige IV. Abschnitt mit seiner Uberschrift
.Marken und andere Kennzeichen auslandischer Unternehmen® einschlief3lich des
bisherigen § 60 entfalit.

Da strafbare Kennzeichenverletzungen wie bisher im Markenschutzgesetz geregelt
bleiben und diese Bestimmungen nicht nur auf registrierte Marken sondern auch auf
andere Kennzeichenrechte abzielen, wahrenddessen - wie bereits ausgefuhrt - die
im Markenschutzgesetz geregelten zivilrechtlichen Anspriiche nur eingetragene
Marken betreffen, waren beide Bereiche in separaten Abschnitten zu regeiln.

Die Uberschrift des neuen IV. Abschnitts lautet daher: ,Strafbare Kenn-

zeichenverletzungen®.

ZuZ>s1

Die strafrechtliche Bestimmung zu Marken- und Kennzeichenverletzungen des
bisherigen § 51 erfahrt nunmehr insoferne eine Anderung, als die im gegebenen
Zusammenhang relevanten Rechte aus der Marke bzw. deren Beschrankungen im
§ 10 in Verbindung mit § 10a sowie im Art. 9 bzw. Art. 12 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung - im Gegensatz zu den Rechten aus anderen
Kennzeichenrechten - nunmehr ausdrucklich geregelt sind und daher eine getrennte
Regelung hinsichtlich Marken und anderer Kennzeichenrechte in den Abs. 1 und 2
geboten ist. Was als Verletzung einer Marke im Sinne des § 60 Abs. 1 anzusehen
ist, richtet sich sohin nach den im § 10 in Verbindung mit § 10a sowie im Art. 9 bzw.
Art. 12 der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelten Rechten aus der Marke

bzw. deren Beschrankungen.

Zur Abwehr bzw. Abschreckung der wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung
gewinnenden Praktiken der Falschung von Marken bzw. Markenartikeln wird das
qualifizierte Delikt der gewerbsmaRigen Begehung von Marken- und Kennzeichen-
verletzungen neu in das Markenrecht aufgenommen. Das hierfir angedrohte
StrafausmaR - Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren - wurde in Ubereinstimmung mit
§ 91 Abs. 2a des Urheberrechtsgesetzes, idF der Urheberrechtsgesetz-Novelle
1996, BGBI. Nr. 151, festgelegt.
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Ahnlich dem Vorbild des § 159 Abs. 2 Patentgesetz wird mit § 60 Abs. 3 beziiglich
Inhaber oder Leiter von Unternehmen, die eine im Betrieb ihres Unternehmens von
einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung von Marken oder
Kennzeichen nicht verhindern, ein Unterlassungsdelikt eingefuhrt. Fir den Fall, da
der Inhaber des Unternehmens keine natiirliche Person ist, so ist die
Strafbestimmung des Abs. 3 auf die Organe des Unternehmensinhabers
anzuwenden. Sofern tber die Organe lediglich Geldstrafen verhangt werden, haftet
in einem solchen Fall jedoch auch der Inhaber des Unternehmens, der keine
nattrliche Person ist, zur ungeteilten Hand mit dem verurteilten Organ. Eine
Bestrafung von Téatern, die als Bedienstete oder Beauftragte die Verletzung im
Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, findet nicht
statt, sofern man ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhangigkeit nicht zumuten

konnte, die Begehung der Verletzungshandlung abzulehnen. GemaR § 60a stelien

- die in § 60 genannten Vergehen lediglich Privatanklagedelikte dar.

Die Zustandigkeit fur Strafverfahren verbleibt wie bisher beim Einzelrichter des v
Gerichtshofs erster Instanz. Nach dem Vorbild des § 160 des Patentgesetzes wird
die Méglichkeit, privatrechtliche Anspriche im Strafverfahren geltend zu machen, |
eingefiihrt. GemaR § 60b ist nunmehr anstelle des bisherigen § 54 (Anspruch auf
Beseitigung) der neu in das Markenschutzgesetz eingefiihrte zivilrechtliche Anspruch
auf Beseitigung geméB § 52 auch im Strafverfahren anzuwenden, ebenso die
Bestimmung des § 149 des Patentgesetzes hinsichtlich der Urteilsveréffentlichung.
Dariiberhinaus wurde § 119 Abs. 2 Patentgesetz rezipiert, da der Bedarf an einer
Sonderbestimmung betreffend den AusschluR der Offentlichkeit im Strafverfahren

ebenso wie im Zivilverfahren besteht.

ZuZ52
Diese neu ins Gesetz eingefiigte Bestimmung dient der weiteren Liberalisierung der

Anforderungen an die Vertreterberechtigung im Bereich des Markenwesens.

ZuZ53
Abs. 1 wurde parallel zum Entfall des § 3 neu formuliert. Unter Wahrnehmung der
durch Art. 15 Abs. 2 Satz 1 der Markenrichtlinie eréffneten Option, sowie in Ent-

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 6lvonl124

30

sprechung zu den Regelungen der Art. 64 ff der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
wurde nunmehr, - abweichend von der fur Individualmarken bestehenden Regelung
des § 4 Abs. 1 Z 4, - die Méglichkeit geschaffen, Verbandsmarken, die ausschliel3-
lich aus Zeichen oder Angaben Uiber die geographische Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen bestehen, ohne Nachweis einer bestehenden Verkehrsgeltung zu
registrieren. Das ansonsten bei geographischen Bezeichnungen zu beriicksich-
tigende Freihaltebediirfnis steht bei dieser Form der Registrierung der Schutz-
fahigkeit solcher Angaben nicht entgegen. Eine derartige Marke stellt ndmlich
insoferne kein Monopolrecht zum Ausschiul jeglicher Verbandsfremder von der
Benutzung des geschiitzten Zeichens im geschéftlichen Verkehr dar, solange diese
Benutzung durch einen Dritten nicht den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel widerspricht. Haben z.B. die durch eine geographische Angabe gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine
besondere Qualitat, so darf die Bezeichnung fiir die entsprechenden Waren oder
Dienstleistungen im geschéftlichen Verkehr wohl nur benutzt werden, wenn die
Produkte und Dienstleistungen diese Eigenschaften und Qualitaten aufweisen.
Ebenso wird die Verwendung einer geographischen Angabe, die einen besonderen
Ruf genielit, fir Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft selbst bei Nicht-
vorliegen einer Irrefihrungseignung als den anstandigen Gepflogenheiten
zuwiderlaufend angesehen werden miissen, wenn durch diese Verwendung der Ruf
der geographischen Angabe in unlauterer Weise ausgenitzt oder beeintrachtigt

wirde.

Zuzs4

Infolge der Einfihrung von Verbandsmarken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder
Angaben zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen bestehen, wurden die Bestimmungen tber die Vorlage von
Verbandssatzungen insofern gedndert, als die bei der Anmeldung einer
,<geographischen Verbandsmarke“ vorzulegende Satzung auch Angaben
dahingehend enthalten muR, daR jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen
aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen, mit den Waren oder
Dienstleistungen, wofur die Verbandsmarke bestimmt ist, Gbereinstimmen, und den
in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen fir die Benutzung der

Verbandsmarke entsprechen, Verbandsmitglied werden kann. Dies entspricht dem
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Grundsatz, dal eine derartige ,geographische Verbandsmarke*“ kein Monopolrecht
gegeniber anderen Personen, die zur Fihrung des Zeichens oder der Angabe
aufgrund der Gepflogenheiten im geschéfilichen Verkehr berechtigt wéaren, darstellen
kann.

Zu Z 55
Im Anschlu’ an die in § 28 vorgenommenen Klarstellungen beziglich Pfandrechte

an Marken war nunmehr im Bereich des § 65 festzuhalten, dal Verbandsmarken

(wie bisher) nicht nur nicht Gbertragen, sondern daf an ihnen auch keine Pfand-
rechte begriindet werden kénnen, zumal eine Pfandrechtsbegriindung in letzter

Konsequenz (im Verwertungsfall) zu einer Ubertragung fiihren kénnte.

ZuZ 56

Aufgrund der Neueinfuihrung der ,geographischen Verbandsmarken“ im § 62

Abs. 4 mufl zum Léschungstatbestand des § 66 Z 2 insoferne eine Ausnahme-
regelung geschaffen werden, als die dort enthaltene Bestimmung, wonach eine
Verbandsmarke Uber Antrag zu I6schen ist, wenn der Verband ihre Verwendung
durch Nichtmitglieder gestattet oder duldet, nach dem Sinn des § 62 Abs. 4
ausdricklich nicht auf ,geographische Verbandsmarken“ angewendet werden kann.

Da eine den ansténdigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entsprechende

- Benutzung einer ,geographischen Verbandsmarke* durch einen Dritten vom Verband

nicht untersagt werden kann, wére es widersinnig, dem Verband diese
Duldungspflicht gleichzeitig als VerstoRR gegen seine Aufsichtspflichten anzulasten

und mit der Léschung der Verbandsmarke zu sanktionieren.

ZuZ57
Parallel zum Entfall des bisherigen § 60 hatte auch der bisherige § 68 - als
korrespondierende Regelung beziiglich Verbandsmarken - zu entfallen.

ZuZ58

Unter Z 58 werden ein VIl.Abschnitt betreffend den Schutz von geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
(§§ 68a bis 68j), sodann ein VIIl.Abschnitt betreffend ergédnzende Bestimmungen
uber Gemeinschaftsmarken (§§ 69 bis 69d) und anschlieBend ein IX.Abschnitt
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betreffend erganzende Bestimmungen tber Marken, die nach den Bestimmungen

des Protokolls zum Madrider Abkommen geschitzt werden (§ 70), eingefugt.

VII.Abschnitt:

Nach Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sind Antrage auf Eintragung
von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen an jenen Mitgliedstaat
zu richten, in dessen Hoheitsgebiet sich das bezughabende geographische Gebiet
befindet. Nach § 68a Abs. 1 soll in Osterreich das Patentamt fiir die Entgegennahme
derartiger Antrage zustandig sein (§ 68a). Im Hinblick auf die Notwendigkeit, auch
nach Ubermittlung der Antragsunterlagen an die Kommission der Europaischen
Gemeinschaften einen kompletten Aktensatz einerseits zur Unterrichtung der
Offentlichkeit (§ 68c Abs. 2 - Akteneinsicht) und andererseits zur Weiterleitung an

- das mit der Koordinierung und Uberwachung der innerstaatlichen Kontrolle gem. Art.
10 der Verordnung befalte Bundeskanzieramt, Sektion VI (Lebensmittelaufsicht), im
Amt verfugbar zu halten, sind samtliche Antragsunterlagen dreifach vorzulegen. Die
Berechtigung zur Antragstellung und die Mindesterfordernisse des Antrages ergeben
sich aus dem Gemeinschaftsrecht. |

Nach § 68a Abs. 2 ist fur den Antrag eine Gebiihr in H6he von S 10.000,-- zu zahien.
Die Hohe der Gebiihr erscheint im Hinblick auf den zu erwartenden Priifungs- und
Verwaltungsaufwand, die vorgesehenen Veréffentlichungen im Patentblatt sowie den
gemeinschaftsweiten Schutzbereich gerechtfertigt. Im Hinblick darauf, daB als
Anmelder im wesentlichen Erzeuger- und Verarbeitervereinigungen in Betracht
kommen, Einzelanmelder nur dann, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung in
dem namensgebenden begrenzten Gebiet der einzige Erzeuger sind [vgl. Art. 1 der
Verordnung (EWG) Nr.2037/93 der Kommission vom 27. Juli 1993 mit Durch-
fihrungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fur Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel, ABI. L 185/5f vom 28. 7. 1993, CELEX Nr. 393R2037], ist durch die
Hohe der Gebuhr auch keine Ausschluf3wirkung hinsichtlich des Rechtszuganges zu
erwarten. Ferner ist zu beachten, da? mit dieser Gebiihr - zeitlich unbegrenzt - auch

die Tatigkeit des Patentamtes im Falle spaterer Anderungen der Spezifikation
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abgedeckt ist. § 68a Abs. 5 sieht dariiberhinaus die Riickzahlung der Halfte der
Antragsgebuhr vor, sofern der Antrag vom Patentamt zuriickgewiesen oder vor

Weiterleitung an die Kommission vom Antragsteller zuriickgezogen wird.

§ 68a Abs. 3 enthalt eine Ermachtigung fur den Prasidenten des Patentamtes,
ergénzende Bestimmungen hinsichtlich Form und Iinhalt des Antrages im

Verordnungsweg festzusetzen.

Die Zuriickweisung eines Antrages nach § 68a Abs. 4 setzt voraus, dall dem
Antragsteller vorher Gelegenheit zur Stellungnahme und gegebenenfalls
Verbesserung seines Vorbringens gegeben wurde. Der Zuriickweisungsbeschluf} ist
durch Beschwerde an die Beschwerdeabteilung des Patentamtes bekampfbar (§ 36
MSchG). Die Zulassigkeit der Beschwerde ergibt sich aus § 68a Abs. 6, wo
hinsichtlich der nach dem VII. Abschnitt abzufiihrenden Verfahren die Vorschriften
des Markenschutzgesetzes inklusive seiner rezipierten Bestimmungen (also
insbesondere die §§ 35, 36, 38, 40, 41 Abs. 1 und 2, §§ 42, 61, 61a, 71 und 72) fur
sinngemaf anwendbar erklart werden. Diese haben sich in der Praxis bewéhrt und
sollen vor allem im Hinblick auf das Interesse der interessierten Kreise nach
Kontinuitat und Uberschaubarkeit der Rechtsnormen nicht durch zusétzliche

Spezialbestimmungen ersetzt werden.

Im Priifungs- aber auch im Einspruchsverfahren beziiglich geographischer Angaben
und Ursprungsbezeichnungen wird in besonders starkem Ausmaf auf die
tatsachlichen wirtschaftlichen Verhaitnisse und anerkannten Handelsbrauche
bezuglich der Erzeugungsmethoden bzw. Praktiken der Inverkehrsetzung eines
Produktes abzustellen sein. Da das Patentamt in der Regel keinen direkten Zugang
zu den entsprechenden Informationen hat, wird vorgesehen, daf} es die
Stellungnahmen der zusténdigen Fachressorts, aber vor allem auch der
einschiagigen Interessensvertretungen zu seiner Unterstutzung einholen kann

(§ 68b).

Um mdoglichst allen innerstaatlich relevanten Aspekten im Zusammenhang mit einer

zur Eintragung anstehenden geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung

gerecht zu werden, sieht § 68c die Verdffentlichung bestimmter Kenndaten eines
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Antrages im Patentblatt vor. Wer glaubt, Griinde vorbringen zu kénnen, die der
Eintragung einer Bezeichnung in das von der Kommission gefithrte Verzeichnis der
geschitzten Ursprungsbezeichnungen und der geschitzten geographischen
Angaben entgegenstehen (als solche werden vorwiegend die in Art. 7 Abs. 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 genannten Einspruchsgriinde in Betracht kommen),
kann innerhalb von drei Monaten ab der Veréffentlichung (§ 68c Abs. 1) eine
formfreie Stellungnahme beim Patentamt einbringen, die sodann in das
Prifungsverfahren einzubeziehen ist (§ 68c Abs. 3). Obgleich dem
Stellungnehmenden im Prifungsverfahren keine Parteistellung eingeraumt wird und
er aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung bzw. Beschleunigung des Verfahrens
Gber das Ergebnis des weiteren Prifungsverfahrens nicht gesondert in Kenntnis
gesetzt wird, soll mit dieser MaBnahme fur jedermann die Méglichkeit eréffnet
werden, berechtigte Bedenken gegen die anstehende Eintragung bereits im
nationalen Prifungsverfahren und auerhalb des eigentlichen Einspruchsverfahrens
nach Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorbringen zu kénnen. Dies wird
insbesondere fir die Inhaber von entgegenstehenden Markenrechten von Interesse
sein, da gemag Art. 14 Abs. 3 der genannten Verordnung eine
Ursprungsbezeichnung oder geographische Angabe dann nicht einzutragen sein
wird, wenn in Anbetracht des Ansehens, das eine Marke genieft, ihres Bekannt-
heitsgrades und der Dauer ihrer Verwendung die Eintragung geeignet ware, die

Verbraucher tiber die wirkliche Identitat des Erzeugnisses irrezufihren.

Da gemaR Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 Markenrechte, die zum
Zeitpunkt des Antrages auf Eintragung einer an sich entgegenstehenden
Ursprungsbezeichnung oder geographischen Angabe bereits im guten Glauben
registriert worden sind, ungeachtet der Eintragung der geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung, weiter verwendet werden kénnen, sofern sie nicht einem der |
im Art. 3 Abs. 1 Buchstaben ¢ und g und Art. 12 Abs. 2 Buchstabe b der Marken-
richtlinie genannten Griinde fiir die Ungultigkeit oder den Verfall unterliegen (die
genannten Bestimmungen entsprechen § 4 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie § 33c Abs. 1
MSchG), ist keine amtswegige Prifung der gemal § 68a eingebrachten Antrage
hinsichtlich des Vorliegens entgegenstehender Markenrechte vorgesehen. Die durch
die Verordnung den Markeninhabern eingeréumten Einspruchsrechte missen von

diesen selbst wahrgenommen und begriindet werden.
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Aligemein gilt, daf’ mit einem Vorbringen gemaR § 68c Abs. 3 keine inhaltlichen
Beschrankungen des Einsprechenden im eigentlichen Einspruchsverfahren verbun-
den sind. Der Stellungnehmende erwirbt durch sein Vorbringen keinen Anspruch auf
Kostenersatz und wird auch nicht kostenersatzpflichtig. Ein Kostenersatz ist im
ubrigen auch im ordentlichen Einspruchsverfahren nach Art. 7 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 nicht vorgesehen.

§ 68c Abs. 2 regelt die Akteneinsicht. Vor Eintragung einer geographischen Angabe
oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission gefiihrte Verzeichnis steht
Dritten ein Recht zur Einsichtnahme in die bezughabenden Antragsunterlagen sowie
zur Anfertigung von Abschriften nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten
(rechtlichen und/oder wirtschaftiichen) Interesses zu. Im Gibrigen wird auf die
Bestimmungen des § 50 Abs. 2 bis 5 MSchG verwiesen, welche fiur sinngemal
anwendbar erklart werden.

Nach positivem Abschluf des nationalen Prifungsverfahrens wird der Antrag mit
allen entscheidungsrelevanten Aktenteilen, also gegebenenfalls auch mit den
Stellungnahmen geman § 68b und § 68c Abs. 3 vom Patentamt an die Kommission
der Europaischen Gemeinschaften weitergeleitet. Der Antragsteller wird hievon in

Form einer blof3en Mitteilung in Kenntnis gesetzt.

Wird allerdings festgestelit, dal der Antrag nicht den Anforderungen des im

gegenstandlichen Zusammenhang primér anzuwendenen Gemeinschaftsrechts

entspricht, so wird er gemaf § 68c Abs. 4 von der Rechtsabteilung mit begrundetem

Beschluf? abgewiesen, wogegen wiederum das Rechtsmittel der Beschwerde an die
- Beschwerdeabteilung des Patentamtes (§ 36 MSchG) offensteht.

Dem Priufungsverfahren auf nationaler Ebene folgt eine férmliche Prifung durch die
Kommission der Europaischen Gemeinschaften. Gelangt diese zu der Ansicht, daf
der Antrag die gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen erfilit, so veréffentlicht sie

die Bezeichnung und bestimmte Kenndaten des Antrages sowie - falls erforderlich -

die Erwagungsgriinde ihres Befunds im Amisblatt der Europdischen Gemeinschaften
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(Art. 6 Abs. 2 der Verordung). Ab diesem Zeitpunkt lauft die sechsmonatige
Einspruchsfrist gemaR Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92.

Da zu erwarten ist, da das Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften in den
interessierten innerstaatlichen Kreisen nicht regelmafig Verbreitung findet, ist
geplant, als Serviceleistung des Patentamtes und auerhalb einer gesetzlichen
Verpflichtung, auch im Patentblatt einen Hinweis auf die von der Kommission geméaf
 Art. 6 Abs. 2 der genannten Verordnung veréffentlichten und zur Eintragung
anstehenden Bezeichnungen samt Angabe der Fundstelle im Amtsblatt zu

publizieren.

Ein Einspruchsrecht steht den Mitgliedstaaten (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung) und
auch den in ihren berechtigten Interessen betroffenen Personen (Art. 7 Abs. 3) zu.
Ein Einspruch kann nur auf die im Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
idF der Verordnung (EG) Nr. 535/97 des Rates vom 17.Méarz 1997 zur Anderung der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (ABI. L 83/3 f,
CELEX-Nr. 397R0535) genannten Griinde gestiitzt werden.

Wird ein Einspruch damit begriindet, daR ein gleichlautend bezeichnetes Erzeugnis
besteht, das sich zum Zeitpunkt der Veréffentlichung nach Art 6 Abs. 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 rechtmaRig in Verkehr befindet, so ist nach
Auffassung der Kommission der Gemeinschaftseinfihrer in gleichem Male als in
seinem berechtigten Interesse betroffen anzusehen wie die Hersteller von
Gemeinschaftserzeugnissen. Als in ihrem berechtigten Interesse betroffen sind
dariiberhinaus jedenfalls auch die Inhaber allfdllig entgegenstehender in einem

Mitgliedstaat eingetragener Markeh anzusehen.

Nach § 68d soll fur die Entgegennahme und Behandlung von Einspriichen im Sinne
von Art. 7 Abs. 3 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 idF der Verordnung (EG)
Nr. 535/97 des Rates vom 17.Méarz 1997 zur Anderung der Verordnung (EWG)

Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, das Patentamt zusténdig sein. Die

vollstdndig begriindeten Einspriiche sind innerhalb von drei Monaten ab dem Datum
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der Veréffentlichung der bezughabenden geographischen Angabe oder Ursprungs-
bezeichnung gemal Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 beim
Patentamt einzubringen und von diesem innerhalb von sechs Monaten ab dem
zuvorgenannten Datum an die Kommission der Europaischen Gemeinschaften

weiterzuleiten.

Fur die formale Prufung des Einspruchs, die anfallenden Kopier- und Ubermittlungs-
kosten hebt das Patentamt eine Gebuhr von S 1500,-- ein, deren ordnungsgemafie
Entrichtung in Ubereinstimmung mit den allgemeinen, auf Zahlungen im Wirkungs-
bereich des Patentamtes anzuwendenden Bestimmungen (§ 4 PGMMV) nachzu-
weisen ist. Die im § 68d Abs. 4 vorgesehene Rechtswirkung mangelhafter
Einspriche (sie gelten als nicht erhoben) ist darin begriindet, da im Fall einer
beschluBméaBigen Zuriickweisung des Einspruchs dem Einsprechenden eine
Beschwerdemaéglichkeit einzurdumen ware, was jedoch im Hinblick auf die Frist zur
Weiterleitung des Einspruchs nicht zielfihrend ist. Aufgrund der Zeitlimits mufite
auch die Méglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 68d Abs. 5)

verneint werden.

Die Beurteilung der sachlichen Zulassigkeit und Begriindetheit des Einspruches
kommt allein der Kommission zu. Erachtet die Kommission den Einspruch fir
zulassig, so fordert sie die betroffenen Mitgliedstaaten auf, innerhalb von drei
Monaten zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen. Gelingt dies nicht, so
muB die Kommission nach dem Verfahren des Regelungsausschusses (Art. 15 der
Verordnung) entscheiden. Gegen die getroffene Entscheidung steht allenfalls der
Rechtszug an den Gerichtshof der Européischen Gemeinschaften offen (Art. 173
Abs. 2 EWG-Vertrag).

GemaR Art. 9 der Verordnung kann der betroffene Mitgliedstaat insbesondere zur
Beriicksichtigung des Stands von Wissenschaft und Technik oder im Hinblick auf
eine neue Abgrenzung des geographischen Gebiets eine Anderung der im Art. 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorgesehenen Spezifikation fir eine eingetragene
geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung beantragen. Die Verordnung
enthalt keine weitere ausdriickliche Bestimmung dariber, wer zur Stellung eines
Antrages auf Anderung der Spezifikation berechtigt ist. Jedoch ist davon auszu-
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gehen, daR jedenfalls diejenigen, auf deren Antrag die Eintragung zuriickgeht, auch

in Bezug auf Anderungen der zugehérigen Spezifikation antragsberechtigt sind.

Nach § 68e sollen fur Antrage auf Anderung der Spezifikation dieselben Zusténdig-
keits- und Verfahrensregeln gelten wie fur Eintragungsantrage. Eine Gebihr soll fur
Antrage auf Anderung einer Spezifikation jedoch nicht erhoben werden, da erwartet
wird, daf} diese nach ihrer Zahi und dem Bearbeitungsaufwand keine erhebliche
Mehrbelastung des Patentamtes mit sich bringen und die entstehenden Kosten
bereits mit der zusammen mit dem Eintragungsantrag zu entrichtenden Gebihr

abgedeckt werden kénnen.

Die Art. 8 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, wobei Art 13 durch die
Verordnung (EG) Nr. 535/97 des Rates vom 17.Méarz 1997 zur Anderung der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel teilweise
abgeédndert wurde, enthalten Bestimmungen, die den Schutzumfang eingetragener
geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen festlegen, sie iiberlassen
jedoch die Wahl! der Methoden zur Rechtssicherung und Rechtsdurchsetzung den
Mitgliedsstaaten. Insbesondere sehen sie selbst keine Sanktionen vor.

Art. 13 der Verordnung ist im Vergleich zu den erganzend gleichfalls anwendbaren
Bestimmungen des Art. 22 des TRIPS-Abkommens (vgl. den neu eingefiigten § 8
UWG) detaillierter ausgeformt, wobei nach der Verordnung dem Irrefithrungsaspekt
allerdings weniger Bedeutung zukommt. Da der Schutz geographischer Angaben in
Osterreich bislang wenig entwickelt war und es kaum verwertbare Judikatur bzw. auf
osterreichische Verhéltnisse abgestellte Literatur zu diesem Thema gibt, erscheint es
zweifelhaft, ob sdmtliche nach Art. 13 der Verordnung unzuléassigen Verwendungen
geschitzter geographischer Angaben oder geschitzter Ursprungsbezeichnungen
zumindest auf interpretativem Wege mit den zur Verfiigung stehenden Rechtsbe-
helfen des UWG erfat und wirksam bekampft werden kénnten. AuRerdem enthéalt
das UWG keine anwendbaren strafrechtlichen Bestimmungen. Aus Griinden der
Rechtssicherheit und im Bestreben nach weitestgehender systematischer Ge-
schlossenheit werden sohin fur die nach der Verordnung geschitzten

geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gesonderte zivil- und
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strafrechtliche Bestimmungen in das Gesetz aufgenommen, wobei allerdings Gber
weite Strecken auf die im Gesetz hinsichtlich der Rechtsdurchsetzung von Marken-
und anderen Kennzeichenrechten bereits enthaltenen Regelungen verwiesen wird

bzw. diese fir sinngemal anwendbar erklart werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen ist auszufuhren wie folgt:

§ 68f raumt bei Handlungen, die gegen Art. 8 oder 13 der Verordnung verstofRen,
jedem zur Verwendung der geschitzten Bezeichnung Berechtigten sowie allen
gemal § 14 UWG zur Geltendmachung von Anspriichen berechtigten Interessens-
vereinigungen, Verbanden etc. die Méglichkeit ein, auf Unterlassung und Beseitigung
zu klagen. Hinsichtlich des Umfangs dieses Beseitigungsanspruches sowie der aus
einer schuldhaften Verletzung einer geschiitzten geographischen Angabe bzw.
Ursprungsbezeichnung resultierenden Anspriiche in Geld wird auf die neuen §§ 52
und 53 des Markenschutzgesetzes verwiesen. Allerdings soll immer nur der in der
Sphare des Klagers tatséchlich eingetretene und auch hinsichtlich seiner Hohe
verifizierbare Schaden ersetzt werden. Im Hinblick auf die fehlende Lizenzierbarkeit
von nach der Verordnung geschiitzten geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen sowie im Hinblick auf ihre grundsatzlich als Kollektivrecht ausge-
staltete Rechtsnatur bleibt fur die Ubernahme der Bestimmung des § 53 Abs. 3 kein
Raum.

Die Abs. 3 und 4 des § 68f regeln dié Unternehmerhaftung.

§ 68g normiert (vergleichbar mit § 56 MSchG, § 147 Abs. 2 PatG, § 24 UWG oder

§ 81 Abs. 2 UrhG), daR einstweilige Verfligungen im Zusammenhang mit geschitz-
ten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen auch ohne
Bescheinigung der Anspruchsgefahrdung erlassen werden kénnen. Hinsichtlich der
Ausschlufmaéglichkeiten der Offentlichkeit im zivilgerichtlichen Verfahren, der Ausge-
staltung des Anspruchs auf Urteilsveréffentliichung oder Rechnungslegung sowie
hinsichtlich der Regelung der Verjahrung wird im § 68g Abs. 2 auf § 55 MSchG
verwiesen, der wiederum die entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes

rezipiert.
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Die Verletzung von gemaR der Verordnung geschiitzten geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen soll nach § 68h auch strafrechtlich relevant sein. Als
Strafmittel ist grundsatzlich die Verhangung einer Geldstrafe, bei gewerbsmaéagiger
Begehung die Verhangung einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorgesehen. Die
Straftatbesténde wurden in Anlehnung an Art. 13 der Verordnung formuliert. Das
Abgehen von der genauen Diktion des Art. 13 liegt darin begriindet, daf diese als
Textierung strafrechtlicher Tatbestédnde zu unscharf erscheint. Mangels einer aus der
Verordnung ableitbaren Verpflichtung Osterreichs zur strafrechtlichen Verfolgung von
Rechtsverletzungen nach Art. 13 wurde auch bewuf3t in Kauf genommen, nach der
Umformulierung nicht samtliche allenfalls nach Art. 13 erfalRbare Tatbilder nach

§ 68h auch strafrechtlich verfolgen zu kénnen. Die Normierung der Strafbarkeit von
VerstdRen gegen Art. 8 der Verordnung ist entbehrlich und ware dariiberhinaus mit
der Ausgestaltung der strafrechtlichen Anspriiche als Privatanklagedelikte (vgl. § 68i

Abs. 1) unvereinbar.

Die Abs. 2 und 4 des Art. 13 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 535/97 des
Rates vom 17. Marz 1997 zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 (Titel
gekirzt) sehen Ubergangsbestimmungen fiir das volie Wirksamwerden des durch
die Eintragung einer Bezeichnung in das Kommissionsverzeichnis bzw. ihre
Veréffentlichung im Amtsblatt bewirkten Schutzes nach der Verordnung vor. Unter
bestimmten Voraussetzungen kénnen demnach Verwendungsvarianten, die an sich
nach Art .13 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92

unerlaubt wéren - zeitlich begrenzt - beibehalten werden.

Da im § 68h im Hinblick auf die aus den vorstehend genannten Uberlegungen fur
notwendig erachtete eigensténdige Formulierung der strafrechtlich relevanten
Tatbestande nicht pauschaliter auf Art. 13 verwiesen werden konnte (vgl.
demgegeniiber die Formulierung in § 68f), womit automatisch auch die im Art. 13
Abs. 2 und 4 enthaltenen Ausnahmebestimmungen Bestandteil der nationalen
Regelung geworden wéren, mufdte eine Formulierung gefunden werden, die
verhindert, daR ziviirechtlich nicht verfolgbare Sachverhalte strafrechtlich geahndet
werden kdnnten. Dies wird durch die Aufnahme der Worte ,.....ohne Rechtfertigung
durch das Vorliegen einer gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebe-
stimmung...“ im § 68h Abs. 1 erreicht.
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§ 68h Abs. 2 stellt sicher, daR die Rechtsfolgen nach Abs. 1 nicht nur denjenigen
treffen, der ein Produkt unrechtmagig kennzeichnet bzw. die geschitzte
Bezeichnung widerrechtlich verwendet, sondern auch denjenigen, der entgegen den
Bestimmungen gekennzeichnete Waren feilhait und in den Verkehr bringt. Auch der
dem spéateren Feilhalten oder Inverkehrbringen dienende Besitz, Im- und Export

derartiger Waren, soll - wie im Markenbereich auch - strafrechtlich verfoigbar sein.

Die Abs. 3 bis 5 des § 68h regeln, vergleichbar mit § 60 Abs. 3 bis 5, die
strafrechtliche Unternehmerhaftung (vgl. daher die diesbeziiglichen Ausfiihrungen zu
Z 51).

Nach § 68i Abs. 1 stellen die im § 68h genannten Vergehen Privatanklagedelikte dar,
die nur auf Verlangen eines zur Verwendung der jeweiligen geschitzten
geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten, also nicht auch
aufgrund eines Strafantrages der nach § 14 UWG zur Geltendmachung zivilrecht-

licher Anspriiche legitimierter Vereinigungen etc., strafrechtlich verfolgt werden.

§ 68i Abs. 2 bestimmt, dal Ersatzanspriiche auch im Strafverfahren geltend
gemacht werden kdénnen. § 68i Abs. 3 verweist einerseits hinsichtlich des
strafrechtlichen Beseitigungsanspruches auf die Regelung des § 68f Abs. 1, und
andererseits hinsichtlich der Moglichkeiten zum Ausschlul® der Offentlichkeit im
Strafverfahren bzw. der Verdffentlichung des Straferkenntnisses auf die sinngemafe
Anwendbarkeit der entsprechenden Regelungen des Patentgesetzes.

§ 68j begriindet fir Klagen und einstweilige Verfugungen nach dem VIil. Abschnitt
unabhangig vom Streitwert die Zustandigkeit der Handelsgerichte. Obgleich im
Markenschutzgesetz geregelt, stellen nach der Verordnung geschitzte geo-
graphische Angaben und Ursprungsbezeichnungen keine Marken dar, sodaf fir
Streitigkeiten aus mit ihnen im Zusammenhang stehenden Rechtsverhéltnissen
bezuglich der Feststellung der Zustandigkeit der Gerichte nicht auf § 51 Abs. 2

Z 9 JN zuruckgegriffen werden konnte. Strafverfahren nach dem VII. Abschnitt sind -
wie auch die Strafverfahren bei Marken- und Kennzeichnungsverletzungen (vgl.

§ 60a Abs. 2), ausgenommen davon sind Strafverfahren beziiglich
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Gemeinschaftsmarken - dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz

zugewiesen.

VIl Abschnitt:

§ 69 entspricht Art. 25 der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke kann demnach beim Osterreichischen Patentamt als der
Zentralbehodrde fur den gewerblichen Rechtsschutz der Republik Osterreich einge-
reicht werden und wird, wie die Bestimmung des § 69 ausdriicklich festlegt, von
diesem ohne jegliche Priifung oder Kontrolle an das Harmonisierungsamt fiir den

Binnenmarkt weitergeleitet.

§ 69a stellt eine begleitende Malnahme zu den Art. 34 und 35 der Gemeinschafts-
markenverordnung dar. GemaR diesen Bestimmungen der Gemeinschaftsmarken-
verordnung kann der Inhaber einer nationalen oder internationalen Marke unter
bestimmten Voraussetzungen den Zeitrang (Senioritat) dieser Marke fir seine nach-
folgend angemeldete Gemeinschaftsmarke ,mitnehmen®. Sofern der Markeninhaber
in weiterer Folge auf die nationale Marke bzw. die internationale Marke in dem
betreffenden Mitgliedsstaat verzichtet oder sie erléschen lafdt, bewirkt der
beanspruchte Zeitrang bei der Gemeinschaftsmarke, dafl ihm in dem Mitgliedsstaat,
in welchem die nationale oder internationale Marke Bestand hatte, aus der
Gemeinschaftsmarke dieselben Rechte zustehen, die ihm zustiinden, wenn diese
nationale bzw. internationale Marke fiir diesen Mitgliedstaat noch weiterbestehen
wirde. Gemal Art. 14 der Markenrichtlinie mulk im Fall einer derartigen
Zeitrangbeanspruchung die Ungiiltigkeit oder der Verfall der den Zeitrang

~ begriindenden Marke, selbst wenn die Marke bereits Gegenstand eines Verzichts
gewesen oder erloschen ist, nachtraglich festgestellt werden kénnen. Dieser
Bestimmung wurde durch § 69a Abs. 1 entsprochen. Hinsichtlich der Textierung ist
zu bemerken, daf im Gegensatz zum Wortlaut der Markenrichtlinie, in der das
Begriffspaar ,Unglltigkeit” und ,Verfall* verwendet wird, im § 69a einheitlich der
Begriff der ,nachtraglichen Feststellung der Unglltigkeit einer Marke" Verwendung

findet. Dies liegt darin begriindet, daf einerseits auch im Bereich der nationalen bzw.

internationalen Marken nicht zwischen Griinden fur die Léschung
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(Unwirksamerklarung) und solchen fir einen Verfall unterschieden wird, andererseits
die vorgenommene Wortwahl aber doch sofort erkennen lassen soll, ob sich das
Verfahren gegen eine noch aufrecht eingetragene oder aus dem Bestand der

aufrechten Marken bereits geléschte Marke richtet.

Da das nationale Markenrecht zwar aus rechtlicher Sicht zehn Jahre nach dem Ende
des Monats, in dem die Marke registriert worden ist bzw. zehn Jahre nach dem Ende
der vorangegangenen Schutzperiode endet, jedoch auch noch in einer Nachfrist

(§ 19 Abs. 3) durch Zahlung der entsprechenden Gebilthr samt Zusatzgebiihr
wiederbelebt werden kann, wurde im Abs. 2 festgelegt, dal ein Antrag auf nach-
tragliche Feststellung der Ungiiltigkeit der Marke erst nach Ablauf dieser Nachfrist
eingebracht werden kann, da bis zum Ende dieser Nachfrist ein ,normaler* Antrag
auf Léschung der Marke nach den §§ 30ff eingebracht werden kénnte. Gleiches gilt

sinngemal flr internationale Marken im Hinblick auf die Bestimmungen der Art. 7

- des Madrider Abkommens Uber die Internationale Registrierung von Marken (MMA)

bzw. des Protokolls zum MMA in Verbindung mit § 2 Abs. 2 des Markenschutz-

gesetzes.

Im § 69a Abs. 3 wird, abweichend von der allgemeinen Regelung des § 33a,
festgelegt, dal bei Antragen auf nachtragliche Feststellung der Ungultigkeit einer
Marke gemaR § 69a in Verbindung mit § 33a die Benutzung der Marke innerhalb der
letzten funf Jahre vor dem Wirksamkeitszeitpunkt des Verzichts oder der Léschung
der den Zeitrang begriindenden Marke maf3geblich und nicht auf den Tag der
Antragstellung abzustellen ist. Ohne diese Sonderregelung miiRte andernfalls
entgegen der Intention der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wonach eine
Gemeinschaftsmarke zur Rechtserhaltung zwar in der Gemeinschaft, aber nicht
zwangsweise in jedem Mitgliedsstaat der Gemeinschaft verwendet werden mu

(Art. 15 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung), eine Gemeinschaftsmarke,
fur welche der Zeitrang einer nationalen oder internationalen Marke beansprucht und
geman Art. 34 Abs. 2 auch wirksam geworden ist, jedenfalls weiterhin immer auch in
dem entsprechenden Mitgliedsstaat benutzt werden, wollte man die Feststellung der -
nachtraglichen Ungultigkeit der den Zeitrang begriindenden Marke ausschlieen.
Daher ist auch vorgesehen, dal’ die nachtragliche Feststellung der Unguiltigkeit der

Marke auch funf Jahre, gerechnet vom Wirksamkeitszeitpunkt des Verzichts oder der
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Léschung der den Zeitrang begriindenden Marke zuriick, jedoch héchstens bis zum
Ablauf des finften Jahres der Schutzdauer der nationalen bzw. internationalen
Marke wirkt.

Anders wird es sich verhalten, wenn ein Léschungsantrag geméafR § 33a nach
Erléschen der Marke wahrend des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung Gber
Antrag des Antragstellers gemaB § 117 Patentgesetz in Verbindung mit § 42 Abs. 1
Markenschutzgesetz als Verfahren riach § 69a in Verbindung mit § 33a fortgesetzt
wird (Anm.: das Fortbestehen des Zeitranges der angefochtenen, aber nunmehr
erloschenen Marke wird aligemein als ausreichendes rechtliches Interesse gemaf
§ 117 PatG anzusehen sein). In einem solchen Fall wird davon auszugehen sein,
dafB die Antragsvoraussetzungen des § 33a Abs. 1 - wie es diese Bestimmung
vorsieht - im Antragszeitpunkt vorgelegen sein miissen. Ebenso wird in einem
derartigen Fall dem Erkenntnis eine Riickwirkung, wie sie in § 33a Abs. 6

vorgesehen ist, zukommen.

§ 69b Abs. 1 sieht in Ubereinstimmung mit Art. 110 Abs. 1 der Gemeinschafts-
markenverordnung vor, daR das Patentamt die Zulassigkeit eines Antrags auf
Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke im
Hinblick auf Art. 108 Abs. 2 Uberprift. GemaR § 69b Abs. 2 sind vom Antragsteller
entsprechende Unterlagen wie bei einer nationalen Markenanmeldung vorzulegen,
insbesondere sind tiber Aufforderung der Gebiihrenzahiungsnachweis, die
erforderlichen Markendarstellungen sowie eine deutschsprachige Ubersetzung des
Umwandlungsantrags und der ihm beigefiigten oder zu diesem nachgereichten
Unterlagen - soweit diese nicht bereits in deutscher Sprache abgefalt sind -
vorzulegen. Daruberhinaus ist eine im Inland gelegene Zustellanschrift oder ein
geman der §§ 61 oder 61a befugter Vertreter bekanntzugeben. Sofern die Priifung
des Antrags auf Umwandlung Bedenken gegen seine Zulassigkeit ergibt, ist der
Antragsteller zur AuRerung aufzufordern. Verstreicht diese AuRerungsfrist ungeniitzt
oder werden aufgezeigte Mangel nicht behoben, so hat ein Zuriickweisungsbeschlu
hinsichtlich des Umwandiungsantrages zu ergehen.

GemaR § 69c sind Marken, deren Schutz aufgrund eines Umwandlungsantrages

beansprucht wird, auf GesetzmaRigkeit zu prifen, sofern der Umwandlungsantrag
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nicht auf einer bereits registrierten Gemeinschaftsmarke, der sohin bereits vor ihrer
Umwandlung Schutz in Osterreich zugekommen ist, beruht. Eine Ahnlichkeitspriifung

findet jedoch in jedem Fall statt.

§ 69d regelt den Gerichtsstand beziiglich Gemeinschaftsmarken. Im Gegensatz zu
§51 Abs. 2 Z 9 JN - gemal dieser Bestimmung gehdren Streitigkeiten aus den
Rechtsverhéltnissen, die sich auf den Schutz und den Gebrauch von Marken
beziehen (insoweit hierfur nicht andere gesetzliche Vorschriften bestehen), ohne
Rucksicht auf den Streitwert vor die selbstéandigen Handelsgerichte - bestimmt

§ 69d, daR Streitigkeiten im Sinne des Art. 92 der Gemeinschaftsmarkenverordnung
ausschlieflich zum Zustandigkeitsbereich des Handelsgerichts Wien als
Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz gehéren. Als Gemeinschaftsmarkenge-
richt zweiter Instanz wird das Oberlandesgericht Wien bestimmt. Diese Regelung
entspricht Art. 91 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wonach die
Mitgliedsstaaten eine méglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und
zweiter Instanz als Gemeinschaftsmarkengerichte zu benennen haben. Obgleich
sich eine derartige Verpflichtung der Mitgliedstaaten fir das Gebiet der strafrecht-
lichen Verfolgung von Gemeinschaftsmarkenverletzungen mangels Kompetenz der
Européischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Strafrechts in der Gemeinschafts-
markenverordnung nicht findet, erscheint es wenig sinnvoll, fiir das zivilgerichtliche
Verfahren eine Konzentration auf eine mdglichst geringe Anzahl von Gerichten
vorzusehen und es im strafrechtlichen Bereich bei der allgemeinen Zustandigkeit der
Einzelrichter der Gerichtshéfe erster Instanz zu belassen. Dementsprechend wurde
im § 69d Abs. 2 die Gerichtsbarkeit in Strafsachen in Bezug auf Gemeinschafts-
marken - abweichend von § 60a - ausschiieBlich dem Landesgericht fiir Strafsachen

Wien ubertragen.

IX. Abschnitt:

GemaR Art. 9 %" des Protokolls kann eine internationale Registrierung, die auf
Antrag der Ursprungsbehérde gemaf Art 6 Abs. 4 des Protokolls fiir alle oder einige
der in der Registrierung angefiihrten Waren und Dienstleistungen geléscht wurde,

bei den Behérden der Vertragsparteien (in Osterreich also beim Osterreichischen
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Patentamt) in deren Gebiet die internationale Registrierung wirksam war, tber
Antrag der Person, die Inhaber der internationalen Registrierung war, in nationale
Anmeldungen umgewandelt werden. Ein derartiger Antrag wird so behandelt, als sei
er zum Datum der internationalen Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 oder zum Datum

'’ Abs. 2 eingereicht worden

der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Art. 3
und genieft, falls die internationale Registrierung Prioritat genof3, dieselbe Prioritat,
sofern der Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt
eingereicht wird, zu dem die internationaie Registrierung geléscht wurde, die im
Antrag angefithrten Waren und Dienstleistungen in bezug auf die betroffene
Vertragspartei tatsachlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen
Liste der Waren und Dienstleistungen erfalt sind, und der Antrag allen Vorschriften
des geltenden (nationalen) Rechts einschlieBlich der Gebihrenvorschriften
entspricht. Der Klarstellung der letzten Kriterien dient die Bestimmung des § 70. Im
wesentlichen hat demnach ein derartiger Antrag dieselben Voraussetzungen zu
erfullen wie eine nationale Markenanmeldung, allerdings verlangt § 70 Abs. 1
dartberhinaus noch einige zusatzliche Formalerfordernisse. Auch sind die Gebihren
wie fur eine nationale Markenanmeldung zu entrichten, die allenfalls erforderlichen
Markenbilder vorzulegen oder ist allenfalls ein Vertreter zu bestellen. Die Ahnlich-
keitsprifung gemaf § 21 ist durchzufiithren. Die gemaR § 20 in Verbindung mit § 2
Abs. 2 durchzufihrende GesetzmaRigkeitsprifung hat lediglich dann zu
unterbleiben, wenn die Léschung etc. der internationalen Marke erst nach unge-
nitztem Ablauf der Frist zur Schutzverweigerung gemaR Art. 5 Abs. 2 des Protokolls

erfolgt ist.

Zu Z 59 und 60
Infolge der Einfigung eines neuen VII.,VIII. und IX. Abschnittes muf3ten der

bisherige VII. und VIII. Abschnitt umnumeriert werden. Sie heiRen nunmehr X. und
XI. Abschnitt. Ebenfalls umnumeriert werden die bisherigen §§ 69 und 70, die
nunmehr die Bezeichnung § 71 und § 72 tragen.

Zu Z 61
Zu den §§ 73 und 74 ist auszufiihren, daR die in ihnen genannten Gesetzesbe-
stimmungen (§ 4 Abs. 1 Z 9 bzw. § 30 Abs. 2 ) auf fiir Osterreich ab dem 1.1.1996

verpflichtende Bestimmungen des TRIPS - Abkommens beruhen. Diese Gesetzes-
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bestimmungen werden daher per Verfassungsbestimmung des neuen § 83 Abs. 3
(siehe EB zu Z 65) riickwirkend mit 1.1.1996 in Kraft gesetzt. Sie sollen allerdings
nicht auf Marken bzw. Kennzeichenrechte Anwendung finden, die vor diesem Datum

angemeldet wurden oder entstanden sind.

§ 75 normiert, dafs vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichte
Antrage auf Léschung und/oder Ubertragung einer Marke gemaR § 30a weiterhin
aufgrund der bisher geltenden Textierung dieser Bestimmung durchzufiihren sind.

Es sollen so durch die neue Regelung allfallig entstehende Nachteile auf Seiten des

Antragstellers, der auf die zum Zeitpunkt der Antragstellung giiltige Rechtslage

vertrauen durfte, vermieden werden.

§ 32 war bislang eine Verwirkungsregelung, wie sie nunmehr in seinem Abs. 2 vorge-
sehen ist, fremd (anders § 31 Abs. 2). Sohin hatten Antragsberechtigte an sich unbe-
schrankt Zeit zur Verfolgung der von dieser Bestimmung abgedeckten Sachverhalte.
Damit ihre Anspriche nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht u.U. mit einem
_ Schlag und ohne angemessene Ubergangszeit als verwirkt anzusehen sind, wurde in
§ 76 statuiert, daR die Funfjahresfrist des § 32 Abs. 2 auch hinsichtlich der zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits bestehenden Anspriiche

jedenfalls erst mit diesem Inkrafttreten zu laufen beginnt.

§ 77 behandelt jene Léschungsfalile, die auf die Bestimmung des § 33 gestitzt sind,
wonach eine Marke geléscht werden kann, weil sie aus einem von Amts wegen
wahrzunehmenden Grund nicht hatte registriert werden durfen. Da sich die im § 77
zitierten gesetziichen Bestimmungen durch die vorliegende Novelle inhaltlich zum
Teil gravierend geéndert haben, waren Ubergangsbestimmungen erforderlich, da

- andernfalls die neuen Regelungen selbst auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Novelie bereits anhangige Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anwendbar waéren.
Dies konnte manchen Antragsteller, der seine Entscheidung, ob er mit einem
Léschungsantrag gegen eine Marke vorgehen soll, auf der Basis der alten
Rechtslage gefallt hat, unter Umstéanden mit negativen Folgen, auch Kostenfolgen,
betreffen. Andererseits konnte die Anwendbarkeit der neuen Bestimmungen nicht
auf das Anmeldedatum der jeweiligen Marken abgestellt werden, da dies im Hinblick

auf die an sich unbeschrénkte Verlangerungsmoéglichkeit von Marken zu einer
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Perpetuierung der Anwendbarkeit der bisherigen Regelungen und unerwiinschten
Zweiteilung samt entsprechender Rechtsunsicherheit gefiihrt hatte. Als Kompromi®
wurde nunmehr vorgesehen, daB die bisherigen Regelungen der §§ 1, 3, 4, 7, 60
oder 66 auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle vor der Nichtigkeitsabteilung
bereits eingebrachte Antrage und laufende Verfahren bis zu deren rechtskraftiger
Entscheidung weiter anwendbar bleiben, neue Antradge gemaR § 33 allerdings nur
mehr in Verbindung mit den nach Inkrafttreten der Novelle geltenden
SchutzausschlieRBungsgrinden zuléssig sein sollen. Im Zusammenwirken mit dem
Entfall der bisherigen §§ 3 und 60 bedeutet dies in weiterer Folge, daR alle vor dem
Inkrafttreten der Novelle méglicherweise entgegen diesen Bestimmungen
registrierten Marken, hinsichtlich welcher ein entsprechender Léschungsantrag
gemaR § 33 in Verbindung mit § 3 oder mit § 60 nicht vor dem Inkrafttreten der
Novelle beim Osterreichischen Patentamt, Nichtigkeitsabteilung, eingereicht wurde,
rickwirkend aus diesem Grunde unanfechtbar werden. Da § 5, der ebenfalis in
Verbindung mit § 33 herangezogen werden kénnte, durch das gegenstandliche
Bundesgesetz keine Anderung erfahren hat, bleibt er von dieser Bestimmung

unberihrt.

Mit § 78 Abs. 1 soll klargestellt werden, da® vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes eingereichte Antrage wegen Nichtbenutzung einer Marke gemal
§ 33a weiterhin aufgrund der bisher geltenden Textierung dieser Bestimmung
durchzufiihren sind. Aufgrund der neuen Textierung wiirde andernfalls eine
Benutzung eines Zeichens in einer Form, die von der Eintragung auch in
Bestandteilen abweicht, dal’ dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinfludt
wiirde, oder eine Benutzung der Marke lediglich im Ahnlichkeitsbereich der
eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht mehr als rechtserhaltende
Benutzung anerkannt werden kénnen, was bis zum Inkrafttreten der Novelle jedoch
einen bekannten Grundsatz des &sterreichischen Markenrechts darstellte. Ein
abrupter Bruch mit dieser Tradition wiirde auf weitgehendes Unverstéandnis der
Markeninhaber stoRen und allfallig sogar einen Eingriff in wohlerworbene Rechte
darstellen. Da die Abwicklung bereits anhéngiger Verfahren nach der neuen
Textierung aufgrund der anzuerkennenden neuen zusétzlichen Benutzungsarten

einer Marke (vgl. § 10a) unter Umstanden aber auch fiir die Antragsteller zu
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unerwarteten Ergebnissen fiihren wirde, wurde die eingangs dargestelite Regelung

getroffen.

§ 78 Abs. 2 hat nur fiir verhaltnismalig kurze Zeit rechtliche Relevanz. Diese
Bestimmung sieht vor, daB fur nach dem Inkraftireten dieses Bundesgesetzes
gemal § 33a anhangig gemachten Loschungsverfahren zwar grundsatzlich die neue
Rechtslage maRgeblich sein soll, dies allerdings mit der Ma3gabe, dal
Benutzungshandlungen, die vor dem 1.1.1994 (=Datum des Inkrafttretens der
Markenrichtlinie fiir Osterreich) gemaR der alten Textierung des § 33a als
rechtserhaltend anzusehen gewesen waéren auch fir das nach dem neuen § 33a
abzufihrende Verfahren relevant und anzuerkennen sind. Daraus folgt, daf
theoretisch die bis zum 31.12.1998 eingebrachten Léschungsantrage gemaR § 33a
aufgrund von nach der alten Rechtslage anzuerkennenden Benutzungshandlungen

abgewehrt werden kénnten.

§ 34 wurde aufgrund einer blofien Option der Markenrichtlinie als teilweises Korrektiv
zu dem mit Inkrafttreten der gegensténdlichen Novelle entfallenen § 3 in das Gesetz
aufgenommen. Eine rickwirkende Inkraftsetzung ist sohin nicht notwendig.
Darliberhinaus soli er gemaR § 79 aber auch nicht auf vor seinem Inkrafttreten

angemeldete Marken angewendet werden kénnen.

Die Weiteranwendung der bisherigen zivilrechtlichen Bestimmungen des

[ll. Abschnittes in zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits
laufenden Verfahren wird durch § 80 Abs. 1 normiert. § 80 Abs. 2 enthalt (dhnlich
wie § 76) eine Ubergangsbestimmung beziiglich des Beginns der Verwirkungsfrist
zivilrechtlicher Anspriiche aus einer Markenverletzung und |4t diese Frist selbst
hinsichtlich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle bereits bestehender
Anspriiche ebenfalls erst mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle
beginnen. Die Neuregelung der Strafbestimmungen bedarf im Hinblick auf § 1 StGB

keiner gesonderten Ubergangsregelung.
ZuZ62

Der bisherige 1X. Abschnitt wird umnumeriert und erhalt nunmehr die Bezeichnung

XIlll. Abschnitt. Infolge der Einfligung einer Sonderregelung betreffend
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personenbezogene Bezeichnungen (§ 81) wird die Uberschrift des nunmehrigen
XIl. Abschnittes geandert.

ZuZ63

Um die Verstandlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzestextes nicht zu beeintrachtigen,
wird die mannliche Form fir alle personenbezogenen Bezeichnungen beibehalten.

§ 81 verdeutlicht jedoch, dal personenbezogene Bezeichnungen fir beide

Geschlechter gleichermalien gelten.

ZuZ64
Die bisher in § 71 enthalten gewesenen Voliziehungsbestimmungen werden
entsprechend den Neuregelungen der vorliegenden Novelle adaptiert und § 71 in

§ 82 umbenannt.

Zu Z 65

Die Inkrafttretensbestimmungen des bisherigen § 72, nunmehr § 83, werden durch
zwei weitere Abséatze (Abs. 3 und 4) erganzt. Abs. 3 sieht die auf den 1.1.1996
abgestellte riickwirkende Inkraftsetzung einzelner Bestimmungen der Novelle vor,
die einerseits auf das ab diesem Zeitpunkt fiir Osterreich verbindliche TRIPS-
Abkommen zurlickgehen, andererseits auf die ab diesem Zeitpunkt in Kraft stehende
Gemeinschaftsmarkenverordnung. Da mit dieser rickwirkenden Inkraftsetzung
insbesondere der Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Z 9, des § 10 Abs. 2 und des § 30
Abs. 2 in bestehende Rechte eingegriffen werden kann, ist die Bestimmung des § 83

Abs. 3 im Verfassungsrang zu beschliel3en.

§ 83 Abs. 4 koppelt das Inkrafttreten der in der Novelle enthaltenen flankierenden
Bestimmungen zum Protokoll zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken an den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls fiir

die Republik Osterreich.

Artikel Il
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Da mit dem Entfali des § 60 die Grundlage fur die Erlassung der unter Artikel i

aufgelisteten Kundmachungen entfalit, waren diese aufzuheben (siehe EB zu Z 50).

Artikel Il

Zu Z1
Qualitatsindizierende oder traditionelle geographische Angaben fur Agrarerzeugnisse

und Lebensmittel kénnen gemak den Bestimmungen der Verordnung (EWG)

Nr. 2081/92 europaweit unter Schutz gestellt werden. lhre rechtliche Absicherung
und Durchsetzung bestimmt sich einerseits unmittelbar nach den Bestimmungen der
Verordnung, andererseits nach den mit der gegensténdlichen Novelle in das
Markenschutzgesetz eingefiigten zivil- und strafrechtlichen Normen. Fir nicht nach
der zuvor genannten Verordnung geschitzte Bezeichnungen wurde im neuen
Markenschutzgesetz die Méglichkeit vorgesehen, geographische Angaben als
Verbandsmarken zu schiitzen. Auf europaischer Ebene besteht diese Maglichkeit im
Wege Uber die Gemeinschaftsmarkenverordnung. Mit beiden Instrumenten kénnen
auch qualitdtsneutrale Bezeichnungen geschiitzt werden. Auch ist der Anwendungs-
bereich nicht auf Agrarerzeugnisse und Lebensmitte! beschrankt. Mit der nunmehr
ins UWG aufgenommenen Bestimmung des § 8 soll den Standards des TRIPS-
Abkommens, Art. 22 Abs. 1 und 2, hinsichtlich der als unerlaubt zu qualifizierenden
Benutzung geographischer Angaben, unabhéngig von deren allfilliger formaler
Unterschutzstellung nach den eingangs genannten Bestimmungen, entsprochen und
die Begriffsdefinition des Art 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens ins UWG eingefihrt

werden.

Art 22 Abs. 2 Buchstabe b des TRIPS-Abkommens verweist auf Art. 10 PVU. Den
dort geregelten Sachverhalten entsprechen im gegensténdlichen Kontext die §§ 1, 2,
4 und 7 des UWG, welche nunmehr auf geographische Angaben im Sinne des
TRIPS-Abkommens anzuwenden sind, jedoch mit der Mafgabe, dafd der Umstand,
ob die entsprechenden Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs verwirklicht
werden oder nicht, keine Relevanz hat. Mit § 8 Abs. 2 wird dieser Schutz, wie
vergleichsweise in der Bundesrepublik Deutschland, auch auf geographische
Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft von Dienstieistungen ausgedehnt. Dies
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entspricht auch der Moglichkeit, ,geographische Verbandsmarken® fur Dienst-

leistungen zu registrieren.

ZuZ?2

Entsprechend den Ausfuhrungen im Aligemeinen Teil der Erlduterungen zu Artikel 1l
und im Besonderen Teil zu Z 40ff waren § 9 Abs. 1 und 3 insoferne zu dndern, als
die aus Verletzungen von registrierten Marken resultierenden Rechte (insbesondere
der Unterlassungsanspruch), ihre Grundlage in den Bestimmungen des

Ill. Abschnittes des Markenschutzgesetzes haben und nicht mehr auf Basis des
UWG geltend zu machen sind. Durch die Benutzung einer registrierten Marke
verwirklichte Eingriffe in andere Kennzeichenrechte sind hingegen weiterhin nach

dem UWG zu verfolgen.

Zu’z3

In Erganzung der Bestimmungen tber Anspriiche aus Kennzeichenverletzungen, die
sich bereits aus diesem Gesetz ergaben und weiterhin ergeben, werden mit § 9

Abs. 4 verschiedene Bestimmungen des Patentgesetzes sowie § 1489 ABGB
rezipiert, da diese Bestimmungen bislang nach § 56 MSchG in der bisher geltenden
Fassung auch fur Kennzeichenrechte anzuwenden waren. Abs 5 rezipiert die |
Bestimmung des § 58 MSchG, um eine Gleichbehandlung von Marken und anderen
Kennzeichenrechten im Hinblick auf die fiinfjahrige Verwirkungsfrist zu gewéhr-

leisten. Diese Regelung entspricht der Option des Art. 9 Abs. 2 der Markenrichtlinie.

ZuZé

§ 42 normiert die Weiteranwendung der bis zum Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes in Geltung stehenden Fassung des § 9 UWG fiir alle zum Zeitpunkt
dieses Inkrafttretens bereits eingebrachte Klagen nach dieser Bestimmung. Abs. 2
enthalt (ahnlich wie § 80 des Markenschutzgesetzes) eine Ubergangsbestimmung
bezuglich des Beginns der Verwirkungsfrist zivilrechtlicher Anspriiche aus der
Verletzung eines Kennzeichenrechts durch eine registrierte Marke oder ein anderes
Kennzeichenrecht und 14t diese Frist selbst hinsichtlich im Zeitpunkt des
inkrafttretens dieser Novelle bereits bestehender Anspriiche ebenfalls erst mit dem

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelie beginnen.
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Zu’Zbs:

Da der neueingefligte § 8 auf die Regelungen des fiir Osterreich mit 1.1.1996
verbindlichen TRIPS-Abkommens zuruckgeht, war diese Bestimmung mit diesem
Datum in Kraft zu setzen.
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Gegenuberstellung

Artikel I

Anderung des Markenschutzgesetzes

Geltende Fassung

§ 1. (1) Unter Marken werden in die-
sem Bundesgesetz die besonderen Zeichen
verstanden, die dazu dienen, zum Handels-
verkehr bestimmte Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von gleichartigen
Waren und Dienstieistungen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden.

(2) Bei Beurteilung, ob ein Zeichen hie-
zu geeignet ist, sind alle Tatumstéande, insbe-
sondere die Dauer des Gebrauches des Zei-
chens, nach Maf3gabe der Auffassung der
beteiligten Verkehrskreise zu bertcksichtigen.

§ 3. Das Markenrecht kann nur insoweit
erworben werden, als die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Wa-
ren und Dienstleistungen aus dem Unterneh-
men des Anmelders oder des Erwerbers her-
vorgehen kdénnen; es erlischt, soweit diese
Voraussetzung wegfalit.

§ 4. (1) Von der Registrierung ausge-
schlossen sind Zeichen, die
1. ausschlie3lich bestehen

Entwurf

§ 1. Marken kénnen alle Zeichen sein,
die _sich graphisch darstellen lassen, insbe-
sondere Woérter einschlielich Personenna-
men, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und
die Form oder Aufmachung der Ware, soweit
solche Zeichen geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von

~denjenigen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden.

§ 1 Abs. 2 entfallt.

§ 2 Abs. 1 und 2 unverandert

(3) Markenrechte, die aufgrund der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20.12.1993 iUber die Gemeinschaftsmarke
(Gemeinschaftsmarkenverordnung) erworben
werden, sind Markenrechten, die aufgrund
dieses Bundesgesetzes erworben werden,
gleichzuhalten. Im_Ubrigen sind die Vor-
schriften des VIII. Abschnittes anzuwenden.

§ 3 entfélit.

§ 4. Abs. 1 Z 1 lit. a unveréndert
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b) aus amtlichen Prifungs- oder Ge-
wahrzeichen, die im Inland oder
nach MaRgabe einer im Bundesge-
setzblatt zu verlautbarenden Kund-
machung (§ 6 Abs. 2) in einem aus-
landischen Staat fur dieselben Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die die
Marke bestimmt ist, oder fur gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen
eingefuhrt sind,

b)

aus amtlichen Prifungs- oder
Gewaéhrzeichen, die im Inland oder
nach MalRgabe einer im Bundesge-
setzblatt zu verlautbarenden Kund-
machung (§ 6 Abs. 2) in einem
ausléndischen Staat fur dieselben
Waren oder Dienstleistungen, fur die
die Marke bestimmt ist, oder fur
ahnliche Waren oder Dienstleistun-
gen eingefihrt sind,

2. ausschlieRlich Angaben in Worten 2. nicht als Marke eintragungsféhig sind:;

oder Bildern Uber Ort, Zeit oder Art
der Herstellung, Uber die Beschaf-
fenheit, Gber die Bestimmung, Uber
Preis-, Mengen- oder Gewichtsver-
haltnisse der Ware oder Uber Ort,
Zeit oder Art der Erbringung, tber
die Beschaffenheit, Uber die Be-
stimmung, Uber Preisverhéaltnisse
oder Umfang der Dienstleistung ent-
halten;

3. zur Bezeichnung bestimmter Gattun-
gen von Waren oder Dienstleistun-
gen im Verkehr aligemein gebrauch-
lich sind;

4. argerniserregende oder sonst gegen
die offentliche Ordnung versto3ende
Darstellungen, Aufschriften oder sol-
che Angaben enthalten, die den tat-
sachlichen Verhaltnissen nicht ent-
sprechen und zur T&uschung des
Publikums geeignet sind,;

5. nach dem Sortenschutzgesetz,
BGBI. Nr. 108/1993, als Sortenbe-
zeichnung fur gleichartige Waren
registriert sind.
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3.

4.

keine Unterscheidungskraft haben:

ausschlieRlich aus Zeichen oder An-

5.

gaben bestehen, welche im Verkehr
zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Be-
stimmung, des Wertes, der geogra-
phischen Herkunft oder der Zeit der
Herstellung der Ware oder der Er-
bringung der Dienstleistung oder zur
Bezeichnung _ sonstiger Merkmale
der Ware oder Dienstleistung dienen
kénnen; :
ausschlieBlich aus Zeichen oder An-

gaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch_oder in_den redli-
chen und standigen Verkehrsgepflo-
genheiten zur Bezeichnung der Wa-
re oder Dienstleistung Gblich sind:;

. ausschlielich aus der Form beste-

hen, die durch die Art der Ware
selbst bedingt ist, oder aus der Form
der Ware, die zur Herstellung einer
technischen Wirkung erforderlich
ist_oder aus der Form, die der Ware
einen wesentlichen Wert verleiht:
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(2) Die Registrierung wird jedoch im
Fall des Abs. 1 Z. 2 zugelassen, wenn das
Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen
als Kennzeichen der Waren oder Dienstlei-
stungen des Unternehmens des Anmelders

gilt.

§ 6. (1) Es ist untersagt, im geschaftli-
chen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen oder als Bestandteil
von Waren- oder Dienstleistungskennzeich-
nungen unbefugt das Staatswappen, die
Staatsfahne, ein anderes staatliches Hoheits-
zeichen oder das Wappen einer inlandischen
Gebietskérperschaft oder ohne Zustimmung
der Berechtigten dieim § 4 Abs. 1 Z. 1 lit. ¢
genannten Zeichen zu gebrauchen. Ebenfalis
untersagt ist der Gebrauch eines Prufungs-
oder Gewahrzeichens ohne Zustimmung der
das Prufungs- oder Gewéhrzeichen verlei-
henden Behérde zur Kennzeichnung oder als
Bestandteil der Kennzeichnung solcher Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die das Zeichen
eingefuhrt ist, oder gleichartiger Waren oder
Dienstleistungen.

§7.8§4 Abs. 1 Z. 1 und die §§ 5und 6
gelten auch fur Darstellungen, die der amtli-
chen Ausfuhrungsform der Auszeichnung
oder des Zeichens ahnlich (§ 14) sind. Befugt
gefuhrte Auszeichnungen und Zeichen der im
§4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art kénnen je-
doch auch dann, wenn sie anderen derartigen
Auszeichnungen oder Zeichen &hnlich (§ 14)

7. gegen die éffentliche Ordnung oder
gegen die guten Sitten verstoRRen;

8. geeignet _sind, das Publikum zum
Beispiel _Uber die Art, die Beschaf-
fenheit oder die geographische Her-
kunft der Ware oder_Dienstleistung
zu tauschen;

9. eine_geographische Angabe enthal-
ten oder aus ihr bestehen, durch die
Weine gekennzeichnet werden und
die fur Weine bestimmt sind, die die-
sen__Ursprung nicht haben, oder
durch die Spirituosen gekennzeich-
net werden und die fur Spirituosen
bestimmt sind, die diesen Ursprung
nicht haben.

(2) Die Registrierung wird jedoch in den
Fallen des Abs. 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen,
wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten
Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge
seiner Benutzung Unterscheidungskraft im
Inland erworben hat.

§ 6. (1) Es ist untersagt, im geschaftli-
chen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen oder als Bestandteil
von Waren- oder Dienstleistungskennzeich-
nungen unbefugt das Staatswappen, die
Staatsfahne, ein anderes staatliches Hoheits-
zeichen oder das Wappen einer inlandischen
Gebietskérperschaft oder ohne Zustimmung
der Berechtigten dieim§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c
genannten Zeichen zu benutzen. Ebenfalls
untersagt ist die Benutzung eines Prifungs-
oder Gewahrzeichens ohne Zustimmung der
das Prufungs- oder Gewahrzeichen verlei-
henden Behérde zur Kennzeichnung oder als
Bestandteil der Kennzeichnung solcher Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die das Zeichen
eingefuhrt ist, oder &hnlicher Waren oder
Dienstleistungen.

§7.84 Abs. 1 Z 1 und die §§ 5und 6
gelten auch fur Darstellungen, die der amtli-
chen Ausfihrungsform der Auszeichnung
oder des Zeichens &hnlich sind. Befugt ge-
fuhrte Auszeichnungen und Zeichen der im
§4 Abs. 1 Z 1 bezeichneten Art kénnen je-
doch auch dann, wenn sie anderen derartigen
Auszeichnungen oder Zeichen ahnlich sind,
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sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5)
und zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen gebraucht werden (§ 6).

§ 10. Das Markenrecht schlie3t nicht
aus, da ein anderer Unternehmer das glei-
che Zeichen zur Kennzeichnung nicht gleich-
artiger Waren und Dienstleistungen ge-
braucht.
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Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstlei-
stungen benutzt werden (§ 6).

§ 10. (1) Vorbehaltlich der Wahrung
alterer Rechte gewéahrt die eingetragene Mar-
ke _ihrem Inhaber ein ausschlieRliches Recht.
Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Drit-
ten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschaftlichen Verkehr

1. _ein mit der Marke gleiches Zeichen
fur Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen (§ 10a), die mit denjeni-
gen gleich sind, fir die die Marke
eingetragen ist;

2. ein mit _der Marke gleiches oder
ahnliches Zeichen fur gleiche oder
ahnliche Waren oder_Dienstleistun-
gen zu benutzen (§ 10a), wenn da-
durch fir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die
Gefahr einschiiel3t, dal das Zeichen
mit der Marke gedanklich in_Verbin-
dung gebracht wird.

(2) Dem Inhaber_einer_eingetragenen
Marke ist es gestattet, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschéftlichen
Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr
ahnliches Zeichen fur Waren oder Dienstlei-
stungen zu benutzen (§ 10a). die nicht denen
ahnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist,
wenn diese im Inland bekannt ist und die Be-
nutzung des Zeichens die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschatzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeintrachtigt.

(3) Die eingetragene Marke gewéhrt ih-
rem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten

1. seinen Namen oder seine Anschrift,

2. Angaben Uber die Art, die Beschaf-
fenheit, die Menge, die Bestimmung,
den Wert, die geographische Her-
kunft oder die Zeit der Herstellung
der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder uber andere
Merkmale der Ware oder Dienstlei-

stung,
3. die Marke, falls dies notwendiqg ist,
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§ 10 a. (1) Die Marke gewahrt ihrem
Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten, die Marke fur Waren zu benutzen,
die unter dieser Marke von ihrem Inhaber
oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht worden sind.

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung,
wenn berechtigte Grunde es rechtfertigen,
dalk der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb
der Waren widersetzt, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbrin-
gen verandert oder verschlechtert ist.

§ 11. (1) Das Markenrecht und Lizenz-
rechte daran gehen, soweit nichts anderes
vereinbart worden ist, im Fall des Eigentums-
wechsels am gesamten Unternehmen auf den
neuen Eigentimer uber.

als Hinweis auf die Bestimmung ei-
ner Ware, insbesondere als Zube-
hoér _oder Ersatzteil oder einer
Dienstleistung _im __geschéftlichen
Verkehr _zu benutzen, soferne dies
den anstandigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel entspricht.

§ 10a. Als Benutzung eines Zeichens
zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienst-
leistung wird insbesondere angesehen:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren

Aufmachung, Umhullungen, Gefa-
Ren oder auf Gegenstanden, an de-
nen die Dienstleistung ausgefthrt
wird oder ausgefuhrt werden soll,
anzubringen,

2. unter _dem Zeichen Waren anzu-
bieten, in_den Verkehr zu bringen
oder zu den genannten Zwecken zu
besitzen oder unter dem Zeichen
Dienstleistungen _anzubieten oder
zu erbringen,

3. _Waren unter dem Zeichen einzufuh-
ren oder auszufuhren,

4. das Zeichen in den Geschéftspapie-
ren, in Ankindigungen oder in der
Werbung zu benutzen.

Der bisherige § 10a erhalt die Bezeichnung
§ 10b.

§ 11. (1) Die Marke kann, unabhéngig
von_einem Eigentumswechsel am Unterneh-
men, fur alle oder einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist,
Ubertragen werden. Gehért die Marke zu ei-
nem Unternehmen und ist nichts anderes ver-
einbart worden, so gelten das Markenrecht
und allféllige Lizenzrechte daran im Falle des

www.parlament.gv.at

89von 124



90 von 124

(2) Das Markenrecht kann ohne das
Unternehmen Ubertragen werden. Eine Uber-
tragung bloR fur einen Teil der Waren und
Dienstleistungen ist unzuldssig, soweit diese
mit dem nicht Ubertragenen Teil der Waren
und Dienstleistungen gleich oder gleichartig
sind.

§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung
des Berechtigten von dem Namen, der Firma
oder der besonderen Bezeichnung des Unter-
nehmens eines anderen zur Kennzeichnung
von Waren oder Dienstleistungen Gebrauch
machen.

§ 13. Unter Kennzeichnung einer Ware
oder Dienstleistung ist nicht nur der Gebrauch
des Zeichens an der Ware selbst oder an Ge-
genstdnden, an denen die Dienstleistung
ausgefuhrt wurde oder ausgefuhrt werden soll
oder die zur Erbringung von Dienstleistungen
benutzt werden, zu verstehen, sondern auch
der Gebrauch auf GefalRen oder Umhuliungen
sowie in Ankundigungen und Geschéftspapie-
ren.

§ 14. Ahnlich im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Zeichen, wenn die Gefahr be-
steht, dal sie im geschéafilichen Verkehr ver-
wechselt werden. Daf} ein Zeichen aus Wor-
ten, das andere aus bildlichen Darstellungen
besteht, schlieRt fur sich allein die Ahnlichkeit
nicht aus.
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Eigentumswechsels am gesamten Unterneh-
men_als mit diesem auf den neuen Eigentu-
mer Ubergegangen.

(2) Ergibt sich aus dem Antrag auf Um-
schreibung oder den _dazu vorgelegten Un-
terlagen_in_offensichtlicher Weise, daR die
Marke aufgrund des Rechtstberganges ge-
eignet ist, das Publikum insbesondere tber
die Art, die Beschaffenheit oder die geogra-
phische Herkunft der Waren_oder Dienstlei-
stungen zu tduschen, so ist der Antrag auf
Umschreibung abzuweisen, es sei_denn, der
Erwerber stimmt einer Einschrénkung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
zur Beseitigung der Tauschungsgefahr zu.

§ 12. Niemand darf ohne Zustimmung
des Berechtigten den Namen, die Firma oder
die besondere Bezeichnung des Unterneh-
mens eines anderen zur Kennzeichnung von
Waren oder Dienstleistungen benutzen.

§ 13. (1) Erweckt die Wiedergabe einer
eingetragenen _Marke in_einem Woérterbuch,
Lexikon oder_ adhnlichem Nachschlagewerk
den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbe-
zeichnung der Waren oder Dienstleistungen,
fur die sie eingetragen ist, so stellt der Verle-
ger des Werkes auf Antrag des Inhabers der
Marke sicher, da® der Wiedergabe der Marke
spatestens bei einer Neuauflage des Werkes
der Hinweis beigefugt wird, daR es sich um
eine eingetragene Marke handelt.

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwen-
den, wenn_das Nachschlagewerk in_elektro-
nisch gespeicherter Form vertrieben wird.

§ 14. (1) Die Marke kann fUr alle oder _einen
Teil der Waren oder_Dienstleistungen, fur die
sie eingetragen ist. und fur das gesamte Bun-
desgebiet oder einen Teil davon Gegenstand
von ausschlieBlichen oder nicht ausschliefli-
chen Lizenzen sein.

(2) Der _Inhaber einer Marke kann die
Rechte aus der Marke gegen einen Lizenz-
nehmer geltend machen, der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,
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§ 16. (2) Die Marke muR? beim Patent-
amt zur Registrierung schriftlich angemeldet
werden. Sofern sie nicht bloR aus Zahlen,
Buchstaben oder Worten ohne bildméaRige
Ausgestaltung besteht und hieflr keine be-
stimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine
Darstellung der Marke zu uUberreichen. Die
Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen,
ihre Beschaffenheit und Abmessungen wer-
den durch Verordnung festgesetzt.

§ 17. (1) In das Markenregister sind bei
der Registrierung einzutragen:

1. die Marke,

2. die Registernummer,

3. der Tag der Anmeidung und gege-
benenfalls die beanspruchte Priori-
tat,

4. der Inhaber der Marke und gegebe-
nenfalls dessen Vertreter,

5. die Waren und Dienstleistungen, fur
welche die Marke bestimmt ist, ge-
ordnet nach der Internationalen
Kiasseneinteilung (Abkommen von
Nizza Gber die Internationale Kiassi-

2. der_von der Registrierung erfaften
Form, in der die Marke verwendet
werden darf

3. der Art der Waren oder Dienstlei-
stungen, far die die Lizenz erteilt
wurde,

4. des Gebietes, in dem die Marke
verwendet werden darf, oder

5. der_Qualitdt der vom Lizenznehmer
hergestellten Waren oder erbrachten
Dienstleistungen

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages
verstoRt.

§ 16. (2) Die Marke mu} beim Patent-
amt zur Registrierung schriftlich angemeldet
werden. Sofern sie nicht bloR aus Zahlen,
Buchstaben oder Worten ohne bildmaRige
Ausgestaltung besteht und hiefur keine be-
stimmte Schriftform beansprucht wird, ist eine
Darsteliung der Marke, bei Klangmarken zu-
satzlich zu einer_Darstellung der Marke in
Notenschrift oder Sonagramm_Uberdies eine
klangliche Wiedergabe der Marke auf einem
Datentrager zu berreichen. Die Zahl der vor-
zulegenden Markendarstellungen, ihre Be-
schaffenheit und Abmessungen sowie die fur
die klangliche Wiedergabe zu verwendenden
Datentrager und_Einzelheiten der klanglichen

“Wiedergabe wie Formatierung, Abtastfre-

guenz, Auflésung und Spieldauer werden
durch Verordnung festgesetzt.

§ 17. Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5 und 6 unver-
andert.

3. der Tag der Anmeldung und gege-
benenfalls die beanspruchte Prioritét
oder der Zeitrang nach Art. 108
Abs. 3 der Gemeinschaftsmarken-

verordnung
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fikation von Waren und Dienstlei-
stungen fur die Eintragung von Mar-
ken, BGBI. Nr. 401/1973 in der je-
weils geltenden Fassung),

. der Beginn der Schutzdauer,

. gegebenenfalls der Hinweis, dal} die
Marke auf Grund eines Verkehrs-
geltungsnachweises registriert wor-
den ist.

~N O®

§ 18. (1) Far die Anmeldung einer Mar-
ke sind eine Anmeldegebihr von 950 S, darin
enthalten eine Recherchengebuhr (§21) in
Héhe von 400 S und eine Klassengebuhr zu
zahlen. Die Klassengebuhr betragt 220 S,
sofern das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen
umfalt; fur jede weitere Klasse erhéht sie sich
um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke
sind nach Aufforderung eine Schutzdauerge-
biahr von 2 000 S und ein Druckkostenbeitrag
fur die Veréffentlichung (§ 17 Abs. 4) zu zah-
len. Die Hohe des Druckkostenbeitrages hat
sich nach dem Umfang der Veréffentlichung
zu richten und ist durch Verordnung festzu-
setzen (§ 70 Abs. 1).

(4) Fir den Antrag auf internationale
Registrierung einer Marke nach dem Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrie-
rung von Marken, BGBI. Nr. 400/1973 in der
jeweils geltenden Fassung, ist neben der an
das Internationale Baro zu zahlenden Gebuhr
eine Iniandsgebuhr von 1 200 S zu zahlen.
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7. gegebenenfalls der Hinweis, dal die
Marke auf Grund eines Verkehrs-
geltungsnachweises registriert wor-
den ist,

8. gegebenenfalls der Hinweis, dal die
Marke aufgrund eines Umwand-
lungsantrages registriert worden ist.

§ 18. (1) Fur die Anmeldung einer Mar-
ke sind eine Anmeldegebthr von 950 S, darin
enthalten ein Entgelt fur die Recherche (§ 21)
in Héhe von 400 S, und eine Klassengebuhr
zu zahlen. Die Klassengebihr betragt 220 S,
sofern das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen
umfaldt; fur jede weitere Klasse erhéht sie sich
um je 290 S.

(2) Vor der Registrierung einer Marke
sind nach Aufforderung eine Schutzdauerge-
bdhr von 2000 S und ein Druckkostenbeitrag
fur die Veréffentlichung (§ 17 Abs. 4) zu zah-
len (§ 71 Abs. 1).

(3) unverandert

(4) Fur den Antrag auf internationale
Registrierung einer Marke nach dem Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrie-
rung von Marken, BGBI. Nr.400/1973, und
dem Protokoll zum Madrider Abkommen Uber
die internationale Reqistrierung von Marken
BGBL. Nr. ...../1997 beide in der jeweils gel-
tenden Fassung, ist neben der an das Inter-
nationale Blro zu zahlenden Gebuhr eine
Inlandsgebuhr von 1.200 S zu zahlen. Wird
die internationale Registrierung sowohl nach
dem Madrider Abkommen tber die internatio-
nale Registrierung von Marken als auch nach
dem Protokoll zum Madrider Abkommen _Gber
die internationale Registrierung von Marken
beantragt, so ist jedenfalls nur eine Inlands-
gebuhr zu zahlen.

§ 20. Abs. 1 und 2 unverandert.
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§ 20. (3) Bestehen Bedenken gegen
die Zulassigkeit der Registrierung wegen
mangelnder Unterscheidungskraft (§ 1) oder
auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 2, so ist auf An-
trag des Anmelders vor der Abweisung mit
Beschlu? festzustellen, dall die Marke nur
unter den Voraussetzungen des §1 Abs. 2
oder des § 4 Abs. 2 registrierbar ist; ein sol-
cher BeschluR kann mit Beschwerde (§ 36)
angefochten werden.

§ 21. (1) Jede angemeldete Marke ist
ferner darauf zu prafen, ob sie prioritats-
alteren Marken, die fur Waren oder Dienstlei-
stungen derselben Klasse registriert sind,
gleich oder ahnlich (§ 14) ist. Solche Marken
sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzu-
teilen, dal’ die angemeldete Marke im Fall der
Zulassigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert werden
wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb
der vom Patentamt gesetzten Frist zurtckge-
nommen wird.

- §22. (1) Auf Antrag hat das Patentamt
jedermann schriftlich Auskunft dartber zu ge-
ben, ob ein bestimmtes Zeichen Marken, de-
ren Waren und Dienstleistungen in die im An-
trag bezeichneten Klassen fallen, moglicher-
weise gleich oder ahnlich (§ 14) ist. Fur sol-
che Auskunfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das Zei-
chen eine eingetragene Marke ist, genlgt die
Angabe der Registernummer.

(3) Bestehen Bedenken gegen die Zu-
lassigkeit der Registrierung geméanR § 4 Abs. 1
Z 3, 4 oder 5, so ist auf Antrag des Anmelders
vor der Abweisung mit Beschlul} festzustellen,
daR das angemeldete Zeichen nur unter den
Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 registrierbar
ist; ein solcher Beschluf3 kann mit Beschwer-
de (§ 36) angefochten werden.

§ 21. (1) Jede angemeldete Marke ist:
ferner vom Patentamt im Rahmen seiner Teil-
rechtsfahigkeit (§ 58a Abs. 1 des Patentge-
setzes 1970, BGBL. Nr. 259, in _der jeweils
geltenden Fassung) darauf zu prifen, ob sie
prioritdtsélteren Marken, die fur Waren oder
Dienstleistungen derselben Klasse registriert
sind, gleich oder méglicherweise ahnlich ist
(Ahnlichkeitsrecherche)._Gleiche oder mégli-
cherweise dhnliche Marken sind dem Anmel-
der mit dem Hinweis mitzuteilen, dal® das an- -
gemeldete Zeichen im Fall der Zulassigkeit
(§ 20 Abs. 2) registriert werden wired, sofern
die Anmeldung nicht innerhalb der vom Pa-
tentamt gesetzten Frist zurlickgenommen
wird.

§ 21a. International reqistrierte Marken,
(§ 2 Abs. 2) fur die Schutz in Osterreich bean-
sprucht wird, sind, sofern die hiefur erforderli-
chen_technischen Voraussetzungen gegeben
sind, innerhalb_der fur die Mitteilung der
Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf
Ahnlichkeit zu prifen. § 21 ist sinngemaR an-
zuwenden.

§ 22. (1) Auf Antrag hat das Patentamt
im_Rahmen_seiner Teilrechtsfahigkeit (§ 58a
Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBL. Nr.
259, in der jeweils geltenden Fassung) jeder-
mann schriftlich Auskunft dariber zu geben,
ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren
Waren und Dienstleistungen in die im Antrag
bezeichneten Klassen fallen, gleich oder
moglicherweise ahnlich ist. Fur solche Aus-
kanfte gilt § 21 Abs. 2. Wenn das Zeichen
eine eingetragene Marke ist, genlgt die An-
gabe der Registernummer. Sofern die hierfGr
erforderlichen technischen Voraussetzungen

www.parlament.gv.at

93 von 124




94 von 124

(3) Die Antrage unterliegen der Zah-
lung einer Gebuhr, deren jeweilige Héhe
durch Verordnung des Prasidenten des Oster-
reichischen Patentamtes festzusetzen ist. Bei
der Festsetzung des einzelnen Gebuhrensat-
zes ist der fur die Tatigkeit erforderliche Ar-
beits- und Sachaufwand zu bertcksichtigen.

§ 24. (1) Die durch Artikel 4 der Pariser
Verbandsubereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums, BGBI. Nr. 399/1973 in
der jeweils geltenden Fassung, eingerdumten
Prioritatsrechte sind ausdrucklich in Anspruch
zu nehmen. Dabei sind der Tag der Anmel-
dung, deren Prioritat in Anspruch genommen
wird, und das Land, in dem diese Anmeldung
bewirkt worden ist, anzugeben (Prioritatser-
klarung). Ferner ist das Aktenzeichen dieser
Anmeldung anzuflhren.

§ 25. (1) Marken, die auf einer inlandi-
schen oder einer auslandischen Ausstellung
zur Kennzeichnung von dort zur Schau ge-
stellten Waren gebraucht werden, geniel3en
einen Prioritdtsschutz nach den Bestimmun-
gen der §§ 26 und 27.

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn
der Bundesminister fir wirtschaftliche Ange-
legenheiten der Ausstellung die Begunstigung
'des Prioritatsschutzes fur die Marken, die zur
Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten
Waren gebraucht werden, zuerkannt hat.

§ 27. (2) Werden gleiche oder gleich-
artige Waren, die mit gleichen oder ahnlichen
(§ 14) Marken gekennzeichnet sind, gleich-
zeitig in den Ausstellungsraum eingebracht,

209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

gegeben sind, umfaBt diese Ahnlichkeitsre-
cherche auch angemeldete Zeichen, Gemein-
schaftsmarken und angemeldete Gemein-
schaftsmarken.

(2) unverandert.

(3) Die Antrage unterliegen der Zah-
lung eines Entgelts, dessen Héhe im Patent-
blatt zu veréffentlichen_ist (§ 79 des Patent-
gesetzes 1970, BGBL. Nr. 259, in der jeweils
geltenden Fassung).

§ 24. (1) Die aufgrund zwischenstaatli-
cher Vereinbarungen eingerédumten Prioritats-
rechte sind ausdrtcklich in Anspruch zu neh-
men. Dabei sind der Tag der Anmeldung, de-
ren Prioritat in Anspruch genommen wird, und
das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt
worden ist, anzugeben (Prioritatserklarung).
Ferner ist das Aktenzeichen dieser Anmel-
dung anzufuhren.

§ 24. Abs. 2 bis 4 unverandert.

§ 25. (1) Marken, die auf einer inlandi-
schen oder einer ausléndischen Ausstellung
zur Kennzeichnung von dort zur Schau ge-

stellten Waren benutzt werden, geniellen ei-

nen Prioritdtsschutz nach den Bestimmungen
der §§ 26 und 27.
(2) unverandert.

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn
der Bundesminister fur wirtschaftliche Ange-
legenheiten der Ausstellung die Begunstigung
des Prioritatsschutzes fur die Marken, die zur
Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten
Waren benutzt werden, zuerkannt hat.

§ 26. Abs. 2 bis 4 unverandert.

§ 27. Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 unveran-
dert .

(2) Werden gleiche oder ahnliche Wa-
ren, die mit gleichen oder ahnlichen Marken
gekennzeichnet sind, gleichzeitig in den Aus-
stellungsraum eingebracht, so genief3t jene
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so genief3t jene Marke den Vorrang, deren
Anmeldung zuerst erfolgt.

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke,
die Eintragung und die Léschung von Lizenz-
rechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines
Beteiligten und Vorlage einer Urkunde. Wenn
die Urkunde keine &ffentliche ist, mul} sie mit
der ordnungsgemal beglaubigten Unterschrift
des Uber sein Recht Verfugenden versehen
sein.

(2) Rechtsstreitigkeiten GUber Rechte an
Marken sowie die Verfahren auf L6schung
(§§ 30 bis 33 ¢) und auf Ubertragung (§ 30 a)
sind auf Antrag im Markenregister anzumer-
ken (Streitanmerkung).

(3) Im Gbrigen gelten § 43 Abs. 3 und 4
und §45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970,
BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fas-
sung, sinngemafn.

(4) Fur jeden der in den Abs. 1 und 2
erwahnten Antrage ist eine GeblUhr im Aus-
mall der Anmeldegebuhr (§ 18 Abs. 1) zu
zahlen.

§ 30. (1) Der Antrag auf Léschung ei-
ner Marke kann vom Inhaber einer fur diesel-
ben oder fur gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen friher angemeldeten, noch zu
Recht bestehenden Marke gestellt werden,
wenn beide Marken gieich oder ahnlich (§ 14)
sind.

Marke den Vorrang, deren Anmeldung zuerst
erfolgt.

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke,
die Eintragung und Léschung von Lizenz- und
Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag
eines Beteiligten und Vorlage einer Urkunde.
Wenn die Urkunde keine éffentliche ist, mu3
sie mit der ordnungsgemaR beglaubigten
Unterschrift des tUber sein Recht Verfligenden
versehen sein. Die Eintragung und Léschung
von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtli-
ches Ersuchen.

(2) Rechtsstreitigkeiten Uber Rechte an
Marken sowie die Verfahren auf Léschung
(88 30 bis 34 und § 66), auf Ubertragung
(§ 30a)_sowie auf nachtragliche Feststellung
der Ungultigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf
Antrag im Markenregister anzumerken
(Streitanmerkung).

(3) Im ubrigen gelten § 43 Abs. 3, 4
und 7 und § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes
1970, BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden
Fassung, sinngemaR.

(4) Fur jeden der im Abs. 1 erwéahnten
Antrage ist eine Gebihr im Ausmal der An-
meldegebuhr, fiir einen Antrag nach Abs. 2
eine Gebuhr in H6he von 330 S zu zahlen.

§ 28. Abs. 5 und 6 unverandert.

§ 30. (1) Der Inhaber einer friher an-
gemeldeten.__noch zu Recht bestehenden
Marke kann die Léschung einer Marke begeh-
ren, sofern

1. entweder beide Marken und die Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die die
Marken _eingetragen sind, gleich
sind, oder

- 2. die_beiden Marken und die Waren
oder Dienstleistungen, fur die die
Marken _eingetragen sind, gleich
oder ahnlich sind und dadurch flr
das Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen besteht, die die Gefahr
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(2) Der Antrag ist innerhalb eines Zeit-
raumes von funf Jahren ab Kenntnis von der
Benutzung der jungeren eingetragenen Marke
zu stellen. Dies gilt nur fur die Waren oder
Dienstleistungen, fur die die jungere Marke
benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn
die Anmeldung der jungeren Marke nicht bés-
glédubig vorgenommen worden ist.

(3) Das Ldéschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)
zuruck.

§ 30 a. (1) Wer im Ausland durch Regi-
strierung oder Gebrauch Rechte an einem
Zeichen erworben hat, kann begehren, dafR
eine. gleiche oder ahnliche (§ 14), fur diesel-
ben oder fur gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen spéater angemeldete Marke ge-
|6scht oder ihm Ubertragen wird, wenn deren
Inhaber zur Wahrung der geschéftlichen In-
teressen des Antragstellers verpflichtet ist
oder war und die Marke ohne dessen Zustim-
mung und ohne tauglichen Rechtfertigungs-
grund registrieren lieR.

(2) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)
zuruck.
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einschlieRt, dal die Marke mit der
alteren Marke gedanklich in Verbin-
dung gebracht wirde.

(2) Ebenso ist dem Antrag auf L&-
schung einer Marke stattzugeben, wenn der
Antragsteller Inhaber einer friher angemel-
deten. noch zu Recht bestehenden und im
Inland bekannten Marke ist, sofern die Mar-
ken gleich oder ahnlich, jedoch fur nicht ahnli-
che Waren oder Dienstleistungen eingetragen
sind und die Benutzung der jiungeren Marke
die Unterscheidungskraft oder die Wertschat--
zung der_bekannten Marke ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeintrachtigen wurde.

(3) Antrége nach Abs.1 oder 2 sind ab-
zuweisen, wenn _der Antragsteller die Benut-
zung der_jungeren_eingetragenen Marke in-
nerhalb eines Zeitraumes von funf aufeinan-
derfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Be-
nutzung geduldet hat. Dies gilt nur fur die Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die die jungere
Marke benutzt worden ist, und auch nur dann,
wenn die Anmeldung der jungeren Marke
nicht bésgléubig vorgenommen worden ist .

(4) Wird ein Léschungsantrag geman
Abs.2 auf eine altere Gemeinschaftsmarke
gestutzt, so ist anstelle der Bekanntheit im
Inland die Bekanntheit_in_der Europaischen
Gemeinschaft nachzuweisen.

(5) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)
zuruck.

§ 30 a. (1) Wer im Ausland durch Regi-
strierung oder Benutzung Rechte an einem
Zeichen erworben hat, kann begehren, daR
eine gleiche oder ahnliche, flr dieselben oder
ahnliche Waren oder Dienstleistungen spéater
angemeldete Marke geléscht wird, wenn de-
ren Inhaber zur Wahrung der geschéftlichen
Interessen des Antragstellers verpflichtet ist
oder war und die Marke ohne dessen Zustim-
mung und ohne tauglichen Rechtfertigungs-
grund registrieren liel3.

(2) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)
zurdck.

(3) Anstelle der Léschung nach Abs. 1

www.parlament.gv.at




209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

§ 31. (1) Die Léschung einer Marke

kann begehren, wer nachweist, dal} das von
ihm fur dieselben oder fur gleichartige Waren
oder Dienstieistungen gefuhrte nichtregi-
strierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmel-
dung der angefochtenen, seinem nichtregi-
strierten Zeichen gleichen oder ahnlichen
(§ 14) Marke innerhalb beteiligter Verkehrs-
kreise als Kennzeichen der Waren oder
Dienstleistungen seines Unternehmens ge-
goiten hat, es sei denn, die Marke wurde vom
Unternehmen, fUr das sie registriert wurde,
mindestens ebenso lange unregistriert gefuhrt
wie vom Unternehmen des Antragstellers.

(2) Die Léschung einer solchen Marke
mufR} innerhalb von funf Jahren nach Beginn
der Schutzdauer der Marke beantragt werden,
es sei denn, die Marke war dem Inhaber zur
Zeit ihrer Anmeldung oder Erwerbung (§ 11)
als Kennzeichen der Waren oder Dienstlei-
stungen des Unternehmens des Antragstellers
bekannt oder mufte ihm bekannt gewesen
sein.

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die L6-
schung einer Marke begehren, wenn sein
Name, seine Firma oder die besondere Be-

-~ kann der Antragsteller begehren, daR ihm die

Marke Ubertragen wird.

(4) Ein Anspruch nach Abs. 3 und ein
Anspruch auf Léschung (§8 30 bis 34) kénnen
nicht in_einem_ Verfahren geltend gemacht
werden, widrigenfalls der Anspruch nach
Abs 3 mit BeschluR zurickzuweisen ist. Ge-
gen diesen BeschiuB} ist eine abgesonderte
Berufung nicht zulassig. Wird vom selben An-
tragsteller in getrennten Verfahren sowohl die
Léschung (8§ 30 bis 34) als auch die Uber-
tragung_ derselben Marke beantragt, so ist
zuerst Uber den Léschungsantrag zu ent
scheiden. :

(5) Kann die Marke nicht {bertragen
werden, da sie in_einem Ldschungsverfahren
nach Abs. 4 bereits geléscht wurde, so hat
der Antragsgegner Anspruch auf Ersatz der
ihm _im Verfahren nach Abs. 3 erwachsenen
Kosten.

§ 31. (1) Die Lo6schung einer Marke
kann begehren, wer nachweist, dal} das von
ihm far dieselben oder fur dhnliche Waren
oder Dienstleistungen gefuhrte nichtregi-
strierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmel-
dung der angefochtenen, seinem nichtregi-
strierten Zeichen gleichen oder &hnlichen
Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen der Waren oder Dienstleistun-
gen seines Unternehmens gegolten hat, es
sei denn, die Marke wurde vom Markeninha-
ber mindestens ebenso lange unregistriert
gefuhrt, wie vom Unternehmen des Antrag-
stellers.

(2)_Der Antrag ist abzuweisen, wenn
der Antragsteller die Benutzung der eingetra-
genen Marke innerhalb eines Zeitraumes von
funf aufeinanderfolgenden Jahren in_Kenntnis
dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur
fur die Waren und Dienstleistungen, fur die
die_eingetragene Marke benutzt worden ist,
und auch nur dann, wenn die Anmeldung der
eingetragenen Marke nicht bdsglaubig vorge-
nommen worden ist.

(3) unveréndert.

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die L6-
schung einer Marke begehren, wenn sein
Name, seine Firma oder die besondere Be-
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zeichnung seines Unternehmens oder eine
diesen Bezeichnungen dhnliche Bezeichnung
(§ 14) ohne seine Zustimmung als Marke oder
als Bestandteil einer Marke registriert worden
ist (§ 12) und wenn die Verwendung der Mar-
ke geeignet ware, im geschéftlichen Verkehr
die Gefahr von Verwechslungen mit einem der
vorerwdhnten Unternehmenskennzeichen des
Antragstellers hervorzurufen.

(2) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§19 Abs. 1)
zuruck.

§ 33 a. (1) Jedermann kann die L6-
schung einer seit mindestens funf Jahren re-
gistrierten Marke begehren, soweit diese in-
nerhalb der letzten funf Jahre vor Uberrei-
chung des Léschungsantrages im Inland we-
der vom Markeninhaber noch mit dessen Zu-
stimmung von einem Dritten in angemesse-
nem Umfang kennzeichenméRig (§ 13) ge-
braucht wurde, es sei denn, daf? der Marken-
inhaber den Nichtgebrauch rechtfertigen
kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher
Beschrankungen des Verkehrs mit den Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie bestimmt
sind, nicht gebraucht wurden, unterliegen sie
der Léschung gemaR Abs. 1 nur dann nicht,
wenn wegen des ernsthaften Gebrauches des
Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer
berlcksichtigungswurdiger Umstande ein
schutzwlrdiges Interesse am Markenschutz in
Osterreich anzuerkennen ist.

(3) Auf einen Markengebrauch, der erst
aufgenommen wurde, nachdem

a) sich der Markeninhaber oder ein Li-

zenznehmer gegenlber dem Antrag-
steller auf das Markenrecht berufen
hatte oder

209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

zeichnung seines Unternehmens oder eine
diesen Bezeichnungen ahnliche Bezeichnung
ohne seine Zustimmung als Marke oder als
Bestandteil einer Marke registriert worden ist
(§ 12) und wenn die Benutzung der Marke
geeignet ware, im geschéftlichen Verkehr die
Gefahr von Verwechslungen mit einem der
vorerwahnten Unternehmenskennzeichen des
Antragstellers hervorzurufen.

(2)_Der Antrag ist abzuweisen, wenn
der Antragsteller die Benutzung der eingetra-
genen Marke innerhalb eines Zeitraumes von
fanf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung geduldet hat. Dies qilt nur
fur die Waren und Dienstleistungen, fiur die
die_eingetragene Marke benutzt worden ist,
und auch nur dann, wenn die Anmeldung der
eingetragenen Marke nicht bésgldubig vorge-
nommen worden ist.

(3) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)
zuruck.

§ 33a.(1) Jedermann kann die L6-
schung einer seit mindestens funf Jahren_im
Inland registrierten_oder gemaR § 2 Abs. 2 in
Osterreich Schutz genieRenden Marke begeh-
ren, soweit diese innerhalb der letzten funf
Jahre vor dem Tag der Antragstellung im In-

‘land weder vom Markeninhaber noch mit des-

sen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft
kennzeichenmalRig benutzt (§ 10a) wurde, es
sei denn, dal der Markeninhaber die Nicht-
benutzung rechtfertigen kann.

(2) Soweit Marken infolge gesetzlicher
Beschrankungen des Verkehrs mit den Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen
sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der
Léschung gemaf Abs. 1 nur dann nicht, wenn
wegen der ernsthaften Benutzung des Zei-
chens im Ausland oder aufgrund anderer be-
racksichtigungswurdiger Umsténde ein
schutzwirdiges Interesse am Markenschutz in
Osterreich anzuerkennen ist. v

(3) Auf eine Benutzung der Marke, die
erst aufgenommen wurde, nachdem

1. sich der Markeninhaber oder ein Li-

zenznehmer gegenitber dem Antrag-
steller auf das Markenrecht berufen
hatte oder
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b) der Antragsteller den Markeninhaber
oder einen Lizenznehmer auf den
Nichtgebrauch hingewiesen hatte,

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht
berufen, sofern der L&schungsantrag inner-
halb von drei Monaten, nachdem es erstmals
zu einer der unter lit. a oder b erwahnten
Handlungen gekommen war, Uberreicht wur-
de.

(4) Dem Gebrauch der Marke steht der
Gebrauch eines ihr dhnlichen Zeichens (§ 14)
gleich. Der Gebrauch fur bestimmte Waren
und Dienstleistungen wirkt auch fur gleicharti-
ge Waren und Dienstleistungen des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses.

(5) Der Gebrauch (Abs. 1) ist vom Mar-
keninhaber nachzuweisen.

§ 34. (Aufgehoben)

§ 35. (1) Im Patentamt ist zur Be-
schiuf¥fassung und zu den sonstigen Erledi-
gungen in allen Angelegenheiten des Mar-
kenschutzes, soweit sie nicht dem Prasiden-
ten, der Beschwerdeabteilung oder der Nich-
tigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach
der Geschéftsverteilung zustandige Mitglied
der mit diesen Angelegenheiten betrauten
Rechtsabteilung berufen.

§ 37. Uber Antrage auf Léschung einer
registrierten Marke (§§ 30 bis 33 ¢) und uber

Antrage auf Ubertragung (§ 30 a) entscheidet

die Nichtigkeitsabteilung.

- § #1. (3) Mitglieder des Patentamtes
sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeits-

2. der Antragsteller den Markeninha-
ber oder einen Lizenznehmer auf die
Nichtbenutzung hingewiesen hatte,

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht
berufen, sofern der Léschungsantrag inner-
halb von drei Monaten, nachdem es erstmals
zu einer der unter Z 1 oder Z 2 erwahnten
Handlungen gekommen war, GUberreicht wur-
de.

(4) Der Benutzung der Marke steht die
Benutzung der Marke in einer Form, die von
der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht,
ohne daR dadurch die Unterscheidungskraft
der Marke beeinfludt wird, gleich.

(5) Die_Benutzung (Abs. 1) ist vom
Markeninhaber nachzuweisen.

§34. (1) Jedermann kann die L&-
schung einer Marke begehren, wenn der An-
melder bei der Anmeldung bdsgldubig war.

(2) Das Léschungserkenntnis wirkt auf
den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1)

§ 35. (1) Im Patentamt ist zur Be-
schluRfassung und zu den sonstigen Erledi-
gungen in allen Angelegenheiten des Mar-
kenschutzes sowie der geographischen An-
gaben und Ursprungsbezeichnungen (VII.
Abschnitt), soweit sie nicht dem Prasidenten,
der Beschwerdeabteilung oder der Nichtig-
keitsabteilung vorbehalten sind, das nach der
Geschéftsverteilung zustandige Mitglied der
mit diesen Angelegenheiten Dbetrauten
Rechtsabteilung berufen.

§ 35 Abs. 2 bis 4 unverandert.

§ 37. Uber Antrage auf Léschung einer
registrierten Marke (§§ 30 bis_34 und § 66),
Uber Antrage auf Ubertragung (§ 30a) sowie
uber Antrage auf nachiragliche Feststellung
der Ungultigkeit einer Marke (§ 69a) ent-
scheidet die Nichtigkeitsabteilung.

§ 41. Abs. 1, 2 und 4 unverandert.
(3) Mitglieder des Patentamtes sind
von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabtei-
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abteilung und Mitglieder des Obersten Patent-
und Markensenates von der Mitwirkung bei
diesem ausgeschlossen
1. im Verfahren Uber Antrége auf Lo-
schung einer Marke gemaf § 30, an
deren Prifung auf Ahnlichkeit (§§ 21
und 22) sie mitgewirkt haben;

2. im Verfahren Uber Antrage auf L6-
schung einer Marke geman § 33, bei
der sie an der Beschlufassung tber
die Zuldssigkeit der Registrierung
mitgewirkt haben.

§ 42. (3) Bringt der auf L&schung be-
langte Markeninhaber innerhalb der ihm ge-
setzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat
die Nichtigkeitsabteilung die begehrte L&-
schung der Marke oder Einschrankung des
Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses
ohne weiteres Verfahren zu verfugen.

§ 50. (4) Der Wortlaut oder die Dar-
stellung der angemeldeten Marke und das
Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis sind
jedermann bekanntzugeben. Auskinfte und
amtliche Bestatigungen dartber, wann, von
wem, gegebenenfalls durch welchen Vertreter
eine Marke angemeldet wurde, welche Priori-
tat beansprucht wird, welches Aktenzeichen
die prioritatsbegrindende Anmeldung tragt,
ob die Anmeldung noch in Behandlung steht
sowie ob und wem das Recht aus ihr Ubertra-
gen wurde, sind jedermann zu erteilen.

lll. ABSCHNITT
Kennzeichnungsverletzungen
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lung und Mitglieder des Obersten Patent- und
Markensenates von der Mitwirkung bei die-
sem ausgeschlossen

1. im Verfahren Uber Antrdge auf L6-
schung einer Marke gemaR § 30
oder auf nachtrégliche Feststellung
der Ungultigkeit einer Marke geman
§ 69a in Verbindung mit § 30, an de-
ren Prifung auf Ahnlichkeit (§§ 21
und 22) sie mitgewirkt haben;

2. im Verfahren Uber Antrage auf L6-
schung einer Marke gemall § 33
oder auf nachtragliche Feststellung
der Ungultigkeit einer Marke geman
§ 69a in Verbindung mit § 33, bei der
sie an der BeschluRfassung Uber die
Zulassigkeit der Registrierung mit-
gewirkt haben.

§ 42. Abs. 1 und 2 unverandert.

(3) Bringt der belangte Markeninhaber
innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Ge-
genschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung
ohne weiteres Verfahren die begehrte

1. Léschung der Marke,

2. Einschrankung des Waren- oder

Dienstleistungsverzeichnisses oder

3. Ubertragung der Marke
zu verfugen oder

4. die Ungultigkeit der Marke nachtrag-

lich festzustellen.

§ 50. Abs. 1 bis 3 und 5 unverandert.

(4) Der Wortlaut oder die Darstellung
der angemeldeten Marke und das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis sind jedermann
bekanntzugeben. Auskunfte und amtliche Be-
statigungen dartber, wann, von wem, gege-
benenfalls durch welchen Vertreter eine Mar-
ke angemeldet wurde, welches Aktenzeichen
die_Anmeldung trégt. welche Prioritat bean-
sprucht wird, welches Aktenzeichen die prio-
ritdtsbegrindende Anmeldung tragt, ob die
Anmeldung noch in Behandlung steht sowie
ob und wem das Recht aus ihr GUbertragen
wurde, sind jedermann zu erteilen.

lil. ABSCHNITT
Zivilrechtliche Anspriiche bei Marken-
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- Da die §§ 51 bis 56 und § 59 inhaltlich
und systematisch neu gefal’t wurden (vgl.
§§ 51 bis 56 sowie §§ 58 bis 60b) , wird von
einer Gegenuberstellung Abstand genommen.

rechtsverletzungen

§ 51.Wer in einer der ihm aus einer
Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird
oder eine solche Verletzung zu besorgen hat,
kann auf Unterlassung klagen.

§ 52. (1) Der Markenverletzer ist zur
Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden
Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann _insbesondere
verlangen, daR auf Kosten des Verletzers die
markenverletzenden Gegenstande sowie etwa
vorhandene Vorrate von nachgemachten
Marken vernichtet und die ausschliellich oder
vorzugsweise zur Herstellung markenverlet-
zender Gegensténde dienlichen Werkzeuge,
Vorrichtungen _und anderen Hilfsmitteln fGr
diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden,
soweit dadurch nicht in dingliche Rechte
Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichne-
ten Eingriffsgegenstdnde oder Eingriffsmittel
Teile, deren unverénderter Bestand und de-
ren Benutzung durch den Beklagten das Aus-
schlieBungsrecht des Klégers nicht verletzen,
so _hat das Gericht diese Teile in dem die
Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aus-
sprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der
Vollstreckung sind diese Teile, soweit es
moglich_ist, von der Vernichtung oder Un-
brauchbarmachung auszunehmen, wenn der
Verpflichtete die_damit verbundenen Kosten
im_voraus bezahlt. Zeigt sich im Exekutions-
verfahren, daf die Unbrauchbarmachung von
Eingriffsmitteln_gréRere Kosten als ihre Ver-
nichtung erfordern wirde, und werden diese
vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so
hat das Exekutionsgericht nach_Einvernahme
der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffs-
mittel anzuordnen.

(4) Kann _der dem Gesetz widerstrei-
tende Zustand auf eine andere als die im
Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder einer ge-
ringeren Wertvernichtung verbundene Art be-
seitigt werden, so kann der Verletzte nur
MaRnahmen dieser Art begehren. Bei nach-
geahmten Waren im Sinne des Art. 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom
22. Dezember 1994 Uber MaRnahmen zum
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Verbot der Uberfihrung nachgeahmter Waren
und unerlaubt_hergestellter Vervielfaltigungs-
sticke oder Nachbildungen in_den zollrecht-
lich freien Verkehr oder in ein_Nichterhe-
bungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Aus-
fuhr und Wiederausfuhr (ABI. Nr.L 341/8ff/94)
genugt das_einfache Entfernen der Marken
oder Zeichen, mit denen die nachgeahmten
Waren rechtswidrig versehen_sind, nur _im
Ausnahmefall. _

(5) Statt der Vernichtung der Eingriffs-
gegensténde, der Vorrate an nachgemachten
Marken oder_der Unbrauchbarmachung von
Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen,
daf ihm die Eingriffsgegensténde, Markenvor-
rate oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentimer
gegen_eine_angemessene, die Herstellungs-
kosten nicht 0Obersteigende Entschadigung
Uberlassen werden.

§ 53. (1) Der durch unbefugte Benut-
zung einer Marke Verletzte hat gegen den

Verletzer Anspruch auf ein_angemessenes

Entgelt.
(2) Bei_schuldhafter Markenverletzung

kann der Verletzte anstelle des angemesse-
nen Entgelts

1. Schadenersatz __einschlieBlich des

ihm entgangenen Gewinnes oder

2. die Herausgabe des Gewinnes, den

der_Verletzer durch _die Markenver-
letzung erzielt hat,
verlangen.

(3) _Unabhangig vom Nachweis einer
Schadenshéhe kann der Verletzte anstelle
des ihm__zugefigten Vermdgensschadens
(Abs. 2 Z 1) das Doppelte des ihm nach
Abs. 1 gebUhrenden Entgelts begehren.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch
auf eine angemessene Entschadigung fur die
in_keinem Vermégensschaden bestehenden
Nachteile, die_er durch die schuldhafte Mar-
kenverietzung erlitten hat, soweit dies in den
besonderen Umsténden des Falles begrindet
ist.

(5) Soweit derselbe Anspruch in Geld
gegen mehrere Personen besteht, haften sie
zur ungeteilten Hand.

§ 54. (1) Der _Inhaber eines Unterneh-
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mens _kann_auf Unterlassung (§ 51) geklagt
werden, wenn _eine Markenverletzung im Be-
trieb seines Unternehmens von einem Be-
diensteten oder Beauftragten begangen wird
oder droht. Er ist zur Beseitigung (§ 52) ver-
pflichtet, wenn er Eigentimer der Eingriffsge-
genstande oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf ange-
messenes Entgelt begrindende Markenver-
letzung im Betrieb _eines Unternehmens von
einem Bediensteten oder Beauftragten be-
gangen, so_trifft die Pflicht zur Zahlung des
Entgelts (§ 53 Abs. 1) und zur Rechnungsle-
gung (§ 55) nur den Inhaber des Unterneh-
mens, es sei denn, dal dieser von der Mar-
kenverletzung weder wuf3te noch daraus ei-
nen Vorteil erlangt hat.

(3) Hat ein Bediensteter oder Beauf-
tragter im_Betrieb _eines Unternehmens eine
Marke verletzt, so_haftet, unbeschadet einer
allfalligen Haftung dieser Personen, der Inha-
ber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis
4 _wenn_ihm die Markenverletzung bekannt
war oder bekannt sein mufite.

§ 55. Im Gbrigen gilt § 119 Abs. 2 (Aus-
schluR der Offentlichkeit), § 149 (Urteilsver-
offentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und
§ 154 (Verj&hrung) des Patentgesetzes 1970,
-BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fas-
sung, sinngemali. ‘

§ 56. Einstweilige Verfugungen kénnen
erlassen werden, auch wenn die im § 381 der
Exekutionsordnung bezeichneten Vorausset-
zungen _nicht zutreffen. Jedoch kann eine
einstweilige Verflugung, die auf eine seit mehr
als funf Jahren eingetragene Marke gestutzt
wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft
gemacht ist, daR der Léschungsgrund nach
§ 33a nicht vorliegt.

§ 58.(1) Hat der Inhaber_einer alteren
reqgistrierten Marke die Benutzung eines jun-
geren Kennzeichenrechts im Inland wéhrend
eines Zeitraumes von funf aufeinanderfolgen-
den Jahren in Kenntnis dieser Benutzung ge-
duldet, so kann er sich hinsichtlich der Waren
oder Dienstleistungen, fur die dieses jungere
Kennzeichenrecht benutzt worden ist, nicht
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IV. ABSCHNITT

Marken und andere Kennzeichen auslandi-
scher Unternehmen
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aufgrund seines é&lteren Rechts der Benut-
zung widersetzen, es sei denn, dal der Inha-
ber _des jungeren Kennzeichenrechts im Zeit-
punkt des Rechtserwerbs bdsaldubig war
oder, sofern es sich bei dem jungeren Kenn-
zeichenrecht um eine registrierte Marke han-
delt, deren Anmeldung bésgléubig vorge-
nommen hat.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der In-
haber des jungeren Kennzeichenrechts der
Benutzung der alteren reqistrierten  Marke
nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegen-
Uber nicht mehr geltend gemacht werden
kann. ‘

§59. (1) Wenn eine geschéftliche
Kundgebung oder Mitteilung. in Ansehung
deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im
Sinne des § 51 vorliegt, in einem nicht der
Verfugung des Verpflichteten unterliegenden
Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des
betreibenden Glaubigers von dem zur Bewilli-
gung der Exekution zustdndigen Gericht an
den Inhaber des mit dem Verlag oder der
Verbreitung des Druckwerks befalten Unter-
nehmens (Herausgeber oder Eigentumer der
Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen wer-
den, das fernere Erscheinen der Kundgebung
oder Mitteilung in_den nach Zustellung des
Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben
oder Auflagen des Druckwerks oder, wenn
das Druckwerk nur diese Kundgebung oder
Mitteilung enthélt, seine fernere Verbreitung
einzustellen.

(2) Diese Mafiregel kann auch als
einstweilige Verfugung im Sinne des § 382
EO nach MaRgabe der Bestimmungen der
Exekutionsordnung auf Antrag einer geféhr-
deten Partei angeordnet werden. § 56 erster
Satz ist anzuwenden.

(3) Auf den dem_Antragsteller wegen
Zuwiderhandiungen gegen das Gebot (§ 355
EQ) zustehenden Schadenersatzanspruch ist
§ 53 Abs.2 Z 1 und Abs. 4 sinngemal anzu-
wenden.

IV. ABSCHNITT
Strafbare Kennzeichenverletzungen
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§ 60. (1) Marken von Unternehmen, die
inren Sitz im Ausland haben, geniellen den
Schutz dieses Bundesgesetzes nur, wenn und
solange Marken von Unternehmen, die ihren
Sitz im Inland haben, in dem betreffenden
ausléndischen Staat nach dessen Recht den
gleichen Schutz wie Marken von Unterneh-
men mit dem Sitz in dem auslandischen Staat
genielRen und die Gewahrung gleichen Schut-
zes durch zwischenstaatliche Vereinbarungen
oder durch eine vom Bundesminister fur wirt-
schaftliche Angelegenheiten im Bundesge-
setzblatt zu verlautbarende Kundmachung
festgestellt ist.

(2) Abs. 1 gilt auch fur die Namen oder
Firmen von Unternehmern, deren Unterneh-
men ihren Sitz im Ausland haben, sowie fur
die besonderen Bezeichnungen solcher. Un-
ternehmen.

§ 60. (1) Wer im_geschéftlichen Ver-
kehr eine Marke verletzt, ist vom Gericht mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessatzen zu be-
strafen. Wer die Tat gewerbsmaRig begeht,
ist mit_Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
bestrafen.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in_einer
Weise, die geeignet ist, Verwechslungen im
geschéftlichen Verkehr hervorzurufen, einen
Namen, eine Firma oder die besondere Be-
zeichnung eines Unternehmens oder ein die-
sen Bezeichnungen ahnliches Zeichen zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstlei-
stungen gemaR §10a unbefugt benutzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Un-
ternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im
Betrieb _des Unternehmens von einem Be-
diensteten oder Beauftragten begangene
Verletzung nach Abs. 1 oder 2 nicht verhin-
dert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens
nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genos-
senschaft, ein Verein oder ein_anderes, nicht
Zu_den physischen Personen gehoériges
Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe
anzuwenden, wenn_sie sich _einer solchen
Unterlassung schuldig _gemacht haben. Fur
die Uber die Organe verhangten Geldstrafen
haftet der Inhaber des Unternehmens zur un-
geteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichne-
ten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete
oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die
Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder
Auftraggebers vorgenommen haben, sofern
ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhangig-
keit nicht zugemutet werden konnte, die Vor-
nahme dieser Handlung abzulehnen.

§ 60a. (1) Die im § 60 bezeichneten
Vergehen werden nur auf Verlangen des
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§ 59. Wer den Vorschriften einer auf
Grund des § 9 erlassenen Verordnung zuwi-
derhandelt, wird von der Bezirksverwaltungs-
behérde mit Geld bis zu 1000 S oder mit Ar-
rest bis zu einem Monat bestraft. Bei erschwe-
renden Umstanden koénnen diese Strafen
auch nebeneinander verhangt werden. Im Fall
der Verurteilung ist stets auf den Verfall der
betreffenden Waren zu erkennen. '

§ 62. (1) Verbande mit Rechtspersén-
lichkeit, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen,

209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

Verletzten verfolgt.

(2) Das Strafverfahren obliegt dem Ein-
zelrichter des Gerichtshofes erster Instanz.

(3) Fur die Geltendmachung der An-
spruche nach § 53 gelten die Bestimmungen
des XXl.Hauptstickes der StrafprozeRord-
nung 1975, BGBI. Nr. 631, in der jeweils gel-
tenden Fassung. Gegen den Ausspruch Uber
den Entschadigungsanspruch steht beiden
Teilen die Berufung zu.

§ 60b. Fur das Strafverfahren bei Mar-
kenverletzungen und Kennzeichenverletzun-
gen gelten § 52 dieses Bundesgesetzes (Be-
seitigung) sowie die §8§ 119 Abs. 2 und 149
des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259. in
der jeweils geltenden Fassung, (AusschluR
der _ Offentlichkeit,  Urteilsveréffentlichung)

~sinngemaR. Auf Strafverfahren bei Marken-

verletzungen ist auch § 57 (Vorfragen) anzu-
wenden.

Der bisherige § 59 erhalt die Bezeichnung
§ 60c.

§ 61a. Zur berufsmafigen Vertretung
vor dem Patentamt, ausgenommen vor der
Beschwerdeabteilung und vor der Nichtig-
keitsabteilung, sind auch Personen mit
Wohnsitz im Inland berechtigt, die die Erfor-
dernisse des § 1 Abs. 2 lit. a, b und c bezie-
hungsweise Abs. 3 der Rechtsanwaltsord-
nung, in der jeweils geltenden Fassung, oder
die Erfordernisse des § 2 Abs. 1 lit. a, bund d
des Patentanwaltsgesetzes 1967, BGBI.
Nr.214. in der jeweils geltenden Fassung er-
fullen und eine_mindestens funfidhrige ein-
schlagige Praxis in Normalarbeitszeit auf dem
Gebiet des Markenrechts in Osterreich erwor-
ben haben.

§ 62. (1) Verbande mit Rechtsperson-
lichkeit, kénnen Marken anmelden, die zur
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kénnen, auch wenn sie ein zum Handelsver-
kehr mit Waren oder zur Erbringung von
Dienstleistungen bestimmtes. Unternehmen
nicht besitzen, Marken anmelden, die in den
Unternehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeich-
nung der Waren oder Dienstleistungen dienen
sollen (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des 6f-
fentlichen Rechtes stehen den im Abs. 1 be-
zeichneten Verbanden gleich.

(3) Auf die Verbandsmarken finden die
Vorschriften dieses Bundesgesetzes entspre-
chende Anwendung, soweit nicht in den §§ 63
bis 68 etwas anderes bestimmt ist. Insbeson-
dere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31
dieses Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb 1984, BGBIl. Nr. 448, in der jeweils
geltenden Fassung zugunsten nichtregi-
strierter Zeichen vorgesehenen Rechtswir-
kungen ein, wenn ein Zeichen in den betei-
ligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der
Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder
eines Verbandes gilt.

§ 63. (1) Der Anmeldung der Ver-
bandsmarke muR eine Satzung beigefugt
sein, die Uber Namen, Sitz, Zweck und Ver-
tretung des Verbandes, Uber den Kreis der
zur Benutzung der Verbandsmarke Berech-
tigten, die Bedingungen der Benutzung, die
Entziehung des Benutzungsrechtes bei MiR-
brauch der Verbandsmarke und Uber die

Kennzeichnung der Waren oder Dienstlei-
stungen ihrer Mitglieder dienen sollen und zur
Unterscheidung dieser Waren oder Dienstlei-
stungen von denen anderer Unternehmen
geeignet sind (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des o&f-
fentlichen Rechtes stehen den im Abs. 1 be-
zeichneten Verbéanden gleich. .

(3) Auf die Verbandsmarken finden die
Vorschriften dieses Bundesgesetzes entspre--
chende Anwendung, soweit nicht im Abs. 4
und in den §§ 63 bis_67 etwas anderes be-
stimmt ist. Insbesondere treten auch die im
§ 4 Abs. 2 und § 31 dieses Bundesgesetzes
und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb 1984, BGBI. Nr.
448, in der jeweils geltenden Fassung zugun-
sten nichtregistrierter Zeichen vorgesehenen
Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in
den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzei- -
chen der Waren oder Dienstleistungen der
Mitglieder eines Verbandes gilt.

(4)_Abweichend von § 4 Abs. 1 Z 4
kénnen Verbandsmarken_ausschlieRlich aus
Zeichen oder Angaben_bestehen, die im Ver-
kehr zur Bezeichnung der geographischen
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
dienen kénnen. Eine solche Marke berechtigt
ihren_Inhaber_oder _ein_gemaR der Satzung
allenfalls _selbsténdig klagslegitimiertes Mit-
glied des Verbandes nicht dazu, einem Dritten
die Benutzung dieser Zeichen oder Angaben
im__geschéftlichen Verkehr zu _untersagen,
soferne diese Benutzung den anstadndigen
Gepfiogenheiten in _Gewerbe oder Handel
entspricht; insbesondere kann eine solche
Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer
geographischen Bezeichnung berechtigt ist,
nicht entgegengehalten werden.

§ 63. (1) Der Anmeldung der Ver-
bandsmarke muB eine Satzung beigeflugt
sein, die Uber Namen, Sitz, Zweck und Ver-
tretung des Verbandes, Uber den Kreis der
zur Benutzung der Verbandsmarke Berech-
tigten, die Bedingungen der Benutzung, die
Entziehung des Benutzungsrechts bei Mil3-
brauch der Verbandsmarke und Uber die
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Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle
der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft
gibt. Spatere Anderungen sind dem Patentamt
mitzuteilen. Sie werden anderen gegenuber
erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden
Tag wirksam. Die Satzung und ihre Anderun-
gen sind in zwei Stucken vorzulegen. Die Ein-
sicht in die Satzung steht jedermann frei.

§ 65. Das durch die Anmeldung oder
durch die Registrierung der Verbandsmarke
begriindete Recht kann nicht auf einen ande-
ren Ubertragen werden.

§ 66. Unbeschadet der sonst fur die
Léschung von Marken geltenden Vorschriften
(§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu 16-
schen,

1. wenn der Verband, fur den die Ver-

-bandsmarke registriert ist, nicht
mehr besteht;

2. wenn der Verband gestattet oder
duldet, da® die Verbandsmarke in
einer den allgemeinen Verbands-
zwecken oder der Satzung wider-
sprechenden Weise benutzt wird.
Als eine solche miRbrauchliche Be-
nutzung ist es insbesondere anzu-
sehen, wenn die Benutzung der Ver-
bandsmarke zu einer lrreflhrung des
geschaftlichen Verkehrs geeignet ist,
oder Personen, die nicht Mitglieder
des Verbandes sind, Uberlassen
wird.

§ 68. Auf Verbandsmarken von Ver-
banden, die ihren Sitz im Ausland haben, und
von auslandischen juristischen Personen des
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Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle
der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft
gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4
mull _die Satzung darUberhinaus vorsehen,
daR jede Person, deren Waren oder Dienst-
leistungen aus dem betreffenden geographi-
schen Gebiet stammen und den in _der Mar-
kensatzung enthaltenen Bedingungen fur die
Benutzung der Verbandsmarke entsprechen,
Mitglied des Verbandes werden kann. Spatere
Anderungen der Satzung sind dem Patentamt
mitzuteilen. Sie werden anderen gegenuber
erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden
Tag wirksam. Die Satzung und ihre Anderun-
gen sind in zwei Stlicken vorzulegen. Die Ein-
sicht in die Satzung steht jedermann frei.
(2) unverandert.

§ 65. (1) Das durch die Anmeldung
oder die Registrierung der Verbandsmarke
begrindete Recht kann nicht auf einen ande-
ren Ubertragen werden.

(2)_An Verbandsmarken kénnen keine
Pfandrechte begriindet werden.

§ 66. Unbeschadet der sonst fur die
Léschung von Marken geltenden Vorschriften
(§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu 16-
schen,

1. wenn der Verband, fur den die Ver-
bandsmarke registriert ist, nicht
mehr besteht;

2. wenn der Verband gestattet oder
duldet, daR die Verbandsmarke in
einer den allgemeinen Verbands-
zwecken oder der Satzung wider-
sprechenden Weise benutzt wird.
Als eine solche mifibrauchliche Be-
nutzung ist es insbesondere anzu-
sehen, wenn die Benutzung der Ver-
bandsmarke zu einer IrrefUhrung des
geschaftlichen Verkehrs geeignet ist,
oder, ausgenommen_bei Verbands-
marken nach § 62 Abs. 4, Personen,
die nicht Mitglieder des Verbandes
sind, Uberlassen wird.

§ 68 entfalit
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offentlichen Rechtes (auslédndische Ver- -
bandsmarken) finden die Bestimmungen der
§§ 60 und 61 entsprechende Anwendung.

Vil. ABSCHNITT
Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen gemaR der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2081/92

§ 68a. (1) Antrage auf Eintragung einer
geographischen Angabe oder Ursprungsbe-
zeichnung in_das von der Kommission der
Europdischen Gemeinschaften geflihrte Ver-
zeichnis der geschutzten Ursprungsbezeich-
nungen und der geschitzten geographischen
Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim
Patentamt in_dreifacher Ausfertigung einzurei-
chen.

(2) Fur den Antrag ist eine Gebuhr in
Hohe von 10.000 S zu zahlen.

(3) Durch Verordnung des Présidenten
des Patentamtes kénnen Form und Inhalt des
Antrages nédher geregelt werden. Bei der Er-
lassung dieser Verordnung ist auf mdglichste
ZweckmaRigkeit und Einfachheit sowie auf die
Erfordernisse der Verdéffentlichung des Antra-
ges (§ 68c Abs. 1) Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Antrag nicht den vor-
geschriebenen_Anforderungen. so ist der An-
tragsteller aufzufordern, die Mangel innerhalb
‘einer_bestimmten, auf Antrag verlangerbaren
Frist zu beheben. Nicht verbesserte Antrége
sind_mit BeschluR zurackzuweisen.

(5) Von der im Abs. 2 festgesetzten
Gebuhr ist die Hélfte zurGckzuerstatten, wenn
der Antrag gemaR Abs.4 zurlckgewiesen
oder vor der Weiterleitung an die Kommission
der Europaischen Gemeinschaften (§ 68c
Abs. 4) zurickgezogen worden ist.

(6) Sofern in_diesem Abschnitt nichts
anderes bestimmt ist, finden die Ubrigen Vor-
schriften _dieses Bundesgesetzes auf die
Verfahren gemaR diesem Abschnitt sinnge-
maR Anwendung.

§ 68b. Im Zusammenhang mit den ge-
maR diesem__Abschnitt durchzufihrenden
Verfahren kann das Patentamt Stellungnah-
men _insbesondere anderer Bundesministeri-
en, der Gebietskérperschaften sowie der Ver-
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bande, Organisationen und Institutionen der
Wirtschaft einholen.

§ 68c. (1) Ergibt die Prifung, daR der
Antrag die Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts betreffend die gemeinschafts-
weite Unterschutzstellung  geographischer
Angaben_oder Ursprungsbezeichnungen er-
fallt, so wird der Name und die Anschrift des
Antragstellers, die geographische Angabe
oder_Ursprungsbezeichnung, die Art des zu
kennzeichnenden Agrarerzeugnisses _oder
Lebensmittels, bei Antrdgen geméR § 68e die
Benennung des von der Anderung erfaten
Teils der Spezifikation, sowie ein Hinweis auf
die Méglichkeit zur Abgabe einer Stellung-
nahme gemar _Abs. 3 im Patentblatt veréffent-
licht. Andernfalls wird der Antrag mit Beschluf}
abgewiesen.

(2) Wenn_ein _berechtigtes Interesse
glaubhaft gemacht wird, so hat das Patentamt
Einsicht in die Akten von zur Eintragung an-
gemeldeten geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen zu gewahren sowie
die Anfertigung von Abschriften zu gestatten.
§ 50 Abs. 2 bis 5 sind sinngem&f} anzuwen-
den.

(3) Innerhalb von drei Monaten ab dem
Tag der Verdffentlichung (Abs. 1) kann von

.jedermann__eine _schriftliche _Stellungnahme

zum Antrag beim Patentamt eingebracht wer-
den, welche in das amtliche Prufungsverfah-
ren_miteinzubeziehen _ist. Hierdurch erwirbt
der Einschreiter weder Parteistellung noch
Anspruch auf Kostenersatz. Ebensowenig
wird der Einschreiter vom Ergebnis des Pri-
fungsverfahrens in_Kenntnis gesetzt. Verspa-
tet eingebrachte Stellungnahmen bleiben un-
bericksichtigt.

(4) Langen keine Stellungnahmen_ein
oder ergibt auch die aufgrund der eingelang-
ten Stellungnahmen (Abs. 3) fortgesetzte
Prufung, daR der Antrag die Anforderungen
des Gemeinschaftsrechts betreffend die ge-
meinschaftsweite Unterschutzstellung geo-
graphischer Angaben oder Ursprungsbe-
zeichnungen erfullt, so wird der Antragsteller
hiervon in Kenntnis gesetzt und der Antrag mit
allen_entscheidungsrelevanten Aktenteilen an
die _Kommission der Européischen Gemein-
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schaften weitergeleitet. Andernfalls wird der
Antrag mit BeschluR abgewiesen.

§ 68d. (1) Einspriche gegen die beab-
sichtigte Eintragung einer _geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach
Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG)
Nr.2081/92_sind innerhalb_von drei Monaten
ab der diesbezuglichen Veréffentlichung im
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften
gemal Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG)
Nr.2081/92 beim Patentamt zu erheben und
innerhalb dieser Frist zu begrunden. Der be-
grundete Einspruch sowie allféllige Beilagen
mussen spéatestens am letzten Tag der Frist in
dreifacher Ausfertigung im Patentamt einge-
langt sein.

(2) Im Einspruch sind die Umsténde,
aus denen sich das berechtigte Interesse des

- Einsprechenden ergibt, anzugeben.

(3) Fur den Einspruch ist innerhalb der
in Abs. 1 genannten Frist eine Gebuhr in H6-
he von 1500 S fiir jede geographische Anga-
be oder Ursprungsbezeichnung. die Gegen-
stand des Einspruches ist, zu zahlen.

(4) Verspatete oder nicht_fristgerecht
begrundete Einspriche, Einspriiche, die keine
Ausfuhrungen gemaR Abs. 2 enthalten, oder
solche, die der Anforderung des Abs. 3 nicht
entsprechen, gelten als nicht erhoben. Dies
ist dem Einsprechenden formfrei_mitzuteilen.
Diese Mitteilung oder ihr Unterbleiben ist fur
den Eintritt der Rechtswirkun+g ohne Belang.

(5) Eine Wiedereinsetzung in den_vori-
gen_Stand wegen Versaumung der Frist zur
Vornahme der in den Abs. 1 bis 3 vorgesehe-
nen Handlungen findet nicht statt.

§ 68e. Antrége auf Anderung der Spe-
zifikation sind _beim Patentamt einzureichen.
Die §§ 68a Abs. 3, 4 und 6 sowie §§ 68b bis
68d sind sinngemanR anzuwenden.

§ 68f. (1) Wer im_geschéftiichen Ver-
kehr Handlungen vornimmt, die gegen Art. 8
der Verordnung (EWG) Nr.2081/92 oder ge-
gen Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr.
2081/92 in der Fassung der Verordnung (EG)
Nr.535/97 des Rates vom 17. Marz 1997 zur
Anderung der Verordnung (EWG) Nr.2081/92
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- verstolien, kann von zur Verwendung der ge-

schutzten geographischen Angabe oder Ur-
sprungsbezeichnung Berechtigten oder von
Vereinigungen zur Férderung wirtschaftlicher
Interessen von Unternehmern, soweit diese
Vereinigungen Interessen vertreten, die durch
die Handlung beriihrt werden, vom Osterrei-
chischen Arbeiterkammertag, der Présiden-
tenkonferenz __der Landwirtschaftskammern
Osterreichs _oder vom Osterreichischen Ge-
werkschaftsbund auf Unterlassung und, so-
weit ihm die Verfigung dartber zusteht, auch
auf Beseitigung des den genannten Bestim-
mungen_widerstreitenden Zustandes in_An-
spruch _genommen_werden. Die Bestimmun-
gen des § 52 Abs. 2 bis 5 sind sinngeman
anzuwenden.

(2) Wird eine der im Abs. 1 genannten
Handlungen schuldhaft vorgenommen, so ist
§ 53 Abs. 2. 4 und 5 (Anspruche in_Geld)
sinngemal anzuwenden.

(3) Der Inhaber eines Unternehmens
kann gemaR Abs. 1 auf Unterlassung geklagt
werden, wenn eine der im Abs. 1 genannten
Handlungen im Betrieb seines Unternehmens
von einem Bediensteten oder Beauftragten
begangen wird oder droht. Er ist zur Beseiti-
gung nach Abs. 1_verpflichtet, wenn er Ei-
gentumer der Eingriffsgegensténde oder Ein-
griffsmittel ist.

: (4) Hat ein Bediensteter oder Beauf-
tragter im Betrieb eines Unternehmens eine
der im Abs. 1 genannten Handlungen vorge-
nommen, so_haftet, unbeschadet einer_allfalli-
gen Haftung dieser Personen, der Inhaber
des Unternehmens unter sinngemafRer An-
wendung des § 53 Abs. 2 und 4 und trifft ihn
die Pflicht zur Rechnungslegung nach § 68g
Abs. 2, wenn ihm_die Rechtsverletzung be-
kannt war oder bekannt sein mufte.

§ 68g. (1) Einstweilige Verfugungen
kénnen erlassen werden, auch wenn die im
§ 381 EO bezeichneten Voraussetzungen
nicht zutreffen.

(2) Die Bestimmung des § 55 (Aus-
schiuR _der_Offentlichkeit, Urteilsveréffentli-
chung. Rechnungslegung, Veridhrung) ist auf
die _ zivilgerichtlichen _Verletzungsverfahren
nach diesem Abschnitt_sinngemall anzuwen-
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den.

§ 68h. (1) Wer im geschéftlichen Ver-
kehr ohne Rechtfertigung durch das Vorliegen
einer gemeinschaftsrechtlich _anerkannten
Ausnahmebestimmung fur_die Flhrung einer
geschutzten geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung eine solche Angabe
oder Bezeichnung ‘

1. zur Kennzeichnung anderer, als in
der ihr _zugehérigen Spezifikation
genannter, jedoch mit diesen ver-

~ gleichbarer Erzeugnisse verwendet
oder

2. sich widerrechtlich aneignet, nach-
ahmt oder auf die geschitzte Be-
zeichnung_anspielt, selbst wenn der
wahre Ursprung des Erzeugnisses
angegeben ist oder wenn die ge-
schiitzte Bezeichnung in _Uberset-
zung oder zusammen mit Ausdrik-
ken wie _Art". Typ", .Verfahren"
Fasson",  Nachahmung" oder der-
gleichen verwendet wird oder

3. in einer Weise verwendet, wodurch
das Ansehen dieser geschitzten
Bezeichnung ausgenutzt wird oder

4. in_sonstiger_irrefuhrender Art und
Weise im_Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Waren oder Dienstlei-
stungen oder zur Kennzeichnung
seines Unternehmens benutzt

ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessatzen zu bestrafen. Wer die Tat ge-
werbsméaRig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer
gemal Abs. 1 gekennzeichnete Waren feil-
hélt. in den Verkehr bringt oder zu den ge-
nannten Zwecken einfuhrt, ausfuhrt oder be-
sitzt.

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Un-
ternehmens _ist zu bestrafen, wenn er eine im
Betrieb des Unternehmens von einem Be-
diensteten oder Beauftragten begangene
Verletzung nach den Abs. 1 oder 2 nicht ver-
hindert.

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens
nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genos-
senschaft, ein Verein oder ein_anderes, nicht
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zu den physischen Personen _gehériges
Rechtssubjekt, so ist Abs. 3 auf die Organe
anzuwenden, wenn_sie sich einer solchen
Unterlassung schuldig gemacht haben. Fur
die Uber die Organe verhéngten Geldstrafen
haftet der Inhaber des Unternehmens zur un-
geteilten Hand mit dem Verurteilten.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichne-
ten_Strafbestimmungen sind auf Bedienstete
oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die
Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder
Auftraggebers vorgenommen haben, sofern
ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhéngig-
keit nicht zugemutet werden konnte, die Vor-
nahme dieser Handiung abzulehnen.

§ 68i. (1) Die im § 68h bezeichneten
Vergehen werden nur auf Verlangen eines zur
Verwendung der geschutzten geographischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berech-
tigten verfolgt.

(2) Fur_die Geltendmachung der An--
spriche nach § 68f Abs.2 gelten die Bestim-
mungen des XXI. Hauptstlickes_der Strafpro-
zeBordnung 1975, BGBI. Nr. 631, in der je-
weils geltenden Fassung. Gegen den Aus-
spruch Uber den Entschadigungsanspruch
steht beiden Teilen die Berufung zu.

(3) Die Bestimmungen uUber die Besei-
tigung gemaR § 68f Abs. 1 dieses Bundesge-
setzes sowie die §§ 119 Abs. 2 und 149 des
Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der
jeweils geltenden Fassung, (Ausschlu der
Offentlichkeit, Urteilsveréffentlichung) gelten
im Strafverfahren sinngemag.

§ 68j. (1) Fur Klagen und einstweilige
Verfugungen nach diesem Abschnitt sind oh-
ne Rucksicht auf den Streitwert die Handels-
gerichte zustandig.

(2) Die Gerichtsbarkeit in_Strafsachen
nach diesem Abschnitt obliegt dem Einzel-
richter des Gerichtshofes erster Instanz.

VIil. ABSCHNITT
Gemeinschaftsmarken

§ 69. Anmeldungen fur Gemein-
schaftsmarken kénnen geman Art. 25 Abs. 1b
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der Gemeinschaftsmarkenverordnung beim
Patentamt eingereicht werden. Das Patentamt
vermerkt auf der Anmeldung den Tag des
Einlangens und leitet die Unterlagen unge-
pruft innerhalb der im Art. 25 Abs. 2 der Ge-
meinschaftsmarkenverordnung vorgesehenen
Frist von zwei Wochen an das Harmonisie-
rungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Mu-
ster und Modelle) in Alicante weiter.

§ 69a. (1) Wurde fur eine_angemeldete
oder eingetragene Gemeinschaftsmarke ge-
manR Art. 34 oder 35 der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung der Zeitrang einer_in das Mar-
kenregister des Patentamtes eingetragenen
Marke oder _einer Marke, die aufgrund inter-
nationaler Registrierung in Osterreich Schutz
geniefdt, in Anspruch genommen und ist die-
se, den Zeitrang begrundende Marke wegen
Verzichtes des Inhabers oder wegen nicht
rechtzeitiger Erneuerung geléscht worden, so
kann, gestutzt auf die Ldschungstatbestande
der 8§ 30 bis 34 und des § 66, die Unguiltig-
keit der Marke nachtraglich festgestellt wer-
den.

(2) Antréage nach Abs. 1 kénnen erst
nach Ablauf der zur Zahlung der Erneue-
rungsgebuhr offenstehenden Nachfrist (§ 19
Abs. 3) eingebracht werden.

(3) Wird die nachtragliche Feststellung
der Ungultigkeit einer Marke nach Abs. 1 in
Zusammenhang mit § 33a beantragt, so ist
statt auf den in § 33a Abs. 1 und 6 genannten
Tag der Antragstellung auf den Wirksamkeits-
zeitpunkt der Léschung der den Zeitrang be-
grundenden Marke wegen Verzichts des In-
habers oder wegen nicht rechtzeitiger Erneue-
rung abzustellen.

§ 69b. (1) Das Patentamt entscheidet
uber die Zuldssigkeit (Art. 108 Abs. 2 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung) eines ge-
maR Art. 109 Abs. 3 der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung Ubermittelten Antrages auf
Umwandiung einer angemeldeten oder einge-
tragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforde-
rung durch das Patentamt innerhalb einer auf
Antrag verlangerbaren Frist von zwei Monaten

1. _eine Gebihr in Héhe der Anmelde-
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und Klassengebihren (§ 18 Abs. 1,
§ 63 Abs. 2) zu zahlen,

2. die gemaR § 16 Abs. 2 geforderten
Darstellungen der Marke vorzulegen,

3. _eine deutschsprachige Ubersetzung
des_Umwandlungsantrages und der
ihm beigefugten Unterlagen vorzule-
gen, wenn_der Umwandlungsantrag
oder die ihm beigefugten Unterlagen
nicht bereits in_deutscher Sprache
Ubermittelt wurden, und

4. eine_im_Inland gelegene Zustellan-
schrift oder einen gemal § 61 oder
§ 61a befugten Vertreter bekanntzu-
geben.

(3) Ergibt die Prufung, dal gegen die
Zulassigkeit der Umwandlung Bedenken be-
stehen, so ist der Antragsteller aufzufordern,
sich binnen einer vom Patentamt bestimmten
Frist zu duRern. Wird nach rechtzeitiger Au-
Rerung oder nach Ablauf der Frist die Unzu-
lassigkeit der Umwandiung festgestellt oder
wurde_der Aufforderung gemaR Abs. 2 nicht
entsprochen, so _ist der Umwandlungsantrag
mit BeschluR zurlckzuweisen.

§ 69c. (1) Der Antrag ist wie eine na-
tionale Markenanmeldung zu behandein und
mit Ausnahme des in Abs. 2 geregelten Falies
auf GesetzmaRigkeit (§ 20) zu prifen.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag ei-
ne Marke, die bereits als Gemeinschaftsmar-
ke eingetragen war, so ist die Marke nicht auf
GesetzmaRigkeit (§ 20) zu prifen.

§ 69d. (1) Sofern_es sich bei Klagen
nach diesem Bundesgesetz um Klagen im
Sinne des Art. 92 der Gemeinschaftsmarken-
verordnung handelt, ist hierfur ausschlieRlich
das Handelsgericht Wien als Gemeinschafts-
markengericht erster Instanz _und das Ober-
landesgericht Wien als Gemeinschaftsmar-
kengericht zweiter Instanz_(Art. 91 Gemein-
schaftsmarkenverordnung) zustandig. Diese
Zustandigkeit gilt auch fur einstweilige Verfu-
gungen.

(2) Die Gerichtsbarkeit in_Strafsachen
betreffend Gemeinschaftsmarken steht dem
Landesgericht fur Strafsachen Wien zu.
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§ 69. (1) Wer auf dem Gebiet des Mar-
kenschutzes, ohne im Inland zur berufsmafi-
gen Parteienvertretung in solchen Angele-
genheiten befugt zu sein, gewerbsmafig

1. fur das Verfahren vor inl&ndischen

oder  auslandischen Behdérden
schriftiche Anbringen oder Urkun-
den verfafit,
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IX. ABSCHNITT
Marken nach dem Protokoll zum Madrider
Markenabkommen

§ 70. (1) Ein Antrag_auf Umwandiung
einer_internationalen Registrierung ist als sol-
cher zu bezeichnen und hat die Nummer der
internationalen_Registrierung zu__enthalten.
Dariber hinaus sind innerhalb _einer ber An-
trag verlangerbaren Frist von zwei Monaten

1. _eine Bescheinigung des Internatio-

naien Buros der Weltorganisation fur
geistiges Eigentum im Original oder .
in_beglaubigter Kopie, aus der sich
die Marke und die Waren oder
Dienstleistungen ergeben, auf die
sich der Schutz der internationalen
Registrierung bis zum Zeitpunkt der
Ldschung im_internationalen  Regi-
ster auf das Gebiet der Republik
Osterreich erstreckt hatte, und
2. _eine deutschsprachige Ubersetzung
aller Unterlagen, sofern_sie nicht in
deutscher Sprache abgefaldt sind,
Vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den
genannten Voraussetzungen, ist er mit Be-
schiuf zurickzuweisen.

(2) Der Antrag ist wie_eine nationale

Markenanmeldung zu behandeln und mit

Ausnahme des im Abs. 3 geregelten Falles

auf GesetzméaBigkeit (§ 20) zu prifen.

(3) Betrifft der Antrag eine internatio-
nale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der
Léschung die Frist zur Schutzverweigerung
gemal Art. 5 Abs. 2 des Protokolls bereits
ungenutzt verstrichen ist, so ist die Marke
nicht auf GesetzmaRigkeit (§ 20) zu prifen.

Die bisherigen Abschnitte VII und VIl
erhalten die Bezeichnungen X und XI.

Die bisherigen §§ 69 und 70 erhalten die Be-
zeichnung § 70 und § 71.
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2. Auskinfte erteilt,

3. vor inlandischen Behérden Parteien
vertritt oder
4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 er-
wahnten Tatigkeiten anbietet,
Macht sich der Winkelschreiberei schuldig
und ist von der Bezirksverwaltungsbehérde
mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu be-
strafen.

§ 70. (1) Durch  Verordnung kénnen
Druckkostenbeitrage sowie besondere Ge-
buhren fur amtliche Ausfertigungen, Verof-
fentlichungen, Bestétigungen und Beglaubi-
gungen sowie fur Registerauszige festgesetzt
werden. Bei der Festsetzung des einzelnen
Gebihrensatzes, der 1 200 S nicht Uberstei-
gen darf, ist der fur die amtliche Tatigkeit er-
forderliche Arbeits- und Sachaufwand zu be-
racksichtigen. Soweit die Héhe der Geblhren
von der Zahl der Seiten oder Blatter abhangt,
ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970,
BGBI. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fas-
sung sinngemaf anzuwenden.

(2) Antrage auf amtliche Veréffentli-
chungen und Antrége, deren Bewilligung eine
amtliche Veréffentlichung auf Grund einer das
Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge
hat, sind zurlckzuweisen, wenn die hierauf
entfallenden GebUhren oder Druckkostenbei-
trége nicht gezahlt werden.

209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

) XILABSCHNITT
Ubergangsbestimmungen

§ 72. Auf vor dem 1.1.1996 gutgldubig
angemeldete Marken ist die Bestimmung des
§ 4 Abs. 1 Z 9 weder_in_der GesetzmaRig-
keitsprifung (§ 20) noch im Léschungsverfan-
ren geman § 33 anzuwenden.

§ 73. (1) GemaR § 30 Abs. 2 kénnen
nur solche Marken_geldscht werden, die nach

dem 1.1.1996 angemeldet wurden.

(2) Der_Inhaber einer _im Inland be-
kannten, registrieten Marke im Sinne des

§ 10 Abs. 2 kann sich der Benutzung eines

jangeren Zeichens hinsichtlich nicht éhnlicher

Waren oder Dienstleistungen nur widerset-

zen, wenn _es sich bei diesem jliingeren Zei-
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chen entweder um eine nach dem 1.1.1996
angemeldete Marke oder um ein sonstiges
Kennzeichenrecht handelt, welches nach dem
1.1.1996 entstanden ist.

§ 74. Auf vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBL. Nr. .../1997 einge-
reichte Antrége geman § 30a ist § 30a in der
vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes,
BGBL. Nr. .../1997 geltenden Fassung weiter
anzuwenden. ‘

§ 75. Der Lauf der im § 32 Abs. 2 ge-
nannten Funfijahresfrist _beginnt hinsichtlich
der im Zeitpunkt des Inkraftiretens des Bun-
desgesetzes, BGBL. Nr. .../1997 bestehen-
den_ Anspriche gegen den Inhaber einer vor
dem Inkrafitreten des Bundesgesetzes,
BGBI Nr. .../1997, reqistrierten Marke mit dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes.

§ 76. (1) Auf vor dem_Inkrafttreten des:
Bundesgesetzes, BGBI. Nr..../1997 einge-
reichte Antrdge auf Léschung einer Marke
gemal & 33 in Verbindung mitden §§ 1, 3. 4,
7. 60 oder 66 sind die §§ 1, 3. 4. 7, 60 oder
66 _in_der vor _dem Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes geltenden Fassung anzuwen-
den.

(2) Wird nach dem Inkraftireten des im
Abs. 1 genannten Bundesgesetzes ein Antrag
auf Léschung einer vorher registrierten Marke
gemal § 33 eingereicht, so kann dieser An-
trag nicht mehr auf & 33 in_Verbindung mit
§§ 1.3, 4. 7 60 oder 66 in der vor dem In-
krafitreten des in_ Abs. 1 genannten Bundes-
gesetzes geltenden Fassung, sondern nur auf
§ 33 in Verbindung mit §§ 4. 7 oder 66 in der
nach dem Inkraftireten des in Abs. 1 genann-
ten Bundesgesetzes geltenden Fassung ge-
stltzt werden.

§ 77. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBIL._Nr. ../1997 einge-
brachte Antré&ge nach § 33a ist diese Bestim-
mung in der vor_dem Inkrafttreten des Bun-
desgesetzes, BGBI. Nr. .../1997 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

(2) Ebenso ist auf nach dem Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes, BGBIl. Nr. .../1997
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IX. ABSCHNITT
Voliziehung und Inkrafttreten

§ 71. Mit der Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich der §§ 10, 10 a, 12 bis

209/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)

eingebrachte Antrage nach § 33a fur die Be-

urteilung der bis zum 1.1.1994 erfoigten Be-
nutzung einer Marke diese Bestimmung in der

vor_dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes,
BGBI. Nr. .../1997 geltenden Fassung weiter
anzuwenden.

§ 78. § 34 ist ausschlieBlich auf Mar-
ken anzuwenden. die nach dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997,
angemeldet wurden.

§ 79. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI. _Nr. ..../1997 einge-
brachte Klagen sind die Bestimmungen des
Ill. Abschnittes in der vor dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung
weiter anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 genannten
Funfiahresfrist _beginnt _hinsichtlich der im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesge-
setzes, BGBI. Nr. .../1997 bestehenden An-
spruche gegen den Inhaber einer vor dem
Inkraftireten _des Bundesgesetzes, BGBI.
Nr...../1997, reqistrierten Marke bzw. eines
vor_diesem Zeitpunkt erworbenen Kennzei-
chenrechts mit dem Inkraftireten dieses Bun-
desgesetzes. Eine allfdllig bereits eingetrete-
ne Verigdhrung bleibt von dieser Regelung un-
berahrt.*

61. Der bisherige IX. Abschnitt erhalt
die Bezeichnung XIil. Abschnitt und seine
Uberschrift lautet:

Xill. ABSCHNITT
SchiuBbestimmungen

§ 80. Die in diesem Bundesgesetz ver-
wendeten _personenbezogenen Bezeichnun-
gen beziehen sich auf Frauen und Méanner in
gleicher Weise.

Der bisherige § 71 erhéit die Bezeichnung
§ 81 und lautet:

§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich der §8 10, 10a. 10b, 12,
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14, 23 und 57 der Bundesminister
fur wirtschaftliche Angelegenheiten
und der Bundesminister fur Justiz,

2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bun-
desminister fur wirtschaftliche An-
gelegenheiten im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fur auswartige
Angelegenheiten,

3. hinsichtlich der §§ 51 bis 56 und des
§ 67 der Bundesminister fur Justiz,

4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bun-
desminister fOr wirtschaftliche An-
gelegenheiten im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fur Finanzen,

5. hinsichtlich aller ubrigen Bestim-
mungen der Bundesminister fur wirt-
schaftliche Angelegenheiten.

§72.(1)§18 Abs. 1, 2 und 4, §40
Abs. 1, §§ 42, 61, 69 Abs. 1, § 70 sowie die
Uberschrift des IX. Abschnittes in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.
418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.
418/1992 folgenden Monats in Kraft.

(2)§4 Abs.1 Z2, §§9, 10a 16
Abs. 2, §17 Abs. 4, §§ 18, 22 Abs. 3, §§ 26,
28 Abs. 2, §§ 30, 30 a, 31 Abs. 3, §§ 32, 33,
33a Abs. 3 und 6, §§33 b, 33 ¢, 37, 42, 60
Abs. 1, §62 Abs. 3, §§ 70, 71 und 72 Abs. 1
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.
Nr. 773/1992 treten gleichzeitig mit dem Ab-
kommen Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum in Kraft. :

14, 23 und 57 der Bundesminister
fur_wirtschaftliche Angelegenheiten
und der Bundesminister fur Justiz,

2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bun-
desminister fur wirtschaftliche An-
gelegenheiten im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fur auswértige
Angelegenheiten,

3. hinsichtlich der §§ 13, 51 bis 56, 58
bis 60a, des § 67 und der §8§ 68f bis
68 der Bundesminister fur Justiz,

4. hinsichtlich des § 71 Abs. 1 der
Bundesminister _fur _wirtschaftliche
Angelegenheiten _im _Einvernehmen
mit dem Bundesminister fur Finan-
zen,

5. hinsichtlich _aller _tbrigen Bestim-
mungen der Bundesminister fur wirt-
schaftliche Angelegenheiten.

Der bisherige § 72 erhélt die Bezeichnung
§ 82. Seinem Abs. 2 werden die folgenden
Abs. 3 und 4 angefugt ‘

(3) _(Verfassungsbestimmung) § 2
Abs. 3, §4 Abs. 1 Z 9 § 10 Abs. 2§ 17
Abs. 1 Z3 und 8 8§ 24 Abs. 1. § 30 Abs. 2 bis
5 und der VIIl. Abschnitt mit Ausnahme der
§§ 69a und 69d in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBI. Nr. .../1997 treten rickwirkend
mit 1.1.1996 in Kraft.

(4) § 18 Abs. 4 sowie der IX. Abschnitt
samt Uberschrift in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBI. Nr. .../1997 treten mit dem
Inkraftireten des Protokolls zum Madrider Ab-
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kommen Uber die internationale Reqistrierunq
von_ Marken fur die Republik Osterreich
(Art. 14 des Protokolls) in Kraft.

Artikel 11
Aufhebung von Kundmachungen

Mit dem AuRerkraftireten des § 60 des Mar-
kenschutzgesetzes 1970 in der Fassung
BGBI. Nr. 1993/109 treten die Kundmachun-
gen betreffend die Gegenseitigkeit nach dem
Markenschutzgesetz gegenuber Malaya,
BGBL. Nr. 1956/79, dem Iran, BGBL.
Nr. 1958/259, Korea, BGBL. Nr. 1960/183,
Thailand, BGBL. Nr. 1960/203, Peru, BGBL.
Nr. 1961/122, den Bahama-inseln, BGBL.
Nr. 1961/149, Kenya, BGBL. Nr. 1961/151,
Venezuela, BGBL. Nr. 1961/230, den Philip-
pinen, BGBL. Nr. 1962/277, Jamaika, BGBL.
Nr. 1964/62, Indien, BGBI. Nr.1964/230, Chi-
le, BGBL. Nr. 1964/238, Panama, BGBL.
Nr. 1965/16, Hongkong, BGBL. Nr. 1970/271,
Singapur, BGBL. Nr. 1971/50, Kolumbien,
BGBL. Nr. 1975/542, Bermuda, BGBL. Nr.
1978/568, Afghanistan, BGBL. Nr. 1979/15,
den Cayman-Inseln, BGBL. Nr. 1981/74, Tai-
wan, BGBL. Nr. 1982/476, Bahrain, BGBL.
Nr. 1983/301, Saudi-Arabien, BGBL.
Nr. 1988/58, Liberia, BGBL. Nr. 1991/455,
und den Vereinigten Arabischen Emiraten,
BGBL. Nr. 1995/108, auf3er Kraft.

Artikel 1lI

Anderungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 8. (Aufgehoben)

Geographische Angaben

§ 8. (1) Hinsichtlich des Schutzes geo-
graphischer Angaben im Sinne des Abkom-
mens__uber _handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-
Abkommen), BGBI. Nr. 1/1995, Anhang 1C in
der Fassung BGBI. Nr. 379/1995, sind, sofer-
ne sich ihr Schutz nicht aus sondergesetzli-
chen Regelungen ergibt, die Bestimmungen
der §§ 1. 2. 4 und 7 ungeachtet der Frage, ob
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MiRbrauch von Kennzeichen eines
Unternehmens

§ 9. (1) Wer im geschéftlichen Verkehr
einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens oder eines
Druckwerkes, fur das § 80 des Urheber-
rechtsgesetzes nicht gilt, in einer Weise be-
nutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit
dem Namen, der Firma oder der besonderen
Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein
anderer befugterweise bedient, kann von die-
sem auf Unterlassung in Anspruch genommen
werden.

(3) Der besonderen Bezeichnung eines
Unternehmens stehen registriete Marken,
ferner solche Geschéftsabzeichen und sonsti-
ge zur Unterscheidung des Unternehmens
von anderen Unternehmen bestimmte Ein-
richtungen, insbesondere auch Ausstattungen
von Waren, ihrer Verpackung oder Umhallung
und von Geschéftspapieren, gleich, die in-
nerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kenn-
zeichen des Unternehmens gelten.

~die__in__diesen_Bestimmungen _genannten
‘Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs

getatigt wurden, anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf geographische
Angaben zur Kennzeichnung der Herkunft von
Dienstleistungen anzuwenden.

MiRbrauch von Kennzeichen eines Unter-
' nehmens

§ 9. (1) Wer im geschéftlichen Verkehr
einen Namen, eine Firma, die besondere Be-
zeichnung eines Unternehmens oder eines
Druckwerkes, fur das § 80 des Urheber-
rechtsgesetzes nicht gilt, oder eine Marke in
einer Weise benutzt, die geeignet ist, Ver-
wechslungen mit dem Namen, der Firma oder
der besonderen Bezeichnung hervorzurufen,
deren sich ein anderer befugterweise bedient,
kann von diesem auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden.

(2) unverandert.

(3) Der besonderen Bezeichnung eines
Unternehmens stehen Geschéftsabzeichen
und sonstige zur Unterscheidung des Unter-
nehmens von anderen Unternehmen be-
stimmte Einrichtungen, insbesondere auch
Ausstattungen von Waren, ihrer Verpackung
oder Umhillung und von Geschéftspapieren,
gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskrei-
se als Kennzeichen des Unternehmens gel-
ten. '

(4) Ergénzend zu den nach diesem
Bundesgesetz aus Verletzungen von Kenn-
zeichenrechten nach den Abs. 1 und 3 er-
wachsenden Ansprichen gelten § 150 Abs. 1
und Abs. 2 lit. b (angemessenes Entgelt und
Herausgabe des Gewinns) sowie die
§§ 151 (Rechnungslegung) und 152 Abs. 2
(Unternehmerhaftung) des Patentgesetzes
1970, BGBI. Nr. 259, in der jeweils geltenden
Fassung, sinngeméaR. § 1489 ABGB gilt fur
alle Anspriche in Geld und den Anspruch auf
Rechnungslegung. Die Verjahrung aller dieser
Anspruche wired auch durch die Klage auf
Rechnungslegung unterbrochen.

(5) § 58 des Markenschutzgesetzes
1970, BGBI. Nr. 260, in der Fassung BGBL
Nr...... /1997, in_der jeweils geltenden Fas-
sung, ist hinsichtlich der in den Abs. 1 und 3
genannten Kennzeichen sinngemaR anzu-
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§ 42 (Aufgehoben)
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wenden.

Ubergangsbestimmungen

§ 42. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. ..../1997 gemaR
§ 9 eingebrachte Klagen ist dieses Bundes-
gesetz in der vor dem Inkraftireten des Bun-
desgesetzes, BGBI. Nr. ...... /1997 geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) Der Lauf der im § 58 des Marken-
schutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, in der
Fassung BGBI. Nr. .../1997. in _der_jeweils
geltenden Fassung. in Verbindung mit § 9
Abs. 5 geregelten Funfjahresfrist beginnt hin-
sichtlich_der _im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. .../1997 be-
stehenden Anspriche gegen den_Inhaber ei-
ner_vor_dem Inkraftireten dieses Bundesge-
setzes, BGBI. Nr. ..../1997, registrierten Marke
bzw. eines vor diesem Zeitpunkt erworbenen
Kennzeichenrechts mit dem_Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes. Eine _allféllig bereits
eingetretene Verjahrung bleibt von dieser Re-
gelung unberihrt.

Inkrafttreten

8§ 44. § 8 tritt rickwirkend mit 1.1.1996

“in Kraft.
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