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1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf des
Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren beginnt mit dem Eingang der Widerspruchsschrift. Der
Anmelder wird unverziglich Gber die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und
erhalt eine Kopie der eingereichten Unterlagen.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist,
erhoben, ist jede Bezugnahme auf GM-Anmeldungen in diesen Richtlinien so zu
verstehen, dass internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist,
eingeschlossen sind. Fir internationale Marken wurde spezielldas—spezifische
Handbuech Teil M, Internationale Marken, der Richtlinien erarbeitet, derdas auch
Widerspriiche behandelt.

Nachdem geprift wurde, ob die Widerspruchsgebiihr entrichtet wurde, wird dann
geprift, ob der Widerspruch die anderen in der Verordnung enthaltenen formalen
Voraussetzungen erfullt.

Im Allgemeinen lassen sich hinsichtlich der Zulassigkeit zwei Arten von Mangeln
unterscheiden:

1.  Absolute Mangel, d. h. Mangel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr
behoben werden koénnen. Wenn der Widersprechende einen solchen Mangel
nicht von sich aus innerhalb der Widerspruchsfrist beseitigt, wird der Widerspruch
als unzulassig zuriickgewiesen.

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

Es muss angemerkt werden, dass das Amt zur Wahrung des Grundsatzes der
Unparteilichkeit wahrend der Widerspruchsfrist keine Mitteilungen Uber die Zahlung der
Widerspruchsgebtihr oder tber Zulassigkeitsmangel versendet.

Nach der Prufung der Zulassigkeit des Widerspruchs ergeht an beide Beteiligte eine
Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunéchst wird den Beteiligten
eine Frist — die so genannte ,Cooling-off‘-Frist — eingeraumt, die es ihnen ermdglichen
soll, zu einer gutlichen Einigung (mit oder ohne Kostenregelung) zu gelangen. Die
,Cooling-off‘-Frist lauft zwei Monate nach der Unterrichtung Uber die Zulassigkeit ab.
Sie kann einmalig um 22 Monate verlangert werden und somit insgesamt eine Dauer
von bis zu 24 Monaten haben. Nach Ablauf der ,Cooling--off‘-Frist beginnt der
kontradiktorische Teil des Verfahrens.

Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Vervollstindigung seiner
Akte eingeraumt, d. h. zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen, die er
zur Stitzung seines Widerspruchs fur erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten
oder, sobald die eingereichten Beweismittel und Stellungnahmen dem Anmelder
Ubermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung
nehmen.
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Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen
zu beschréanken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem spéateren Zeitpunkt
zulassen.

Dem Anmelder stehen zur Verteidigung im Wesentlichen zwei Wege zur Verfligung. Er
kann einerseits der/den alteren Marke(n) die Nichtbenutzungseinrede entgegenhalten
und andererseits dem Amt gegentiber Argumente und Beweismittel vorbringen, die den
Widerspruch zu Fall bringen.

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

Wenn der Anmelder die Erbringung eines Benutzungsnachweises fir die altere(n)
Marke(n) beantragt, kann das nachfolgende Verfahrensstadium ausschlie3lich auf
diese Frage beschréankt werden, und die Frage des Konflikts zwischen den beiden
Marken kann spater behandelt werden.

Die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise werden dem Anmelder
Ubermittelt, der wiederum zwei Monate zur Einreichung einer Stellungnahme erhalt.
Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein, wird diese dem Widersprechenden
Ubermittelt, der Gelegenheit erhélt, eine letzte Erwiderung einzureichen.

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

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

2 Zulassigkeitsprufung

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 41 -Absatze 1 und 3 GMV
Regel 16a und Regel 17 -Absatz 4 GMDV
Beschluss EX-11-3 des Prasidenten des Amtes

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form bei dem
Amt eingehen, und zwar innerhalb von drei Monaten ab der Veroffentlichung der
angefochtenen GM-Anmeldung.

Nach dem Eingang des Widerspruchs per Telefax oder per Post erfolgt die Eingabe in
das IT-System des Amtes, und dem Widersprechenden wird eine
Empfangsbestétigung zugesandt. Es ist auch moglich, Widerspriche auf
elektronischem Wege einzureichen. Das elektronische Widerspruchsformular wird
automatisch gesammelt und in das IT-System des Amtes eingegeben.
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Der Anmelder erhédlt zu Informationszwecken unverziglich eine Kopie der
Widerspruchsschrift (und aller eventuell vom Widersprechenden eingereichten
Unterlagen). Wenn der Widerspruch auf einer Gemeinschaftsmarke beruht, wird der
Anmelder auch davon in Kenntnis gesetzt, dass er uber die Online-Suchmaschinen,
die auf der Website des Amtes zur Verfigung stehen, auf Informationen Uber altere
Gemeinschaftsmarken zugreifen kann.

2.1.1 Fraher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Widerspruch gegen eine internationale Registrierung (IR) kann zwischen dem sechsten
und neunten Monat nach dem Datum der ersten Wiedervertffentlichung
(Artikel 156 Absatz 2 GMV) eingereicht werden. Wenn die erste Wiederverdéffentlichung
beispielsweise auf den 15.202.2013 fallt, dann beginnt die Widerspruchsfrist am
16.808.2013 und lauft am 15.11.2013 ab.

Nach der Wiederveroffentlichung der IR, aber vor dem Beginn der Widerspruchsfrist
erhobene Widerspriiche werden jedoch zurlickgestellt und gelten als am ersten Tag
der Widerspruchsfrist eingereicht. Wird der Widerspruch vor diesem Datum
zurickgenommen, wird die Widerspruchsgebiihr erstattet.

Wenn der Widerspruch vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingeht
(Regel 114 -Absatz 3 GMDV), ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem
dieser darlber in Kenntnis gesetzt wird, dass der Widerspruch als am ersten Tag der
Widerspruchsfrist eingegangen gilt und dass der Widerspruch bis zu diesem Datum
zurtickgestellt wird.

2.1.2 Fruher Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung

Alle Widerspruchsschriften gegen eine GM-Anmeldung, die per Fax und/oder Post
vor dem Beginn der Widerspruchsfrist gemanR Artikel 41 _-Absatz 1 bis Absatz 3 GMV
eingehen, werden zuriickgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist
eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veroffentlichung der GM-Anmeldung in
Teil A.1. des Blattes fir Gemeinschaftsmarken. Wird der Widerspruch vor diesem
Datum zuriickgenommen oder die GM-Anmeldung vor der Veroffentlichung
abgewiesen oder zuriickgenommen (Artikel 39 GMV), wird die Widerspruchsgebuhr
erstattet.

Das Amt setzt den Widersprechenden davon in Kenntnis, dass der Widerspruch
zurlickgestellt wird, da die GM-Anmeldung, gegen die er gerichtet ist, noch nicht im
Blatt fir Gemeinschaftsmarken veroffentlicht worden ist, und erst nach der
Veroffentlichung der angefochtenen GM-Anmeldung bearbeitet wird. Dem
Widersprechenden wird mitgeteilt, dass der Widerspruch als am ersten Tag der
Widerspruchsfrist erhoben gilt.

2.2 Zahlung

Allgemeine Vorschriften in Bezug auf Zahlungen sind den Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebiihren, Kosten und Preise zu
entnehmen.
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2.2.1 Widerspruch verspatet, Zahlung der Widerspruchsgebthr innerhalb der
Widerspruchsfrist

Regel 17 -Absatz 2 GMDV

Wenn die Zahlung bei dem Amt innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, das
Amt die Widerspruchsschrift aber verspéatet erhalten hat, ist der Widerspruch
unzulassig. In diesem Fall beh&lt das Amt die Widerspruchsgebihr ein. Der
Widersprechende ist zu unterrichten und erhélt eine Frist von zwei Monaten, um zu der
Feststellung der Unzulassigkeit Stellung zu nehmen.

Wenn der Widersprechende stichhaltige Beweismittel wie Faxsendeberichte,
Kurierempfangsbestéatigung und/oder Einschreibenempfangsbestatigungen einreicht,
durch die nachgewiesen wird, dass die Widerspruchsschrift nicht verspatet war,
sondern tatséchlich innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt beim Amt
einging, Uberpruft das Amt seine Feststellung und lasst den Widerspruch als
fristgemalf eingereicht zu. In diesem Fall wird die Zulassigkeitsprifung fortgesetzt.
Wenn die vom Widersprechenden vorgebrachten Beweismittel nicht stichhaltig
nachweisen, dass die Widerspruchsschrift innerhalb der relevanten Frist einging, oder
der Widersprechende nicht innerhalb der Zweimonatsfrist Stellung genommen hat, wird
der Widerspruch durch Entscheidung als unzulassig zuriickgewiesen. Die
Entscheidung ist dem Widersprechenden zuzustellen. Dem Anmelder wird eine
Abschrift zugesandt.

2.2.2  Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 41 -Absatz 3 GMV
Artikel 8 GMGebV
Regel 17 -Absatz 1 GMDV

Die Widerspruchsgebihr muss in voller Hohe innerhalb der Widerspruchsfrist beim
Amt eingehen.

Wenn die Widerspruchsgebihr nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingeht, der
Uberweisungsauftrag an die Bank aber innerhalb der letzten zehn Tage vor Ablauf der
Widerspruchsfrist erteilt wurde, gilt die Frist als gewahrt, sofern zwei Bedingungen
erfullt werden: Der Widersprechende weist nach, dass er die Zahlung innerhalb der
letzten zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst hat UND entrichtet einen
Zuschlag in Héhe von 10 % der Widerspruchsgebihr (doppelte Voraussetzung). Dieser
Zuschlag entfallt jedoch, wenn der Widersprechende nachweisen kann, dass die
Zahlungsanweisung an die Bank mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist
veranlasst wurde. Wenn die Widerspruchsgebihr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist
eingegangen oder die oben genannte Bestimmung nicht anwendbar ist, gilt der
Widerspruch als nicht erhoben.

Artikel 5 -Absatz 2 und Artikel 8 -Absatz 1 GMGebV
Beschluss EX-06-1 des Prasidenten des Amtes

Verfugt der Widersprechende oder sein Vertreter Uber ein bei dem Amt gefiihrtes
laufendes Konto, gilt die Zahlung als an dem Tag erfolgt, an dem die
Widerspruchsschrift bei dem Amt eingeht.
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Da die Zahlung uber ein laufendes Konto als am Tag des Eingangs des Widerspruchs
erfolgt gilt, ist die Zahlung verspatet, wenn die Widerspruchsschrift verspatet eingeht.
Daher gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Das System der laufenden Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Das Amt
kann ein solches Konto also ohne Erteilung eines Auftrags fir jeglichen
Zahlungsvorgang belasten.

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

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

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

Zahlung der Widerspruchsgebuhr durch Belastung des laufenden Kontos eines
Dritten

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

Die Zahlung gilt als am Tag des Eingangs des Einverstéandnisses beim Amt erfolgt.

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebihr

Regel 17 -Absatze 1 und 4 und Regel 54 GMDV

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

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

Wenn der Widersprechende innerhalb der gewéhrten Zweimonatsfrist nachweist, dass
die Auffassung des Amtes betreffend den Rechtsverlust unzutreffend ist, und er die
Zahlung rechtzeitig veranlasst hat, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der
Anmelder erhalt dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten
Nachweise in Kopie.
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Ein Widersprechender hat das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung
Zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligte zu versenden.

2.2.4  Erstattung der Widerspruchsgebuhr

Artikel 8 -Absatz 3, Artikel 9 -Absatz 1 GMGebV
Regel 17 -Absatz 1 und Regel 18 -Absatz 5 GMDV

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben und wurde die Widerspruchsgebihr nicht
vollstandig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet, ist dem
Widersprechenden der entrichtete Betrag zu erstatten.

Die Erstattung der Widerspruchsgebiihr gemafl Regel 18 Absatz 5 GMDV bezieht sich

auch auf einen vom Widersprechenden gemaf Artikel 8 Absatz 3 GMGebV gezahlten
Zuschlag.

2.3 Sprachen und Ubersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 119 -Absatze 5 und 6 GMV
Regel 16, Regel 17 -Absatz 3, Regel 83 -Absatz 3 und Regel 95 -Buchstabe b GMDV

Gemald Artikel 119 -Absatz 5 GMV ist der Widerspruch in einer der Sprachen des
Amtes einzureichen. In Bezug auf die Wahl der Verfahrenssprache kodnnen sich
mehrere Situationen ergeben:

1. Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet und der
Widersprechende hat eine mégliche Verfahrenssprache gewahlt.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.

Beispiele

a) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind PT und EN. Die portugiesische
Fassung des Formulars wurde geschickt, aber keines der fur die
Zulassigkeit relevanten Textelemente kann Ubersetzt werden, und die
entsprechenden Kastchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist
zulassig. Da die Verfahrenssprache nur EN sein kann, ist es nicht nétig,
den  Widersprechenden um die Angabe der Sprache des
Widerspruchverfahrens zu bitten. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss
ein unausgefilites Formular in EN beigelegt und die Verfahrenssprache
angegeben werden.

b) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind DE und EN. Die franzgsische
Fassung des Formulars wurde eingesandt, aber entweder wurde der
Widerspruch auf Franzésisch eingereicht oder keines der Textelemente
kann dbersetzt werden und die entsprechenden Ka&stchen wurden
angekreuzt. Der Widerspruch ist zuldssig. Da die Verfahrenssprache DE
oder EN sein kann, muss der Widersprechende gebeten werden, die
Sprache des Widerspruchverfahrens anzugeben. Bei Mitteilung des
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Widerspruchs muss ein unausgeflilltes Formular in der angegebenen
Sprache beigelegt werden.

2. Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet, und
der Text im Formular ist zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber nicht in
einer der mdglichen Verfahrenssprachen.

Wenn die fur Zulassigkeit wichtigen Textelemente nicht Gbersetzt werden kénnen
(z. B. Zahlen) und alle entsprechenden Kastchen angekreuzt wurden, ist der
Widerspruch auch dann zulassig, wenn er Textteile wie die Begriindung in der
falschen Sprache enthdlt. Da eine Begrindung im Stadium der
Zulassigkeitsprufung nicht obligatorisch ist, wird die Zulassigkeit durch die
Tatsache, dass sie nicht in der richtigen Sprache vorliegt, nicht beeinflusst. Sie
Lliegt nicht vor*.

Das Amt prift, ob der Widersprechende die Verfahrenssprache auf dem
Formular angegeben hat.

o Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und sowohl die
erste als auch die zweite Sprache der GM-Anmeldung Sprachen des
Amtes sind, ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem er um
die Angabe der Verfahrenssprache gebeten wird. Erfolgt innerhalb der
zweimonatigen Frist keine Antwort, ist der Widerspruch als unzuléssig
abzuweisen. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein unausgefilltes
Formular in der Verfahrenssprache beizulegen.

o Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und nur eine
der Sprachen der GM-Anmeldung eine Sprache des Amtes ist, ist es nicht
ndtig, um die Verfahrenssprache zu bitten, da es sich nur um die eine
Sprache des Amtes handeln kann. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein
unausgefulltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen. Die
Verfahrenssprache wird im Schreiben angegeben.

o Wenn die Verfahrenssprache richtig angegeben ist, ist bei der Zustellung
des Widerspruchs ein unausgefilltes Formular in der Verfahrenssprache
beizulegen.

Dasselbe gilt, wenn das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet
wurde und der Text auf dem Formular NICHT in einer der Sprachen des Amtes
verfasst ist.

3. Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde zwar nicht
verwendet, aber der Text des Widerspruchs liegt in einer moglichen
Verfahrenssprache vor.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.
4. Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet und

der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber
nicht in einer der moglichen Verfahrenssprachen vor.

| Gemal Artikel 119_-Absatz 6 GMV und Regel 16_-Absatz 1 GMDV muss der
Widersprechende von sich aus innerhalb von einem Monat eine Ubersetzung in
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die Verfahrenssprache einreichen. Wenn keine Ubersetzung eingeht, ist der
Widerspruch unzulassig.

5. Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet und
der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Amtssprachen der
Europaischen Union, aber nicht in einer der Sprachen des Amtes vor.

Der Widerspruch ist unzulassig. Es gilt Artikel 119 -Absatz 5 GMV. Es ergeht eine
Mitteilung in der ersten Sprache (falls es sich um eine des Amtes handelt) oder
der zweiten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung.

Fur das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gelten spezielle Regeln (siehe
Abschnitt 2.4.2.3 unten).

Begrindung des Widerspruchs: Wenn eines der Kastchen zu den
Widerspruchsgrinden angekreuzt und zuséatzlich eine Erlauterung von Tatsachen oder
Bemerkungen eingereicht wurde, missen im Stadium der Zulassigkeitsprifung diese
Erlauterung und Angaben wie ,siehe Anlage®, ,siehe Anhang®, ,wird nachgereicht*
nicht Ubersetzt werden. Diese missen spater, nach Ablauf der ,,Cooling-off‘--Frist und
vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs, eingereicht werden.

2.4 Zulassigkeitsprifung

Regel 15 und Regel 17 GMDV

Die Zulassigkeitsprifung bezieht sich sowohl auf die absoluten als auch auf die
relativen Voraussetzungen:

o Die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein
missen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der
Widerspruchsfrist eingereicht werden miissen, sind in Regel 15 -Absatz 1 und
Absatz 2 -Buchstaben a bis ¢ GMDV aufgefihrt;

o Die Angaben und Elemente, deren Nichteinreichung innerhalb der
Widerspruchsfrist eine Mangelmitteilung des Amtes nach sich zieht, in der dem
Widersprechenden eine nicht verlangerbare Frist von zwei Monaten fir die
Beseitigung der Mangel eingeraumt wird, sind in
Regel 15 -Absatz 2 -Buchstaben d bis h GMDV aufgefihrt;

o fakultative Angaben (die fiir die Reichweite des Widerspruchs bestimmend sind,
aber nicht zur Feststellung der Unzulassigkeit fuhren) sind in
Regel 15 -Absatz 3 GMDV aufgefiihrt.

2.4.1 Absolute Zulassigkeitsvoraussetzungen

Wenn der Widerspruch aufgrund von absoluten Zulassigkeitsvoraussetzungen
unzulassig ist, ist der Widersprechende in Kenntnis zu setzen und um eine
Stellungnahme Uber die Zulassigkeit zu bitten. Bei Bestatigung der Unzulassigkeit
ergeht eine Entscheidung uber die Abweisung des Widerspruchs; eine Kopie geht an
den Anmelder.
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Widerspriuche gegen eire-GM-AnmeldungenAnmeldung

Die alteren Marken/Rechte werden gepruft, um festzustellen, ob eine bzw. eines klar
identifiziert ist. Ist das einzige altere Recht, auf das sich der Widerspruch stitzt, nicht
ordnungsgeman identifiziert, ist der Widerspruch unzulassig, und der Widersprechende
wird um Stellungnahme zu der Unzuldssigkeit gebeten, bevor die Entscheidung tber
die Unzulassigkeit ergeht._Ist das einzige altere Recht, auf das sich der Widerspruch
stitzt, ordnungsgemal identifiziert (absolute Anforderungen), wird das Amt prifen, ob
auch die relativen Zuléassigkeitsvoraussetzungen erfillt sind.

Wenn sich der Widerspruch auf mehr als ein élteres Recht stiitzt und eines davon
korrekt identifiziert wurde, kann die Zulassigkeitsprifung (relative Anforderungen) auf
der Grundlage dieses alteren Rechts erfolgen. Wenn die Mitteilung der Fristen des
Widerspruchsverfahrens an die Beteiligten ergeht, werden die Beteiligten davon in
Kenntnis gesetzt.

Widerspriiche gegen eine-internationale ReqistrierungenRegistrierung, in denender die
EU benannt ist

Fur Widerspriiche gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist,
wird eine vollstéandige Zulassigkeitsprifung durchgefuhrt. Diese Zulassigkeitsprifung
muss alle alteren Rechte umfassen. Falls keines der alteren Rechte ordnungsgemar
identifiziert werden kann, ist der Widerspruch unzuléassig, und der Widersprechende
wird um Stellungnahme zu der Unzuldssigkeit gebeten, bevor die Entscheidung tber
die Unzulassigkeit ergeht.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung

Regel 15 -Absatz 2 Buchstabe a und Regel 17 GMDV

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

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

Die nicht obligatorische Angabe des Datums der Verdffentlichung ermdglicht eine
doppelte Kontrolle der angegebenen GM-Anmeldung. Fehlt diese Angabe, lasst sich
die angefochtene GM-Anmeldung immer noch anhand der anderen Angaben
hinreichend feststellen.

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine GM-Anmeldung angefochten
werden.

Wenn die GM-Anmeldung nicht identifiziert werden kann, kann dieser Mangel nur von
dem Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt
werden. Andernfalls ist der Widerspruch unzul&ssig, und es ist eine Aufforderung zur
Stellungnahme zu der Unzulassigkeit zu versenden. Wird die Unzuléssigkeit bestatigt,
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wird die Entscheidung Uber die Zuriickweisung des Widerspruchs versandt, die in
Kopie auch an den Anmelder gesandt wird.

2.4.1.2 Identifizierung der alteren Marken/Rechte

Artikel 8 -Absatz 2 GMV
Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe b und Regel 17 -Absatz 2 GMDV

Nach ldentifizierungselementen ist nicht nur in dem Widerspruchsformular zu suchen,
sondern auch in Anlagen oder sonstigen Unterlagen, die mit der Widerspruchsschrift
eingereicht werden, oder in etwaigen Unterlagen, die innerhalb der Widerspruchsfrist
eingereicht werden.

Es gibt finf verschiedene Arten von alteren Rechten, auf die ein Widerspruch gestitzt
werden kann: (1) é&ltere Markeneintragungen oder -anmeldungen, (2) éaltere
Eintragungen oder Anmeldungen von bekannten Marken, (3) altere notorisch bekannte
Marken, (4) altere nicht eingetragene Marken und (5) altere sonstige im geschaftlichen
Verkehr benutzte Kennzeichenrechte.

Altere Rechte, die nicht dlter sind

Artikel 8 -Absatz 2 und Artikel 41 -Absatz 1 GMV

Wenn keine Prioritdt vorliegt, ist ein dalteres Recht nur dann Aalter, wenn sein
Anmeldetag vor dem Anmeldetag der angefochtenen GM-Anmeldung liegt. Bei einem
Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer GM-Anmeldung ist die genaue
Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die éltere
Marke ist, irrelevant (siehe Urteil vom 22. -Marz 2012, C-190/10, ,Génesis").

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen
Rechten, die im Sinne von Artikel 8 -Absatz 2 GMV nicht alter als die GM-Anmeldung
sind. Die Bestimmung, ob ein Recht é&lter ist, erfolgt im Stadium der
Zulassigkeitsprifung.

Wenn die einzige altere Marke oder alle alteren Marken nicht alter ist/sind, unterrichtet
das Amt den Widersprechenden von der Unzulassigkeit und bittet ihn um
Stellungnahme hierzu, bevor eine Entscheidung Uber die Unzulassigkeit ergeht.

Wenn der Widerspruch auf mehr als einem Recht beruht, wobei eines alter ist und
eines oder mehrere nicht alter sind, teilt das Amt die Zulassigkeit des Widerspruchs
wie Ublich mit; es wird nicht erwahnt, dass eine oder mehrere Marken bzw. ein oder
mehrere Rechte nicht alter sind. Diese Frage wird dann in der Entscheidung behandelt.
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Altere eingetragene oder angemeldete Marken

Artikel 8 -Absatz 2 -Buchstaben a und b GMV
Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe b, Regel 17 -Absatz 2 und Regel 19 -Absatz 3 GMDV

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene
Gemeinschaftsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Européische Union
benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-
Marken  (einschlie3lich  ,ehemaliger = Gemeinschaftsmarken®, fur die ein
Umwandlungsantrag gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen gemafi dem
Madrider Abkommen oder Protokoll, die in einem Mitgliedstaat Geltung haben.

Der in einer Gemeinschaftsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von
Artikel 8_-Absatz 2__-Buchstabe a GMV berlicksichtigt werden, vorausgesetzt, der
Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat auf die altere Marke verzichtet oder sie im Sinne
von Artikel 34 _-Absatz 2 GMV fallengelassen und dies wurde vom Widersprechenden
nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die
Gemeinschaftsmarke stitzen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist
ausdricklich angeben, dass die nationale Marke durch den in der Gemeinschaftsmarke
beanspruchten Zeitrang fortbesteht. Zwischen der angegebenen Gemeinschaftsmarke
und der alteren Marke, fur die der Zeitrang in der Gemeinschaftsmarke in Anspruch
genommen wurde, muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der
gemal Regel 19 -Absatz 1 GMDV festgelegten Frist muss der Widersprechende
hinreichende, aus dem HABM stammende Beweise vorlegen, dass der
Zeitranganspruch akzeptiert worden ist, sowie Beweise, die aus dem Amt stammen,
von dem die nationale Marke eingetragen wurde, dass die nationale Marke gemaf
Artikel 34_-Absatz 2 GMV der Gegenstand eines Verzichts war oder fallengelassen
wurde.

Die absoluten Identifizierungselemente fir &ltere eingetragene und angemeldete
Marken sind:

o die Eintragungs-/Anmeldenummer;

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer &lteren GM(-
-Anmeldung) hervorgehen, gelten als entstanden, sobald ein giltiger
Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Solche Rechte werden ordnungsgeman
fir Zulassigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der
umgewandelten GM(-Anmeldung) und die L&nder angibt, fur die er die
Umwandlung beantragt.

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

o der Mitgliedstaat, einschlie3lich der Benelux-Staaten, in dem die altere Marke
eingetragen/angemeldet wurde bzw. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich
um eine Gemeinschaftsmarke handelt.

Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigefugt wurde, gilt

diese als ausreichender Hinweis auf den Mitgliedstaat, und zwar selbst dann, wenn die
Urkunde nicht in der Verfahrenssprache abgefasst ist. In diesem Verfahrensstadium
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sollte noch keine Ubersetzung der Urkunde verlangt werden. Wenn eine Urkunde tiber
eine internationale Registrierung eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass der
Widerspruch auf diese Marke auf alle in der Urkunde angegebenen Mitgliedstaaten
und/oder Benelux-Staaten gesttzt wird.

| Agentenmarke

Artikel 8 -Absatz 3 GMV, Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe b -Ziffer i GMDV

Eine von einem Agenten angemeldete Marke ist die angefochtene GM-Anmeldung,
bezlglich derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer
Geschaftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder
sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die alteren Marken oder Rechte, auf denen der Widerspruch beruht, missen nach
denselben Kriterien wie &ltere Markeneintragungen oder -anmeldungen identifiziert
werden. Das heildt, das Land und die Eintragungs- oder Anmeldenummer missen
angegeben werden. Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls
zutreffend), wenn es sich bei der alteren Marke des Inhabers um eine nicht
eingetragene Marke handelt, weil in diesem Fall keine Eintragungsnummer zur klaren
Identifizierung der alteren Marke angegeben werden kann. Bei nicht eingetragenen
Wortmarken muss das Wort, aus dem die Marke besteht, angegeben werden. Bei nicht
eingetragenen Bild- oder anderen Marken muss die Marke so wiedergegeben werden,
wie sie vom Inhaber benutzt und beansprucht wird. Siehe auch die Richtliniendas
Handbueh, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarke.

Altere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken

Artikel 8 -Abséatze 1 und 5 GMV
Regel 15 -Absatz 2 -Buchstaben ¢ und g GMDV

Nach Artikel 8__-Absatz5 GMV kann ein Widerspruch gegen Waren und
Dienstleistungen, die undhnlich bzw. ahnlich sind,aueh-dannr auf eine bekannte Marke
gestitzt werden—obwohl—dieWaren—und-Bienstleistungen—unahnlich—sing. Bei der
bekannten Marke kann es sich um eine éltere Gemeinschafts-, internationale, Benelux-
und nationale Eintragung sowie um eine altere Anmeldung vorbehaltlich ihrer
Eintragung handeln.

Es gelten dieselben Identifizierungsvoraussetzungen  wie  fir  gemaf

| Artikel 8_-Absatz 1_-Buchstabe b GMV geltend gemachte eingetragene Marken:
Nummer und Mitgliedstaat/Region, in dem/der die Marke Schutz geniel3t; die Angabe,
wo und flr welche Waren/Dienstleistungen die Marke Wertschatzung geniel3t bzw.
Bekanntheit besitzt, ist eine relative Zulassigkeitsvoraussetzung.
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Altere notorisch bekannte Marke

Artikel 8 -Absatz 2 -Buchstabe ¢ GMV
Regel 15 Absatz 2 -Buchstabe b -Ziffern i und ii und Regel 17 -Absatz 2 GMDV

Durch Artikel 8 -Absatz 2_-Buchstabe ¢ GMV werden notorisch bekannte Marken im
Sinne von Artikel 6 bis der Pariser Verbandsubereinkunft geschitzt. Dabei kann es
sich um eine eingetragene oder nicht eingetragene Marke handeln, oder um eine
Marke, die in dem Gebiet, flir das sie geschitzt werden soll, nicht eingetragen ist
(ungeachtet ihrer Eintragung im Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

o Angabe des Mitgliedstaats, in dem die Marke notorisch bekannt ist. Wenn sich
diese Angabe nicht den Unterlagen in der Akte enthehmen lasst, stellt die Marke
keine zulassige Grundlage flr einen Widerspruch dar.

o Handelt es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke, die Angaben nach
Regel 15 _-Absatz 2_-Buchstabe b_-Ziffer i GMDV, d. h. die Eintragungsnummer
und der Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist.

o Ist die Marke nicht eingetragen, eine Wiedergabe der Marke. Bei Wortmarken ist
dies die Angabe des Wortes, aus dem die Marke besteht. Bei Bildmarken oder
sonstigen Marken ist die Wiedergabe der Marke (in Farbe, falls zutreffend) in der
verwendeten und als notorisch bekannt beanspruchten Form einzureichen. Wenn
der Widerspruch jedoch ferner auf einer eingetragenen Marke beruht, aber keine
Wiedergabe der notorisch bekannten Marke erfolgte, geht das Amt davon aus,
dass sich beide Marken auf dasselbe Kennzeichenrecht beziehen und dass der
Widersprechende geltend macht, dass die eingetragene Marke notorisch bekannt
ist (siehe Entscheidung vom 17. —Oktober 2007, R 160R1606/2007-1 — -
-QUART/Quarto).

Altere nicht eingetragene Marken und &lteres im geschéftlichen Verkehr benutztes
Kennzeichenrecht

Artikel 8 -Absatz 4 GMV
Regel 15 Absatz 2 -Buchstabe b -Ziffer iii und Regel 17 -Absatz 2 GMDV

Unter diese Kategorie fallen nicht eingetragene Zeichen, die als Marken benutzt
werden, oder verschiedene éaltere Rechte wie zum Beispiel Firmennamen,
Handelsnamen, Geschéftsbezeichnungen, Kennzeichen, -Titel geschuitzter literarischer
Werke und Kunstwerke und Rechte an einem Zeichen aufgrund von ,passing-off*.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

o Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts. Der Umfang des
Widerspruchs und die Verteidigung des Anmelders héangen von der Art des
geltend gemachten Kennzeichenrechts ab. Zur Bezeichnung der Art des geltend
gemachten Rechts sind folgende Angaben zulassig: ,Handelsname®, ,Firma®“,
,Geschaftsbezeichnungen®, ,passing off-Recht, ,Titel geschutzter literarischer
Werke und Kunstwerke®. Nicht zulassig sind hingegen allgemein gehaltene
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Angaben wie ,common law* oder ,unlauterer Wettbewerb“ ohne Angabe der Art
des geltend gemachten Rechts. Diese Aufzdhlung ist nicht abschlieend. Wenn
der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stiitzt, das nicht unter
Artikel 8 -Absatz 4 GMV  féllt, beispielsweise  ein  Urheber-  oder

Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulassig, wird aber nach der
Eroéffnung des Verfahrens als unbegriindet zurlickgewiesen;

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

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulassig.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgriinde

Artikel 41 -Absatz 3 und Artikel 75 GMV
Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe ¢ und Regel 17 -Absatz 2 GMDV

Ein Widerspruch, in dem keine Griinde gemalR Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe ¢ GMDV
angegeben werden, ist unzuldssig, sofern dieser Mangel nicht vor Ablauf der
Widerspruchsfrist behoben wird.

Die Angabe der Widerspruchsgriinde sollte aus einer Erklarung bestehen, die besagt,
dass die jeweils geltenden Voraussetzungen nach Artikel 8 -Absatze 1, 3, 4 und
Absatz 5 GMV erflllt sind. Vorbringen und Beweismittel sind in diesem
Verfahrensstadium freiwillig.

Insbesondere sind die Griinde dann als ordnungsgemald angegeben zu betrachten,
wenn:

o eines der relevanten Felder auf dem Widerspruchsformular angekreuzt ist;

o das relevante Feld zwar nicht angekreuzt ist, aber die altere Marke identifiziert
wurde und es gelten kann, dass der Widerspruch auf Artikel 8 -Absatz 1 GMV
beruht.

In beiden Fallen lassen sich die Widerspruchsgrinde der Widerspruchsschrift
zweifelsfrei entnehmen und der Widerspruch ist zulassig.

Wenn nicht, ist vor der Zurlickweisung des Widerspruchs die gesamte
Widerspruchsschrift einer genauen Prifung zu unterziehen: Dabei ist unerheblich, ob
die Griinde in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage oder in seinen den
Widerspruch stiitzenden Unterlagen angegeben sind. Es muss klar ersichtlich sein,
welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird.

In allen anderen Fallen wird der Widersprechende zur Stellungnahme zu der

Unzuldssigkeit aufgefordert, bevor die Entscheidung uber die Zurickweisung des
Widerspruchs ergeht.
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2.4.2 Relative Zulassigkeitsvoraussetzungen

Regel 15 -Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV

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

2.4.2.1 Daten

Regel 15 -Absatz 2 Buchstabe d und Regel 17 -Absatz 4 GMDV

Dazu gehoren der Anmeldetag und, sofern verfligbar, der Tag der Eintragung und der
Prioritatstag der alteren Marke.

Diese Anforderung gilt fur folgende Rechte:

o dltere angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke, nationale Marke
oder internationale Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 1_-Buchstaben a oder
b GMV geltend gemacht wird,

. altere notorisch bekannte Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 2 Buchstabe ¢ GMV
geltend gemacht wird, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen ist,

o altere Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 3 GMV geltend gemacht wird, sofern sie
eingetragen ist,

o altere bekannte Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 5 GMV geltend gemacht wird.

Diese Angaben koénnen wesentlich dazu beitragen, die &ltere Marke eindeutig und
fehlerfrei festzustellen. Es relcht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen Zu
entnehmen sind.-ede A

diese Elemente, muss der Wldersprechende Uber den Mangel unterrlchtet werden

2.4.2.2 Wiedergabe der alteren Marke/des alteren Zeichens

Regel 15 -Absatz 2 Buchstabe e und Regel 17 -Absatz 4 GMDV

Fur Rechte, die keiner Eintragung unterliegen, ist dies eine absolute
Zuldssigkeitsvoraussetzung, da anderenfalls das altere Recht Uberhaupt nicht
festgestellt werden kann (siehe oben).

Die relative Zulassigkeitsvoraussetzung, nach Regel 15 _-Absatz 2_-Buchstabe e GMV
eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt fir folgende Rechte:

o eine altere angemeldete oder eingetragene nationale Marke oder internationale
Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 1 -Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht
wird,
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o eine altere notorisch bekannte Marke, die nach
Artikel 8_-Absatz 2_-Buchstabe ¢ GMV geltend gemacht wird, sofern sie in der
Gemeinschaft eingetragen ist,

o eine altere bekannte Marke, die nach Artikel 8 -Absatz 5 GMV geltend gemacht
wird,

o eine Agentenmarke (Artikel 8_-Absatz 3 GMV, sofern es sich dabei um eine
eingetragene Marke handelt).

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder
eine sonstige Marke usw., ist eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder
eingetragenen Form einzureichen, gegebenenfalls in Farbe.

Ist die ordnungsgemalRe Wiedergabe nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, ist der
Widersprechendehat—das—Amt—den—\Widersprechenden (ber diesen Mangel
vnaverzitgheh-in Kenntnis zu setzen. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung
nicht innerhalb der gewahrten Zweimonatsfrist nach, so ist das éaltere Recht als
unzulassig zuriickzuweisen.

Falls die altere Marke eine Gemeinschaftsmarke ist, wird nicht um eine Wiedergabe
gebeten, weil sie bereits in den Datenbanken des Amtes enthalten ist.

Eine Wiedergabe in Farbe muss nicht verlangt werden, wenn die dltere nationale
Marke (aus technischen Griunden) nicht in Farbe veroffentlicht werden konnte, wie es
in Zypern, Lettland und Ungarn noch der Fall ist. In solchen Fallen verlangt das Amt
vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Ubersetzung der
Farbangaben.

Die folgenden Lander haben entweder immer oder seit dem angegebenen Datum in
Farbe veroffentlicht:

o Belgien

o Bulgarien
———Feehochion 000

. Danemark

. Deutschland

o Estland (2003)

° Finnland (2005)
o—Lldand 2003

° Frankreich (1992)

o Griechenland (2007)
s———Frankreich-(1992)}

° Irland (2003)

. Italien

° Kroatien (2009)

o Litauen (ab Juli 2009)
o Luxemburg

° Malta
Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 21

DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634



Verfahrensfragen

o Niederlande

. Osterreich

o Polen (2003)

o Portugal (2006)
° Rumanien

° Schweden

o Slowakei (2008)
o Slowenien (1992)
[ ]
[}

Spanien (ab 31.7.2002)
Tschechische Republik (1999)
e Cobpodon
o Vereinigtes Konigreich (2004)

o Kroatien{(2009).

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veroffentlicht.

Regel 80 -Absatz 2 und Regel 17 -Absatz 4 GMDV

Wenn die Wiedergabe in den Akten undeutlich ist, kann das Amt eine deutlichere
Wiedergabe verlangen. Ist die eingereichte Wiedergabe unvollsténdig oder unleserlich
und kommt der Widersprechende der Aufforderung, eine deutliche Wiedergabe
einzureichen, nicht nach, gilt die Wiedergabe als nicht eingegangen und das Recht ist
als unzulassig zuriickzuweisen.

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen

Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe f und Regel 17 -Absatz 4 GMDV
Mitteilung Nr. 5/07 des Prasidenten des Amtes

Gemall Regel 15 -Absatz 2_-Buchstabe f GMDV muss die Widerspruchsschrift eine
Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stitzt, in der
Verfahrenssprache enthalten. Dies gilt fur alle Arten von alteren Rechten.

Der Widerspruch kann sich auf alle Waren und Dienstleistungen stutzen, fur die die
altere Marke eingetragen oder angemeldet wurde, oder aber nur auf einige der Waren
und Dienstleistungen.

Gemall Mitteilung Nr. 5/07 des Prasidenten des Amtes vom 12.969.2007 Uber
Anderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren wird die Angabe der
Klassennummer(n) als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der
alteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stitzt, akzeptiert. Dies wird wie unten
beschrieben implementiert.
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Teil der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf einem Teil der Waren und Dienstleistungen, fir die die
altere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, beruht, missen diese Waren und
Dienstleistungen in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer/n,
vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen
Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der
Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache Ubersetzt werden, oder es
mussen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante/n
Klassennummer/n klar identifiziert werden kénnen).

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

Alle Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen beruht, fur die die
altere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, missen diese in der
Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Anstatt einer Auflistung kann sich der Widersprechende aber auch auf ,alle Waren und
Dienstleistungen, fur die die altere Marke eingetragen ist* beziehen, vorausgesetzt, es
liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die
Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache
vorliegen oder in die Verfahrenssprache Ubersetzt werden, oder es missen nationale
oder INID-Codes verwendet werden).

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer(n),
vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen
Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der
Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache tbersetzt werden, oder es
missen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante(n)
Klassennummer(n) klar identifiziert werden kénnen).

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

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

Wenn angegeben wird, dass der Widerspruch ,auf alle ahnlichen/identischen Waren
und Dienstleistungen® gestitzt wird, ist eine Klarstellung zu verlangen, da eine solche
Formulierung die Grundlage des Widerspruchs nicht eindeutig erkennen Iasst.

Wird eine Formulierung wie ,der Widerspruch stiitzt sich auf alle Waren in Klasse 9“
verwendet, aber keine Urkunde in der Verfahrenssprache beigefugt, wird das Amt eine
Spezifizierung in der Verfahrenssprache verlangen.

Eine Angabe dieser Art reicht nur dann aus, wenn der Widersprechende erwidert, dass
er Inhaber einer Eintragung ist, in deren Beschreibung erwahnt wird, dass das Zeichen
fur ,alle Waren in Klasse 9“. eingetragen ist.

Bei Widerspriichen, die sich auf dltere nicht eingetragene Marken oder Rechte stiitzen,
muss der Widersprechende die Geschéftstatigkeiten angeben, fir den sie benutzt
werden.

Spezifische Aspekte: Widerspriiche gegen internationale Reqistrierungen, in denen die
Europaische Union benannt ist

Bei Widersprichen gegen internationale Registrierungen, in denen die Europaische
Union benannt ist, ist zur ldentifizierung der Waren und Dienstleistungen, auf denen
der Widerspruch beruht, eine Angabe der Klassennummer/n ausschlie3lich in der
Widerspruchsschrift aus Zulassigkeitsgriinden nicht ausreichend. Wenn der
Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen, fir die die altere(n) Marke(n)
eingetragen/angemeldet ist/sind, oder auf einem Teil davon beruht, missen diese
Waren und Dienstleistungen in der Widerspruchsverfahrenssprache aufgelistet
werden. In diesem Verzeichnis miussen alle Waren oder Dienstleistungen enthalten
sein, die von dieser Marke abgedeckt sind, oder zumindest die relevanten Waren oder
Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht.

2.4.2.4 Altere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad

Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe g GMDV

Eine besondere Anforderung gilt fir bekannte Marken im Sinne von
Artikel 8 -Absatz 5 GMV: Anzugeben sind der Mitgliedstaat, in dem die Marke bekannt
ist, sowie die Waren und Dienstleistungen, fur die die Marke bekannt ist.

2.4.2.5 ldentifizierung des Widersprechenden

Artikel 41 -Absatz 1 GMV
Regel 1 -Absatz 1 -Buchstabe b und Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe h_-Ziffer i GMDV

Der Widersprechende kann eine naturliche Person oder eine juristische Person sein.
Um den Widersprechenden identifizieren zu kdnnen, sind sein Name und seine
Anschrift anzugeben.
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Bisher gab es keinen Fall, in dem ein Widersprechender nicht identifiziert werden
konnte. Wenn nur sein Name und zum Beispiel eine Fax-Nr. angegeben wurden, ist
der Widersprechende aufzufordern, seine genaue Anschrift mitzuteilen.

Bei der Prifung der Angaben zum Widersprechenden sollte genau darauf geachtet
werden, ob es sich um eine naturliche oder eine juristische Person handelt. Bei
Zweifeln hierliber, insbesondere wenn die Rechtsform (z. B. GmbH, KG, SA, Ltd) nicht
angegeben wurde, ist der Mangel mitzuteilen.

Berechtigung zum Widerspruch

Regel 1_-Absatz 1_-Buchstabe b und Regel 15_-Absatz 2_-Buchstabe h__-Ziffern i
und iii GMDV

Sofern nichts anderes angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass der
Widersprechende geltend macht, Inhaber des alteren Rechts zu sein. Nur wenn der
Widersprechende in der Funktion eines ermachtigten Lizenznehmers oder einer nach
den nationalen Bestimmungen befugten Person handelt, hat er eine diesbeziigliche
Erklarung mit Angaben zu der Befugnis oder Bevollmachtigung zur Einlegung des
Widerspruchs abzugeben. Werden diese Angaben nicht gemacht, muss eine
Benachrichtigung tber den Mangel erfolgen.

Nach Regel 15 -Absatz 2_-Buchstabe h_-Ziffer i GMDV hat ein Widersprechender, der
als Lizenznehmer oder Bevollmachtigter handelt, seinen Namen und seine Anschrift
gemal Regel 1 -Absatz 1 -Buchstabe b GMDV anzugeben.

o Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 _-Absatz 1 oder Artikel 8_-Absatz 5 GMV
gestitzt wird, d. h. auf eine eingetragene oder angemeldete Marke, kann der
Widerspruch vom Inhaber dieser eingetragenen oder angemeldeten Marke und
einem von diesem erméachtigten Lizenznehmer erhoben werden.

o Wenn der Widerspruch auf Artikel 8_-Absatz 3 GMV (Agentenmarke) gestitzt
wird, kann er vom Inhaber der Marke erhoben werden.

o Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 -Absatz 4 —GMV  (altere(s)
Marke/Kennzeichenrecht) gestutzt wird, kann er vom Inhaber der &lteren Marke
oder des alteren Zeichens und einer Person erhoben werden, die nach dem
einschlagigen nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der &lteren Marke
oder dem alteren Zeichen wahrzunehmen.

Soweit der Widersprechende geltend macht, in einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union Inhaber eines Rechts oder einer Eintragung zu sein, ist er unabhangig von
seinem Ursprungsland berechtigt, Widerspruch zu erheben.

Inhaberwechsel (Ubertragung der Widerspruchsmarke) vor Erhebung des
Widerspruchs

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

Widerspriiche aus einer alteren GM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarke
kann nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der GM erhoben werden,
wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 -Absatz 6 GMV vorliegen, also nur, wenn der
Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs einen Antrag auf Eintragung des
Rechtstibergangs gestellt hat. Sind gegeniiber dem Amt Fristen zu wahren, so kénnen
nach Artikel 17___-Absatz 7 GMV, sobald der Antrag auf Eintragung des
Rechtstibergangs bei dem Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklarungen
gegenuber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

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

Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke

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

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

Wenn der Widerspruch von B erhoben wird, die Eintragungsurkunde aber A als
Inhaber der alteren Marke ausweist, ist der Widerspruch zuzulassen, da davon
auszugehen ist, dass die altere Marke vor Erhebung des Widerspruchs auf B
Ubertragen wurde (oder bei entsprechender Angabe in der Widerspruchsschrift, dass
der Widersprechende als erméachtigter Lizenznehmer handelt).

Mehrere Widersprechende

Regel 15 -Absatz 1 und Regel 75 -Absatz 1 GMDV
Entscheidung vom 11. -Oktober -2000, R 623/1999-1 — Emultech

In manchen Fallen sind in der Widerspruchsschrift mehrere Widersprechende
aufgefuhrt. Es gibt nur zwei Situationen, in denen das Amt zwei oder mehr (natirliche
oder juristische) Personen als Mehrheit von Widersprechenden akzeptiert, namlich:
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. wenn sie Mitinhaber der alteren Marke/des alteren Rechts sind;

o wenn der Widerspruch gemeinsam von dem Inhaber oder Mitinhaber der alteren
Marke oder des é&lteren Rechts und von einem oder mehreren Lizenznehmern
der dlteren Marke/des alteren Rechts erhoben wird.

Soweit nicht ersichtlich ist, ob bei den mehreren Widersprechenden eine dieser beiden
Voraussetzungen erfillt ist, missen sie aufgefordert werden, ihr Rechtsverhdltnis
(Mitinhaberschaft oder Inhaber und Lizenznehmer) oder einen der mehreren
Widersprechenden als den einzigen Widersprechenden anzugeben.

Hat eine é&ltere Marke und/oder ein é&lteres Recht mehr als einen Inhaber
(Mitinhaberschaft), kann der Widerspruch von jedem einzelnen oder von allen
Mitinhabern erhoben werden.

Wenn jedoch die Widersprechenden dem Amt beispielsweise mitteilen, dass die
Gesellschaft A B.V. Inhaberin von funf der &lteren Rechten ist und die Gesellschaft A
PLC Inhaberin der anderen funf ist, missen sie angeben, mit wem das
Widerspruchsverfahren fortgesetzt werden soll. Daraus folgt, dass fiinf von den zehn
alteren Rechten nicht bericksichtigt werden. Wenn die Widersprechenden innerhalb
der gesetzten Zweimonatsfrist keine angemessene Erwiderung Ubermitteln, ist der
Widerspruch als unzulassig zuriickzuweisen.

|[ Altere Marken |1 | 2

Zulassig

Altere Marken 1 2 3 4 5
Inhaber A/B A A A A
Altere Marken 1 2 3 4 5
Inhaber A/B A/C A A A
Altere-Marken 1 2 3 4 5
Inhaber AB A A A A
Altere-Marken 1 2 3 4 5
Inhaber AlB AIC A A A

Die zweite Kombination ist nur dann zulassig, wenn zumindest A einer der
Widersprechenden ist.

Nicht zul&ssig

Altere Marken 1 2 3 4 5
Inhaber A A B B B
Altere-Marken 1 2 3 4 5
babobor A A B = =

Die Widersprechenden mussen gefragt werden, ob sie das Verfahren mit A oder mit B
als Widersprechendem fortsetzen mdchten.

|3 |4

o
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| Inhaber [AB  |A [A B B |
Altere Marken 1 2 3 4 5
lnhaber A/B A A B B

Die Widersprechenden missen gefragt werden, ob sie das Verfahren als
Mitwidersprechende gestutzt auf die alteren Marken 1, 2 und 3 fortsetzen wollen; oder
als Mitwidersprechende gestitzt auf die alteren Marken 1, 4 und 5.

Altere Marken 1 2 3 4 5
Inhaber A/B/C B/C A A A
Altere-Marken 1 2 3 4 5
bbb R =i - L A

Die Widersprechenden muissen gefragt werden, ob sie das Verfahren gestitzt auf die
alteren Marken 1 und 2 mit A, B und C als Mitwidersprechenden fortsetzen wollen;
oder gestutzt auf die alteren Marken 1, 3, 4 und 5 mit A und B als
Mitwidersprechenden.

Angabe der Rechtsverhdltnisse, die nicht die Mitinhaberschaft betreffen

Wenn in der Widerspruchsschrift ein Widersprechender als Inhaber des &lteren Rechts
und ein anderer als (ein von dem Inhaber zur Erhebung des Widerspruchs
ermachtigter) Lizenznehmer aufgefiihrt sind, wird keine Beanstandung erhoben,
solange es sich bei dem Inhaber aller alteren Rechte stets um dieselbe nattrliche oder
juristische Person handelt. Wie viele Lizenznehmer sich dem Verfahren anschlie3en,
spielt dabei keine Rolle.

In den folgenden Beispielen kann der Widerspruch mit A, B und C als
Mitwidersprechende zugelassen werden:

Altere Marken 1 2 3
Inhaber A A A
Lizenznehmer B C Keine

Umgekehrt kann im folgenden Fall B als Lizenznehmer der alteren Marke -1 zwar als
Mitwidersprechender akzeptiert werden, nicht hingegen als Mitwidersprechender der
alteren Marke -3. Das Amt fordert die Widersprechenden auf anzugeben, ob sie das
Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen mochten. Antworten sie
hierauf nicht, ist der Widerspruch als unzulassig zuriickzuweisen.

Altere Marken 1 2 3
Inhaber A A B
Lizenznehmer B C A
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Altara Markan 1 2 2
TatoeT O TVICATINCTT == [~ J
Inhahar A A B
HHAaPet ' B
Lizanznehmar B C A
=HZeRzZRere B A=
Nachweise

Wenn der Widerspruch auf é&ltere eingetragene Marken gestitzt wird, wird die
Mitinhaberschaft meistens durch Einreichung einer Kopie der Eintragungsurkunde oder
eines Auszugs aus einer amtlichen Datenbank nachgewiesen. Wenn der Widerspruch
auf mehrere altere Marken/Rechte gestlitzt wird und die Widersprechenden bereits
einen Nachweis Uber die Mitinhaberschaft an einer der alteren eingetragenen Marke
eingereicht haben, missen sie gleichwohl dazu aufgefordert werden, auch in Bezug
auf die anderen alteren Rechte die Inhaberschaft nachzuweisen. Da die
Widersprechenden in diesem Verfahrensstadium noch nicht verpflichtet sind,
Nachweise fir ihre alteren Marken/Rechte einzureichen, genigt fir die
Zuldssigkeitsprufung eine Erklarung, aus der hervorgeht, dass sie zur gemeinsamen
Einreichung eines Widerspruchs berechtigt sind.

2.4.2.6 BerufsmaRige Vertretung

Vertreter

Artikel 92 und 93 GMV
| Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe h _-Ziffer ii GMDV

| Nach Regel 15 -Absatz 2_-Buchstabe h_-Ziffer ii GMDV muss der Widersprechende,
wenn er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschaftsanschrift des
| Vertreters gemaR Regel 1 -Absatz 1 -Buchstabe e GMDV angeben.

Hat der Widersprechende einen Wohnsitz oder Sitz in der Européischen Gemeinschaft
(gemaf Artikel 92 GMV ist er nicht verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein) und
bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschéftsanschrift des
Vertreters nicht an, flhrt dies nur dazu, dass das Amt seine Korrespondenz direkt mit
dem Widersprechenden abwickelt.

Ist der Widersprechende gemafd Artikel 92 GMV verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu
sein, und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die
Geschaftsanschrift des Vertreters nicht an, stellt dies hinsichtlich der Zuléssigkeit einen
relativen Mangel dar. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, einen Vertreter zu
bestellen und/oder den Namen und die Geschéftsadresse des Vertreters anzugeben;
kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzuléssig
zurlickgewiesen.

Regel 77 GMDV

Alle Zustellungen des Amtes an einen ordnungsgemaf bevollméchtigten Vertreter
haben dieselbe Wirkung, als waren sie an die vertretene Person gerichtet.

Alle Mitteilungen eines ordnungsgemal bevollméachtigten Vertreters an das Amt haben
dieselbe Wirkung, als waren sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.
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Wenn die vertretene Person selbst Unterlagen beim Amt einreicht und einen
ordnungsgemaf bevollmachtigten Vertreter hat, wird das Amt diese Unterlagen
akzeptieren, sofern die vertretene Person ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung
oder eine tatsachliche und nicht nur _zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung in der EU hat. Andernfalls werden die eingereichten Unterlagen
zurlickgewiesen.

Eiur weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 5, Berufsméaige Vertretung verwiesen.

Mehrere Vertreter, gemeinsamer Vertreter

Regel 75 GMDV

Jeder Beteiligte kann mehrere Vertreter bestellen, die sowohl gemeinschaftlich als
auch einzeln handeln kénnen. Die Anzahl der Vertreter ist nicht nach oben begrenzt.

Das Amt wickelt seine Korrespondenz aber nur mit dem an erster Stelle genannten
Vertreter ab. Wenn es mehr als einen Widersprechenden gibt und in der
Widerspruchsschrift kein gemeinsamer Vertreter benannt ist, so gilt der Vertreter, der
in der Widerspruchsschrift als erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter.

Ist einer der Widersprechenden jedoch verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen (weil er
von aul3erhalb der EU ist), so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern
nicht der in der Widerspruchsschrift an erster Stelle genannte Widersprechende einen
Vertreter bestellt hat.

Regel 76 -Absatz 8 GMDV

Wenn es mehr als einen Widersprechenden/Anmelder gibt, gilt der Vertreter der als
erste genannten Person als gemeinsamer Vertreter aller genannten Personen. Wenn
die als erste genannte Person keinen Vertreter bestellt hat und fir eine der genannten
Personen Vertretungszwang besteht und diese Person einen Vertreter bestellt hat, gilt
dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter fiir alle genannten Personen.

| Fir weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 5, Berufsmafige Vertretung verwiesen.

Vertreterwechsel

Regel 76 GMDV

Sowohl der Widersprechende als auch der Anmelder konnen im Verlauf des
Widerspruchsverfahrens einen neuen Vertreter bestellen. Fur weitere Informationen

| wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt5, BerufsmaRige
Vertretung verwiesen.
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Vollmacht

Artikel 92 -Absatz 2 GMV
Regel 76 GMDV

In Verfahren mit mehreren Beteiligten, in denen Vertreter vor dem Amt auftreten,
mussen die Vertreter nur dann eine schriftiche Vollmacht zu den Akten einreichen,
entweder als einzelne oder als Generalvollmacht, wenn der andere
Verfahrensbeteiligte dies ausdricklich verlangt. Wird die Einreichung einer
unterzeichneten Vollmacht verlangt, setzt das Amt eine Frist fur die Einreichung einer
solchen Vollmacht.

Die Themen Vertretung und Vollmachten sind detailliert in den Richtlinien, Teil A,
Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmaliige Vertretung geregelt.

2.4.2.7 Unterschrift

Regel 80 -Absatz 3 und Regel 82 -Absatz 3 GMDV

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

Eine elektronisch per Fernkopierer oder auf elektronischem Wege eingereichte

Widerspruchsschrift muss nicht unterzeichnet sein, die Namensangabe des Absenders
ist ausreichend.

2.4.2.8 Relative Zulassigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Regel 17 -Absatz 4 GMDV

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

Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der Widerspruch als unzuléssig
zurlickzuweisen; bezieht sich der Mangel auf einen Teil der alteren Rechte, wird der
Widersprechende darliber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerspruch zwar zuldssig ist,
dass aber die betroffenen alteren Rechte nicht berticksichtigt werden kénnen.
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2.4.3 Fakultative Angaben

2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs

Regel 15 -Absatz 3 -Buchstabe a GMDV

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

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der
Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung richtet, muss er diese im Einzelnen
auffihren. Lassen sich die angefochtenen Waren und Dienstleistungen weder der
Widerspruchsschrift noch der Begriindung entnehmen, muss eine Benachrichtigung
Uber den Mangel erfolgen. Wird dieser Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist
durch Auffihren der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch
richtet, behoben, ist der Widerspruch als unzulassig zurickzuweisen.

Es gibt Falle, in denen der Widersprechende nach vorheriger schriftlicher Aufforderung
durch das Amt, den von ihm angefochtenen Teil der Waren und Dienstleistungen
genau anzugeben, mitteilt, dass der Widerspruch sich gegen ,alle Waren und
Dienstleistungen, fur die die angefochtene Marke angemeldet wurde“ richtet. Eine
solche Angabe kann vom Amt aber nicht als zulassig akzeptiert werden, und der
Widerspruch ist deshalb als unzuldssig zurickzuweisen, weil der Widersprechende
durch die Angabe, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und
Dienstleistungen der GM-Anmeldung richtet, den Umfang seines Widerspruchs
diesbeziglich eindeutig beschrankt hat und eine Erweiterung des Umfangs des
Widerspruchs nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausgeschlossen ist.

Die Reichweite des Widerspruchs ist richtig angegeben, wenn es sich um spezifische
Waren handelt, die unter den in der angefochtenenangegrifferen Anmeldung
benutzten Oberbegriff fallen (z. B. Widerspruch richtet sich gegen Hosen und die GM-
Anmeldung beansprucht Bekleidungsstiicke — in diesem Beispiel gelten nur Hosen als
die angefochtenen Waren). Wenn der Widersprechende jedoch eine mehrdeutige
Formulierung benutzt, wie ,der Widerspruch richtet sich gegen Waren, die ... ahnlich
sind“, wenn die Waren des Anmelders durch die Waren des Widersprechenden ersetzt
werden, oder wenn sonstige Formulierungen gewahlt werden, die nicht klar erkennen
lassen, gegen welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruch gerichtet ist, muss
der Widersprechende aufgefordert werden, eine Klarstellung einzureichen. Wenn der
Widersprechende auf diese Aufforderung nicht angemessen antwortet, ist der
Widerspruch als unzuléssig zurtickzuweisen.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch
auf ,einem Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ basiert,
aber dann in der Widerspruchsschrift oder in den Anlagen ,alle“ diese Waren und
Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift
enthaltenen widerspruchlichen Informationen dariiber hinaus davon aus, dass der
Widerspruch gegen ,alle Waren und Dienstleistungen® gerichtet ist.
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2.4.3.2 Begrundung

Regel 15 -Absatz 3 -Buchstabe b GMDV

Aus dem Wortlaut von Regel 15 GMDV geht eindeutig hervor, dass Folgendes zu
unterscheiden ist:

o die Grundlage des Widerspruchs, d. h. das geltend gemachte &ltere Recht; sie
muss ordnungsgemafd bestimmt werden, kann aber nach Ablauf der
Widerspruchsfrist nicht mehr geandert werden,

o die Angabe der Widerspruchsgrinde, d.h. ,Verwechslungsgefahr®
(Regel 15_-Absatz 2_-Buchstabe c GMDV, unter Verwendung des Ausdrucks
»hamlich®),

o und eine Begrundung, d. h. eine Angabe von Bemerkungen, Tatsachen oder
Beweismitteln zur Stiitzung des Widerspruchs.

Die ,Begriindung“ umfasst den Nachweis des Bestehens eines alteren Rechts, was
(anders als die Identifizierung des A&lteren Rechts) eine Frage der
SubstanziierungSubstanziieraung ist, keine Frage der Zulassigkeit.

Die Begrundung ist im Stadium der Einreichung des Widerspruchs fakultativ; sie hat
nichts mit der Zuléassigkeitsprufung zu tun. lhre Aufnahme in die Widerspruchsschrift ist
zu akzeptieren, anderenfalls kann sie nach Ablauf der ,Cooling-off‘--Frist eingereicht
werden (Regel 19 -Absatz 1 GMDV) und betrifft die Substanziierung, nicht die
Zulassigkeit, des Widerspruchs.

2.5 Zustellung des Widerspruchs

Regeln 16a und 18 GMDV
Beschluss EX-11-3 des Prasidenten des Amtes

Alle Widerspruchsschriften und alle von der widersprechenden Partei eingereichten
Unterlagen sowie alle Mitteilungen, die das Amt vor dem Beginn der ,,Cooling--off‘-Frist
an einen der Beteiligten richtet, werden vom Amt zu Informationszwecken auch an den
anderen Beteiligten geschickt.

Sobald gemaR Regel 17 GMDV festgestellt worden ist, dass der Widerspruch zulassig
ist, teilt das Amt den Beteiligten in einem Bescheid mit, dass das Verfahren zwei
Monate nach Eingang der Mitteilung als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht
nur die Frist, innerhalb derer der Widersprechende Tatsachen, Beweise und
Argumente zur Stitzung seines Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist,
innerhalb derer der Anmelder seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt.
Es ist wichtig anzumerken, dass die in dieser Mitteilung genannten Fristen aufgrund
verschiedener Kommunikationsmittel (Telefax, e-Kommunikation und Post) in
Ubereinstimmung mit dem ,langsamsten* Kommunikationsweg festgesetzt werden.
Wenn beispielsweise einer der Beteiligten per e-Kommunikation tber die amtliche
Webseite des Amtes benachrichtigt wird, gilt, dass die Zustellung am flnften
Kalendertag nach dem Tag, an dem das Dokument von den Systemen des Amtes
erstellt wurde, erfolgte. Wenn die Zustellung an den anderen Beteiligten per Telefax
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erfolgt, werden diesem daher auch die funf zusatzlichen Tage gewéhrt, so dass die in
den Mitteilungen gewahrten Fristen tbereinstimmen.

Wenn der Widerspruch auf einer alteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder
angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder
eingegangen ist. In manchen Fallen bedarf dies einer Benachrichtigung per Post.

Die Zustellung erfolgt erst nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist.

3 ,»Cooling-off“-Frist

3.1 Beginn der ,,Cooling-off“-Frist

Regel 17, Regel 18 -Absatz 1, Regel 19 und Regel 20 -Abséatze 2, 6, und 7 GMDV
Mitteilung 1/06 des Prasidenten des Amtes

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zulassig ist, sendet das Amt eine Mitteilung an
die Parteien, durch die diese dariiber in Kenntnis gesetzt werden, dass der
Widerspruch als zulassig gilt und dass das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach
Erhalt der Mitteilung beginnen wird (vor dem offiziellen Beginn des Verfahrens wird
eine zweimonatige ,Cooling-off‘-Frist gewahrt, die gewisse-rechtliche Folgen haben
wird, insbesondere in Bezug auf die Widerspruchsgebtihren).

GemalR dem Urteil des Gerichtshofs vom 18. -Oktober 2012 in der Rechtssache C—
-402/11 P, ,REDTUBE?®, stellt die gemald Regel 18 -Absatz 1 GMDV an die Beteiligten
ergangene Mitteilung Uber die Zulassigkeit des Widerspruchs eine Entscheidung dar,
gegen die zusammen mit der endgultigen Entscheidung Uber die Rechtssache
Beschwerde eingelegt werden kann, wie es in Artikel 58 -Absatz 2 GMV heif3t. Folglich
ist diese Entscheidung fir das Amt verbindlich.

Die ,Cooling-off‘-Frist wird auf zwei Monate ab Zustellung festgesetzt. Der genaue
Termin des Fristablaufs wird in der Mitteilung vom Amt angegeben. Die Frist lauft stets
zwei Monate nach dem Tag der Zustellung ab, und zwar auch dann, wenn der Tag des
Fristablaufs auf einen Tag fallt, an dem das Amt geschlossen ist, z. B. einen Samstag
oder Sonntag.

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

Es ist nicht moglich, die Begrenzung der ,Cooling-off‘-Frist auf 24 —Monate zu
umgehen, indem eine Aussetzung des Verfahrens beantragt wird._Antrage kdénnen in
diesem Stadium akzeptiert werden, wirken sich jedoch erst nach Ablauf der ,Cooling-
off*-Frist aus. Wenn die Beteiligten laufende Verhandlungen geltend machen, wird das
Verfahren nicht wahrend der ,Cooling-off‘-Frist ausgesetzt, aber nach Ablauf der
,Cooling-off‘-Frist kann eine derartige Aussetzung beantragt werden.

Dem Widersprechenden wird eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der ,Cooling-
off“-Frist eingeraumt, um Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen,
und zwar unabhangig davon, ob er derartige Tatsachen, Beweismittel oder
Bemerkungen bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift eingereicht hat. Innerhalb
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derselben Frist muss der Widersprechende auch sein(e) Aalteres(n) Recht(e)
substanziieren.

Bei dem an den Widersprechenden gerichteten Schreiben handelt es sich um eine
allgemeine Aufforderung, die Unterlagen gemaf Regel 19 GMDV zu vervollstandigen.
Das Amt macht keine Angaben dartber, welcher Art die zur Vervollstandigung der Akte
einzureichenden Unterlagen sein missen (siehe insbesondere

| Regel 20 -Absatz 6_-Satz 2 GMDV). Es ist Sache des Widersprechenden, dariiber zu
entscheiden, welche Unterlagen er einzureichen gedenkt. Um dem Widersprechenden
diese Aufgabe zu erleichtern, hat das Amt eine Liste aufgestellt, in der die je nach Art
des nachzuweisenden Rechts erforderlichen Beweismittel aufgefuhrt sind. Diese Liste
geht den Widersprechenden als Anlage der Mitteilung Uber die Zulassigkeit des
Widerspruchs zu und kann von den Widersprechenden als Checkliste fur die
Vorbereitung des Widerspruchs benutzt werden.

In der Praxis wird fUr die Einreichung zusatzlicher Unterlagen eine Frist von vier
Monaten ab dem Tag der Zustellung eingerdumt. Die Widersprechenden sollten sich
also daruber im Klaren sein, dass die Frist zur Einreichung zusétzlicher Unterlagen
keine mit dem Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist beginnende Zweimonatsfrist ist, sondern
eine Frist von vier Monaten, die mit der Zustellung beginnt.

Dem Anmelder wird eine zusatzliche Frist von zwei Monaten eingerdaumt, um eine
Erwiderung auf den Widerspruch einzureichen. Anstatt einzelne Fristen von jeweils
zwei Monaten festzusetzen (zwei Monate fur die ,Cooling-off‘-Frist, zwei Monate fur die
Vervollstandigung des Widerspruchs, zwei Monate fur die Erwiderung), wird dem
Anmelder fur die Einreichung der Erwiderung eine Frist von sechs Monaten ab der

| Mitteilung iber die Zulassigkeit (Datum des Beginns der ,Cooling-off‘-Frist)
eingerdumt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Zustellung und vor Ablauf
der ihm eingerdumten Frist von vier Monaten vervollstandigt, werden die von ihm
eingereichten zusatzlichen Unterlagen dem Anmelder Gbermittelt. Die dem Anmelder
fur die Erwiderung des Widerspruchs gesetzte Frist wird dadurch nicht berthrt. Wenn
die zusatzlichen Unterlagen allerdings zu spat bei dem Amt eingehen, um sie innerhalb
der dem Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weiterzuleiten, werden
dem Anmelder die zuséatzlichen Unterlagen weitergeleitet, und es wird ihm eine weitere
Frist von zwei Monaten fir die Erwiderung des Widerspruchs eingeraumt. Diese
separat festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten
zusatzlichen Unterlagen bei dem Anmelder. Dadurch wird gewéhrleistet, dass dem
Anmelder fur die Erwiderung des Widerspruchs stets zwei volle Monate zur Verfligung
stehen.

3.2 Verlangerung der ,,Cooling-off“-Frist

Artikel 119 -Absétze 5 und 6 GMV
Regel 18 -Absatz 1 und Regel 96 -Absatz 1 GMDV
Mitteilung 1/06 des Prasidenten des Amtes

| Die ,Cooling-off“-Frist kann bis zu insgesamt 24 -Monaten verlangert werden.

Fur eine Verlangerung der ,Cooling-off‘-Frist missen folgende Voraussetzungen
vorliegen:
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o Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um
einen gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Antrage handeln. Eine
Begriindung ist nicht erforderlich.

o Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative
kann der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine
Ubersetzung muss jedoch binnen eines Monats nach Antragstellung eingereicht
werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu aufgefordert, eine
Ubersetzung des Verlangerungsantrags einzureichen.

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

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

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

Jeder Beteiligte kann die verlangerte ,Cooling-off‘-Frist beenden (Opt-out), indem er

dles ausdruckllch schrlftllch mlttellt epﬂng—eu%—mdem—epan—em#aeheséemeben—an

” )

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

| Entscheidet sich einer der Beteiligten vor dem Ablauf der verlangerten ,-Cooling-off*-
Frist fir die Beendigung dieser Frist, sendet das Amt an beide Beteiligten eine

| entsprechende Bestatigung und setzt den Ablauf der ,Cooling--off‘-Frist auf zwei
Wochen ab dieser Benachrichtigung fest. Der kontradiktorische Teil des Verfahrens
beginnt am darauf folgenden Tag. In derselben Benachrichtigung werden neue Fristen
fur die Substanziierung des Widerspruchs und die Erwiderung des Anmelders gesetzt,
die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der
»Cooling-off‘-Frist haben sollten.

Die Entscheidung zur Beendigung der ,Cooling-off‘-Frist kann nicht widerrufen werden.

Eine Entscheidung zur Beendigung der Frist im letzten Monat vor dem Beginn des
Verfahrens wird nicht akzeptiert.
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4 Kontradiktorischer Teil

4.1 Vervollstandigung des Widerspruchs

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

Innerhalb derselben Frist muss er das Bestehen und die Gliltigkeit seiner geltend
gemachten alteren Rechte nachweisen.

4.2 Substanziierung

Artikel 41 GMV
Regel 19, Regel 20 -Absatz 1 und Regel 79 GMDV

Substanziierung wird durch Regel 19 -Absatz 2 GMDV definiert und bezieht sich auf
den Nachweis Uber die Existenz, die Giiltigkeit und den Schutzumfang der &lteren
Marke(n) oder des/der alteren Rechts(e) sowie den Nachweis der Befugnis zur
Einlegung des Widerspruchs.

Nachdem die Beteiligten Uber die Zulassigkeit des Widerspruchs unterrichtet wurden,
hat der Widersprechende, ab dem Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist, zwei Monate Zeit, um
einerseits seine Akten zu vervollstandigen, das heil3t, alle Nachweise zur Stitzung
seines Widerspruchs einzureichen;-die-erfirerforderich-halt—um-seinenWiderspruch
zo—gewinnen, und andererseits auch die Existenz und die Gliltigkeit der geltend
gemachten é&lteren Rechte und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs
nachzuweisen. Wenn es fur den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende
auch Nachweise Uber die Bekanntheit, erhéhte Kennzeichnungskraft oder etwaige
andere Aspekte, die den Schutzumfang seines/seiner alteren Rechts/Rechte usw.
beeinflussen, vor.

Die Nachweise muissen in der Verfahrenssprache oder zu Substanziierungszwecken
zusammen mit einer Ubersetzung eingereicht werden. Die Ubersetzung muss
innerhalb der Frist fur die Einreichung des Originals eingereicht werden. Unterlagen
oder Teile von Unterlagen, die innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nicht eingereicht
oder nicht in die Verfahrenssprache lbersetzt wurden, werden durch das Amt nicht
bertcksichtigt.

Alle unterstutzenden Unterlagen oder andere Nachweise, die nicht per Telefax oder auf
elektronischem Wege eingereicht wurden, sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen;
eine Ausfertigung wird an den anderen Beteiligten Gbermittelt. Postalisch eingesandte
oder personlich abgelieferte Unterlagen, die nicht in zweifacher Ausfertigung
eingereicht werden (so dass eine Ausfertigung an den anderen Beteiligten tbermittelt
werden kann), kdnnen nicht berticksichtigt werden. Alle Unterlagen oder Beweise, die
nicht aus losen Blattern bestehen und die beim Amt auf postalischem Wege eingingen
oder personlich dort abgeliefert wurden, missen im Doppel vorliegen. Wenn keine
Kopie vorliegt, konnen diese Unterlagen oder Beweise nicht beriicksichtigt werden.

Hat der Widersprechende die Existenz mindestens eines dlteren Rechts nicht
nachgewiesen, ist der Widerspruch als unbegrindet zuriickzuweisen.
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Wenn das als zulassig anerkannte altere Recht im Substanziierungsstadium nicht
substanziiert wird und ein anderes/andere altere(s) Recht(e) vorliegt/vorliegen, das/die
substanziiert wird/werden, missen die absoluten Zulassigkeitsanforderungen fir
diese(s) altere(n) Recht(e) gepruft werden.

Zum Zwecke der Substanziierung muss der Widersprechende nachweisen, dass er zur
| Einlegung des Widerspruchs befugt ist (siehe Abschnitt 4.-2.3.47 unten).

4.2.1 GM und GM-Anmeldungen

Wenn die altere Marke oder Anmeldung eine Gemeinschaftsmarke ist, muss der

Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Gultigkeit der GM(-Anmeldung)

keinerlei Unterlagen vorlegen. Die Prifung der Substanziierung erfolgt von Amts
wegen anhand der in der Datenbank des Amtes enthaltenen Daten.

4.2.2 Umgewandelte GM(-Anmeldungen)

‘ Artikel 112 -Absatz 1 GMV

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

4222 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) GM(-Anmeldung) gestitzter
Widerspruch

Es qilt, dass sich aus der Umwandlung einer alteren Gemeinschaftsmarke oder GM-
Anmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein giltiger
Umwandlungsantrag  gestellt  wird. Derartige = Rechte  werden  gemald
| Regel 18 -Absatz 1 GMDV zu Zulassigkeitszwecken angemessen identifiziert, wenn
der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Gemeinschaftsmarke (oder
GM-Anmeldung) und die Lander, fur die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

Wenn die GM-Anmeldung (oder Gemeinschaftsmarke), auf der der Widerspruch
beruht, wahrend des Widerspruchverfahrens zu existieren aufhort (oder das
Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingeschréankt wird), undgleichzeitig
jedeech ein Umwandlungsantrag gestellt wird, kann das Verfahren fortgesetzt werden,
weil die sich aus der Umwandlung einer GM-Anmeldung ergebenden nationalen
Markeneintragungen die Grundlage fur das Widerspruchsverfahren bilden kénnen, das
urspriinglich auf der Grundlage dieser GM-Anmeldung eingeleitet worden war (siehe
| Entscheidung vom 15. -Juli 2008, R 1313R1313/2006-—-G — CARDIVA/CARDIMA).
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In_einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern,
dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zuriicknahme bzw.
Zurickweisung der  &lteren  Gemeinschaftsmarken-Anmeldung(en)  oder -
Eintragung(en) bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhalt und ob er beabsichtigt, sich
auf die nationalen Anmeldungen zu stiitzen, die sich aus der Umwandlung der alteren
Gemeinschaftsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der
festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen
stlitzen mochte, wird der Widerspruch als unbegriindet zurtickgewiesen.

Der Widersprechende hat den Nachweis Uber die Existenz der alteren nationalen

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um
Gemeinschaftsmarken handelt

Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe a_-Ziffern i und ii GMDV

Zum Nachweis der Giltigkeit einer alteren Markeneintragung oder -anmeldung muss
der Widersprechende gegeniber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung
nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente:

o von einer zustandigen Behorde ausgestellte Urkunden
Ausziuge aus amtlichen Datenbanken
. Auszige aus den amtlichen Markenblattern der nationalen Markenamter oder der

WIPO.
4.2.3.1 Von einer zustandigen Behorde ausgestellte Urkunden
Jede von einem nationalen Amt oder der WIPO (im Falle einer internationalen

Registrierung) ausgestellte Eintragungsurkunde oder eine aktuelle
Verlangerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die altere Marke Uber die flr die
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Substanziierung des Widerspruchs gewéhrte Frist hinaus Gultigkeit hat, wird als
Nachweis akzeptiert. Weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Bescheinigungen
Uber die Verlangerung: siehe weiter unten.

Wenn der Widerspruch aus einer angemeldeten Marke erhoben wird, muss ein
Nachweis dartber vorgelegt werden, dass die Anmeldung bei einem nationalen
Markenamt oder bei der WIPO eingereicht wurde. Sobald die altere Anmeldung
eingetragen wurde, muss der Widersprechende einen Nachweis uber die Eintragung
einreichen. Legt der Widersprechende nach dem kontradiktorischen Teil des
Verfahrens den Nachweis dartiber vor, dass die nationale Anmeldung tatséchlich vor
Ablauf der gemafl Regel 19 Absatz 1 GMDV festgesetzten Frist eingetragen wurde,
wird die altere Marke gemal Regel 20 Absatz 1 GMDV als unbegriindet abgewiesen.
Eine Bescheinigung Uber die Anmeldung stellt keinen hinreichenden Nachweis Uber
die Eintragung der Marke dar. Sie ist also kein Nachweis fiir die Existenz einer
Markeneintragung.

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

Gleichwertige Unterlagen werden ebenfalls akzeptiert, sofern sie von der Verwaltung
ausgestellt wurden, bei der die Marke eingetragen wurde (beispielsweise eine
Eintragungsurkunde).

4.2.3.2 Ausziige aus amtlichen Datenbanken

Ausziige aus Datenbanken werden nur dann akzeptiert, wenn die betreffenden
Informationen aus einer amtlichen Datenbank stammen, d. h. aus einer amtlichen
Datenbank eines nationalen Amtes oder der WIPO, und wenn sie einer
Eintragungsurkunde oder einer aktuellen Verlangerungsurkunde gleichwertig sind. Das
unveranderte elektronische Abbild eines Auszugs aus einer Online-Datenbank auf
einem getrennten Blatt ist ebenfalls akzeptabel, solange es eine amtliche Identifikation
des Amtes oder der Datenbank enthalt, aus dem bzw. der es stammt. Auszlige aus
gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn
sie genau die gleichen Informationen enthalten wie die amtlichen Datenbanken.

Das Amt akzeptiert Ausziige aus folgenden Datenbanken:

. TMview: fir Gemeinschaftsmarken und Marken, die bei teiinehmenden Amtern
angemeldet oder eingetragen wurden (soweit die relevanten Daten enthalten
sind). Far weitere Informationen siehe:
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html.

o BENELUX-MERKEN (fur Benelux-Marken),

o DPINFO (fur deutsche Marken),

o SITADEX (fur spanische Marken),

o OPTICS und Auszige aus der Webseite des UK Patent Office (fir Marken des
Vereinigten Konigreiches),
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. S.A.R.A, UIBM online von der UIBM-Webseite und Telemaco von der
italienischen Handelskammer (fur italienische Marken).

In Bezug auf internationale Registrierungen akzeptiert das Amt Auszlge aus folgenden
Datenbanken:*

o ROMARIN (wobei die ,kurze* Version des Auszugs ausreicht, solange sie alle
notwendigen Informationen enthalt),

o TMview (soweit alle relevanten Daten enthalten sind).

Ebenfalls akzeptiert werden Auszlige aus den Datenbanken der anderen nationalen
Amter, sofern sie von einer amtlichen Datenbank stammen.

Ausziige aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann
nicht, wenn sie alle notwendigen Informationen enthalten. Dies sind zum Beispiel
DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder
COMPUMARK.

Wenn der Auszug aus einer amtlichen Datenbank nicht alle erforderlichen
Informationen enthalt, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus
amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, erganzen.

Beispiele

Auszige aus SITADEX (der amtlichen Datenbank des spanischen Amtes) enthalten
zuweilen kein Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen. In derartigen Féllen
muss der Widersprechende ein zuséatzliches Dokument (z. B. eine Verdéffentlichung im
Amtsblatt) mit dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.

Bei Bildmarken zeigen SITADEX-Auszuge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite.
Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende
einen SITADEX-Auszug als Nachweis einreichen, missen sie bei spanischen
Bildmarken daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der Marke auf derselben Seite
erscheint; andernfalls muss ein zusétzliches Dokument/eine zusétzliche Seite mit dem
Bild eingereicht werden. Dies kann von SITADEX selbst (mit einer Wiedergabe des
Bildes auf einer getrennten Seite, die beim Ausdruck oder beim Speichern als .pdf
beispielsweise eine Identifizierung der Quelle aufweist) oder von einer anderen
amtlichen Quelle sein (wie ihre Verdffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das
Bild von SITADEX zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die
Widerspruchsschrift anzuhangen.

' Es st gangige Praxis beim Amt, Ausdrucke der CTM-Online-Datenbank fiir internationale

Registrierungen, in denen die EU benannt wird, zu akzeptieren. Diese Praxis wird jedoch nicht fortgesetzt,
weil sie gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a GMDV verstoR3t. In Titel Xl der GMV ist keine Ausnahme
fur diese Regel vorgesehen. Diese neue Praxis trat am 01.07.2012 in Kraft und gilt fir alle Widerspruche,
die ab diesem Datum (an diesem Datum oder danach) eingelegt werden. Die in den Standardschreiben
zur Mitteilung von zuléssigen Widersprichen enthaltenen Informationen wurden ab dem 1.761.07.2012
aktualisiert. Die alte Praxis gilt weiterhin fur alle Widerspriche mit Einreichungsdatum vor dem
1.761.67.2012.
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Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, sollte, was portugiesische Marken angeht,
angemerkt werden, dass das INPI auch eine englische Version des portugiesischen
Markenauszugs bereitstellt, so dass im Prinzip keine Ubersetzung nétig ist. Was
jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden im
Auszug jedoch nur die Klassenuberschriften und eine Warnung angegeben, dass
dieser Bezug auf die Klassenuberschriften nicht notwendigerweise die unter der Marke
geschitzten Waren und/oder Dienstleistungen wiedergibt. Diesbeziglich muss der
Widersprechende immer das Originalverzeichnis auf Portugiesisch (von einer
amtlichen Quelle) einreichen sowie eine korrekte Ubersetzung ins Englische, wenn das
Verzeichnis nicht aus einer Klasseniberschrift besteht. Dasselbe gilt auch fir amtliche
Ausziige anderer nationaler Amter, die die englische Version ihrer Ausziige
bereitstellen, wie beispielsweise in Slowenien.

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

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

Daruiber hinaus ist die Kopie der Veroffentlichung einer Markenanmeldung kein
hinreichender Nachweis fir die Eintragung der Marke. Sie ist also kein Nachweis fur
das Bestehen einer Markeneintragung.

Das Amt akzeptiert die erste WIPO-Veroéffentlichung einer internationalen Registrierung
als ausreichenden Nachweis fiir die Eintragung, obwohl ihr die nationalen Amter
innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate nach der Eintragung immer noch den Schutz
versagen konnen. Nur wenn der Schutz der fraglichen Marke vom Anmelder bestritten
wird, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass der Marke in dem
betreffenden Gebiet oder fur bestimmte Waren und Dienstleistungen der Schutz nicht
verweigert wurde.

4.2.3.4 Dauer einer Markeneintragung

In der Regel betragt die Schutzdauer von Marken 10 Jahre. Nach Ablauf der
Schutzdauer kann die Eintragung der Marke alle 10 Jahre verlangert werden. In den
meisten Landern beginnt die Laufzeit der 10 Jahre mit dem Anmeldetag. Es gibt
allerdings Ausnahmen.

Lander Schutzdauer Fristbeginn

Osterreich 10 -Jahre Tag der Eintragung

Benelux (Belgien,
Luxemburg, 10 -Jahre Anmeldetag
Niederlande)
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Bulgarien 10 -Jahre Anmeldetag
7 7 -Jahre erste Schutzdauer/14 -Jahre bei Anmeldetag = Tag der
ypern - .
Verlangerung Eintragung
Kroatien 10 -Jahre Anmeldetag
Tschechien 10 -Jahre Anmeldetag
Danemark 10 -Jahre Tag der Eintragung
Estland 10 -Jahre Tag der Eintragung
Frankreich 10 -Jahre Anmeldetag
Finnland 10 -Jahre Tag der Eintragung
Deutschland 10 -Jahre Anmeldetag
Griechenland 10 -Jahre Anmeldetag
Ungarn 10 -Jahre Anmeldetag
Italien 10 -Jahre Anmeldetag
Hand b%;iizre fur seit dem 1.704.07.1996 eingetragene Tag der Eintragung =
(davor -7 Jahre/14 -Jahre Verlangerung) Anmeldetag
Lettland 10 -Jahre Anmeldetag
Litauen 10 -Jahre Anmeldetag
Malta 10 Jahre Tag der Eintragung =
Anmeldetag
Portugal 10_-Jahre Tag der Eintragung
Polen 10 -Jahre Anmeldetag = Tag der
Eintragung
Rumanien 10 -Jahre Anmeldetag
Schweden 10_-Jahre Tag der Eintragung
Slowakei 10 -Jahre Anmeldetag
Slowenien 10 -Jahre Anmeldetag
10_-Jahre fur nach dem 12.505.1989 angemeldete
Marken
Spanien (20_-Jahre fir davor angemeldete Marken, zu Anmeldetag
rechnen ab dem Tag der Eintragung und mit
Verlangerung ab dem Anmeldetag)
10_-Jahre seit dem 31.10.1994 (davor angemeldete
Marken hatten nach Abschluss der
Vereinigtes Eintragungsformalitaten eine Giltigkeitsdauer von | Anmeldetag = Tag der
Konigreich 7 -Jahren ab dem Anmeldetag. Bei Marken, die vor |Eintragung
dem 31.10.1994 verléangert wurden, galt die
Verlangerung fur eine Dauer von 14 -Jahren).
10_-Jahre (auch bei einer Dauer von 20 _-Jahren flr
. Registrierungen gemaf dem Madrider Abkommen .
Internationale X . A . . L : Tag der Internationalen
Registrierun sind die Gebuhren in zwei Raten fiir jeweils Registrierun
9 9 10_-Jahre zu zahlen, die jeweils einer 9 9
Verlangerungsgebuhr entsprechen)

Wenn die

Marke

eingetragen ist, muss der

Widersprechende

gemali

Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe a_-Ziffer ii GMDV die Eintragung nachweisen. Wenn die
Eintragung einer Anmeldung in den vorgelegten Beweisen nicht nachgewiesen wird
und einer der Beteiligten spéater beweist, dass der Widersprechende nach Ablauf der
gemal Regel 19 -Absatz 1 GMDV gesetzten Frist dies nicht nachgewiesen hat, dann
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| gilt Regel 19 _-Absatz 2_-Buchstabe a_-Ziffer ii GMDV und die altere Marke wird als
unbegrindet zurtickgewiesen.

4.2.3.5 Uberpriifung der Nachweise

Die in eckiger Klammer angegebene Nummer ist der internationale Code fur
Markenveroffentlichungen, der tber Einzelheiten der Eintragung Auskunft gibt (INID-
Code). Er wird bei den meisten, aber nicht bei allen Eintragungsurkunden verwendet.
Der Widersprechende muss weder die Bedeutung der INID-Codes noch die der
nationalen Codes erlautern.

Folgende Angaben sind zu Uberprufen:

die ausstellende Behorde;

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

die territoriale Schutzausdehnung von internationalen Registrierungen (das heif3t,
fir welche Staaten und fur welche Waren und Dienstleistungen um Schutz der
Marke ersucht wurde);

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

eine Wiedergabe des Zeichens in seiner angemeldeten oder eingetragenen Form
[631, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der
Widerspruchsschrift geltend gemachten Form. Es muss gepruft werden, ob der
vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist
eingereichte Anspruch aus den vorgelegten Beweisen hervorgeht. Wenn
beispielsweise die altere Marke in Farbe vorliegt und dies wéahrend der
dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt identifiziert worden ist, gibt es daher
zwei zu akzeptierende Szenarien. Im ersten sollte eine amtliche Farbdarstellung
der Marke eingereicht werden (EintragungsurkundeEintraguhgssurkunde,
Verlangerungsurkunde, amtlicher Auszug usw.), die eine Wiedergabe der Marke
in Farbe enthélt. Im zweiten wird ein offizielles Dokument mit der schwarz-weil3en
Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer
Beschreibung der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache Ubersetzt sind,
vorgelegt. Dieses zweite Szenarium ist jedoch nur akzeptabel, wenn der
Widersprechende auch eine Farbwiedergabe der Marke aus einer nicht amtlichen
Quelle (getrenntes Blatt Papier innerhalb der Stellungnahme in der Anlage zur
Widerspruchsschrift usw.) vorgelegt hat. Wenn das nationale Markenamt keine
detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben
bereitstellt, sondern es lediglich heif3t ,beanspruchte Farben“ (oder eine ahnliche
Formulierung), ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die
Verfahrenssprache Ubersetzt wird und solange ihm eine Farbwiedergabe der
Marke beiliegt (wie im Szenarium 2).

Mit anderen Worten wird der aus diesem A&lterendas—alere Recht erhobene
Widerspruch _als nicht substanziiert gemall Regel 20 __-Absatz 1 GMDV
zurickgewiesen, wenn beispielsweise der Widersprechende wahrend der
dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar korrekt geltend gemacht hat, dass seine
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Bildmarke in Farbe vorlag, aber dem Amt nur eine Schwarz-Wei3-Wiedergabe
ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe geschickt hat.

Obiges gilt unabhéangig davon, ob der Widerspruch auf einer oder mehreren
alteren Marken beruht.

Wenn das nationale Amt in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem
amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt, missen ferner weitere
Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie
der Verdffentlichung der Marke im Amtsblatt). Falls das nationale Amt (z. B. das
portugiesische Markenamt) die Markenwiedergabe zwar in Farbe veroffentlicht,
die Beanspruchung der Farbe aus den in der Urkunde enthaltenen Informationen
aber nicht schriftlich hervorgeht, muss der Widersprechende ferner eine
Farbversion der Urkunde oder des Auszugs innerhalb der in
Regel 19 -Absatz 1 GMDV festgelegten Frist vorlegen.

o die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];

o das Datum, an dem die Eintragung ablauft (falls enthalten);

. der Inhaber [731, 732];

o sonstige Eintragungen, die sich auf die rechtliche Situation, den Verfahrensstatus
oder den Schutzumfang der eingetragenen Marke auswirken (z. B. Disclaimer
[526], Einschrankungen, Verlangerungen, Rechtsiibergdnge, anhéngige

Verfahren, die Tatsache, dass die Marke aufgrund durch Benutzung erlangter
erhohter Kennzeichnungskraft eingetragen wurde, usw.)

4.2.3.6 Verlangerungsurkunden

Regel 19 -Absatz 2 Buchstabe a -Ziffer ii GMDV

Wenn der Widersprechende eine Eintragungsurkunde eingereicht hat, aber die
Eintragung vor Ablauf der Frist fur die Substanziierung des Widerspruchs ablaufen
wird, muss er eine Verlangerungsurkunde einreichen, um nachzuweisen, dass die
Schutzdauer der Marke Uber die Frist oder verlangerte Frist, die ihm zur
Substanziierung seines Widerspruchs gewahrt wurde, hinaus andauert. Dabei zahlt der
Ablauftermin der Eintragung, nicht die Mdglichkeit zur Verlangerung der Marke
innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist geman der Pariser Verbandsiibereinkunft.

Nur wenn die Verlangerungsurkunde alle fir die Bestimmung des Schutzumfangs der
alteren Marke erforderlichen Angaben enthalt, kann bei der Einreichung der
Verlangerungsurkunde von der Vorlage einer Kopie der Eintragungsurkunde
abgesehen werden. Beispielsweise enthalten deutsche Verlangerungen und bisweilen
spanische Verlangerungen nicht alle notwendigen Daten und reichen daher allein far
die Substanziierung der alteren Marke nicht aus.

Legt der Widersprechende jedoch ein gleichwertiges Dokument vor, das von der

Verwaltung ausgestellt wurde, welche die Eintragung der Marke vorgenommen hat,
muss er nicht zusatzlich eine Verlangerungsurkunde einreichen.

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 45

| DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634




Verfahrensfragen

Wenn der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis Uber die Verlangerung
vorlegt, ist die betreffende Aaltere Eintragung nicht substanziiert und wird nicht
bertcksichtigt.

4.2.3.7 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 41 GMV
Regel 19 -Absatz 2 und Regel 15 -Absatz 2 -Buchstabe h_-Ziffer iii GMDV

Je nach der geltend gemachten Begriindung sind die Folgenden zum Widerspruch
berechtigt:

1. Inhaber und bevollméchtigte Lizenznehmer fir Artikel 8 -Absatze 1 und 5 GMV;

2. (nur) Inhaber fur Marken, die in Artikel 8 -Absatz 3 GMV erwahnt werden;

3 Inhaber é&lterer Rechte, die in Artikel 8_-Absatz 4 GMV erwahnt werden, und
geman dem jeweils geltenden nationalen Recht Bevollmachtigte.

Beispiel

Wenn es sich bei dem Widersprechenden um eine juristische Person handelt, muss
deren Name ganz genau mit dem Namen der juristischen Person verglichen werden,
die Inhaber der alteren Marke ist. So handelt es sich zum Beispiel bei den folgenden
britischen Unternehmen um drei verschiedene juristische Personen: ,John Smith Ltd",
,~John Smith PLC" und ,John Smith (UK) Ltd".

Wenn der Widerspruch von einem Widersprechenden B erhoben wurde, ausweislich
der Eintragungsurkunde jedoch A Inhaber der alteren Marke ist, wird der Widerspruch
als nicht substanziiert zuriickgewiesen werden, es sei denn, der Widersprechende
weist die Ubertragung, und, falls diese bereits vorliegt, die Eintragung der Ubertragung
im relevanten Register nach, oder der Widersprechende hat gezeigt, dass A und B
dieselbe juristische Person sind, die lediglich ihre Firmierung geandert hat.

Wenn der Widersprechende ein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, geht aus dem
Eintragungsauszug in der Regel hervor, wann eine Lizenzerteilung ins Register
eingetragen wurde. Lizenzerteilungen werden jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten in
das jeweilige Register eingetragen. Grundsatzlich muss der Widersprechende
nachweisen, dass er ein Lizenznehmer ist und dass er von dem Inhaber der Marke
erméachtigt wurde, Widerspruch zu erheben. Hinsichtlich der Art des Nachweises einer
solchen Erméachtigung bestehen keine Einschrankungen: Eine beliebige ausdrickliche
Ermachtigung durch den Markeninhaber wie beispielsweise ein Lizenzvertrag gilt als
hinreichend, solange er Angaben zur Erméachtigung oder Befugnis zur Erhebung des
Widerspruchs enthalt.

Dasselbe gilt fur Personen, die gemal dem relevanten geltenden nationalen Recht fir
die Begrindung von Artikel 8_-Absatz 4 GMV erméachtigt sind. Es obliegt dem
Widersprechenden, den Nachweis zu erbringen, dass er gema&R dem geltenden
nationalen Recht zum Widerspruch befugt ist.

Gemal Artikel 22 GMV und Regeln 33, 34 und 35 GMDV werden Lizenzvertrage in

Bezug auf Gemeinschaftsmarken vom Amt eingetragen und veréffentlicht. Wenn die
Grundlage des Widerspruchs eine lizenzierte altere Marke ist, bei der es sich um eine
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Gemeinschaftsmarke handelt, braucht der Widersprechende keinen Nachweis des
Lizenzvertrags vorzulegen, solange die Lizenz gemal Artikel 22 GMV beim Amt
eingetragen und von diesem verdffentlicht wurde. Andererseits muss der
Widersprechende jedoch auch bei Eintragung und Veréffentlichung der Lizenz durch
das Amt nachweisen, dass er kraft des Lizenzvertrags befugt ist, die Marke zu
verteidigen, wenn dieser Nachweis dem ursprunglichen, gemafn
Artikel 22_-Absatz 5 GMV eingereichten Antrag nicht beilag. Fur weitere Informationen
Uber Lizenzen siehe die Richtliniendas—Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 3,
Kapitel 2, Lizenzen. Der Nachweis der Eintragung des Lizenzvertrags ist nicht
hinreichend — es muss auch schriftlich vorliegen, dass der Widersprechende zur
Verteidigung der Gemeinschaftsmarke befugt ist.

4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken,
Agentenmarken, sonstigen im geschéftlichen Verkehr benutzten
Kennzeichenrechten

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 -Absatz 2 GMV
Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe b GMDV

Altere notorisch bekannte Marken sind Marken, die in einem Mitgliedstaat im Sinne von
Artikel 6bis der Pariser Verbandstbereinkunft notorisch bekannt sind. Dabei kann es
sich sowohl um eine eingetragene als auch um eine nicht eingetragene Marke handeln.

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

Es kommt haufig vor, dass Widersprechende bei Marken die ,notorische Bekanntheit*
| mit der ,Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 -Absatz 5 GMV verwechseln. Je nachdem,
welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach
Artikel 8 -Absatz 2 und/oder Artikel 8 -Absatz 5 GMV geprift werden. Siehe auch die
Richtliniendas-Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken.

Der Widersprechende muss nachweisen, dass er Inhaber einer dlteren Marke ist, die in
dem betreffenden Gebiet fur die dem Widerspruch zugrunde liegenden Waren und
Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Substanziierung seiner Marke
muss er Nachweise fir die notorische Bekanntheit der Marke vorlegen.

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 -Absatz 5 GMV
Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe ¢ GMDV

Ein Widerspruch nach Artikel 8_-Absatz 5 GMV beruht auf einer alteren bekannten
Marke. Siehe auch die Richtliniendas—Hanrdbuech, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5,
Bekannte Marken.
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Die é&ltere Marke muss in diesen Fallen eine eingetragene Marke sein. Der
Widersprechende muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8_-Absatz 5 GMV zu berufen, muss der Widersprechende die
Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte schlissig dargelegt
werden, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen GM-
Anmeldung ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der alteren Marke in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde, oder dass dies bei
gewohnlichem Lauf der Dinge zu beflirchten sei.

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschéftlichen Verkehr benutztes
Kennzeichenrecht

Artikel 8 -Absatz 4 GMV
Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe d GMDV

In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch das jeweilige nationale Recht
gewdahrten Schutz an.

Zu den unter Artikel 8 -Absatz 4 GMV fallenden Rechten gehéren auch eingetragene
Rechte. So werden in einigen Landern Handels- und Firmennamen eingetragen. Bei
einem eingetragenen Recht muss — wie bereits oben in Bezug auf eingetragene
Marken dargelegt wurde — ein Nachweis Uber die Eintragung sowie ggf. Uber die
Verlangerung vorgelegt werden. Bei nicht eingetragenen Marken oder
Kennzeichenrechten muss der Widersprechende den Erwerb des alteren Rechts
nachweisen. Er muss dariiber hinaus-und zeigen, dass die Benutzung einer jlingeren
Marke dadurch untersagt werden kann.

Der Widersprechende muss die Benutzung des (eingetragenen oder nicht
eingetragenen) alteren Kennzeichenrechts nachweisen und dass es von mehr als
lediglich ortlicher Bedeutung ist. Er muss des Weiteren die Bestimmungen des
herangezogenen nationalen Rechts darlegen und seine Argumentationsweise darauf
aufbauen. Siehe auch die Richtliniendas-Handbueh, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4,
Rechte gemal Artikel 8 -Absatz 4 -GMV.

4.2.4.4 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 -Absatz 3 GMV
Regel 19 -Absatz 2 -Buchstabe e GMDV

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen
Markeninhabers die Eintragung einer Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann
Widerspruch gegen die Anmeldung des treubriichigen Anmelders erheben. Siehe auch
die Richtliniendas-Handbueh, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarke.

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

Regel 20 -Absatz 1 GMDV

Insoweit die geltend gemachten alteren Rechte nicht substanziiert worden sind, wird
der Widerspruch als unbegrindet zuriickgewiesen. Wenn die Uberpriifung der
eingereichten Beweismittel ergibt, dass keines der alteren Rechte, auf die der
Widerspruch gestutzt ist, hinreichend substanziiert wurde, z.B. weil der
Widersprechende keinen hinreichenden Nachweis fur die Inhaberschaft an einem
gultigen alteren Recht vorgelegt hat, ist der gesamte Widerspruch zurtickzuweisen,
und zwar unmittelbar nach Ablauf der Zweimonatsfrist fir die Substanziierung und
ohne eine Erwiderung des Anmelders abzuwarten.

In keinem Fall muss das Amt die Beteiligten dariiber in Kenntnis setzen, welche
Tatsachen oder Beweismittel hatten eingereicht werden kénnen oder nicht eingereicht
wurden. Dies geht aus der endgultigen Entscheidung hervor, gegen die Beschwerde
eingelegt werden kann.

4.3 Ubersetzungen / Wechsel der Sprache wahrend des
Widerspruchsverfahrens

Das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren muss grof3tenteils in der
Verfahrenssprache erfolgen, um Dbertcksichtigt zu werden. Je nach Art des
Vorbringens gelten verschiedene Regelungen.

Generell gilt Regel 96 GMDV. Regel 96_ -Absatz 1 GMDV gilt flir schriftliche
Erklarungen/Sachvortrage, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden.
Regel 96 -Absatz 2 GMDV gilt fir Beweismittel, die einem innerhalb des
Widerspruchsverfahrens eingereichten, schriftlichen Sachvortrag beigefligt werden.
Regel 96 GMDV  gilt jedoch nicht, wenn eine lex specialis vorliegt.
Regel 19 _-Absatz 3 GMDV fur vom Widersprechenden vorgebrachte Tatsachen,
Beweismittel und Bemerkungen sowie Regel 22 -Absatz 6 GMDV  flr
Benutzungsnachweise (stets vom Widersprechenden eingereicht) sind Beispiele einer
solchen lex specialis.

4.3.1 Ubersetzung von Beweismitteln fir Markeneintragungen und der vom
Widersprechenden zur Vervollstandigung seiner Akte eingereichten
Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Regel 19 -Abséatze 3 und 4 und Regel 20 -Absatz 1 GMDV

Das Amt kann nur Nachweise beriicksichtigen, die in der Verfahrenssprache und
innerhalb der fir die Einreichung des Originaldokuments gesetzten Frist eingereicht
wurden. Regel 19 -Absatz 3 GMDV ist eine lex specialis gegenuber jeder anderen
Regel der Sprachenregelung.

Daher mussen sowohl die Beweismittel, die vom Widersprechenden erstmals am Ende
der Frist fur die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden, als auch alle
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anderen zuvor eingereichten Dokumente oder Urkunden entweder in der
Verfahrenssprache vorliegen oder mit einer Ubersetzung eingereicht werden. Nur was
vor Fristablauf eingereicht und Ubersetzt worden ist, wird berlcksichtigt. Wenn keine
Ubersetzung oder nur eine unzureichende Ubersetzung eingereicht worden ist, wird
der Widerspruch teilweise oder vollstandig als unbegrindet zuriickgewiesen.

Regel 98 -Absatz 1 GMDV

GemaR Regel 98 -Absatz 1 GMDV muss die Ubersetzung die Struktur und den Inhalt
des Originaldokuments angemessen wiedergeben.

Daher muss prinzipiell das gesamte Dokument Ubersetzt werden und der Struktur des
Urtextes folgen.

Angaben, die bereits in der Widerspruchsschrift oder in den dieser beigefligten
Unterlagen oder in sonstigen spateren Schriftsatzen in der Verfahrenssprache
enthalten sind (z. B. eine Widerspruchsbegrindung, ein Verzeichnis der Alteren
Marken usw.), stellen fur das Amt keine zulassige Ubersetzung der
Eintragungsurkunde dar, auch wenn sie fur die Zulassigkeitsprifung als ausreichend
betrachtet wurden. Die Ubersetzung muss ein eigenstandiges Dokument sein und darf
nicht stiickweise aus anderen Dokumenten entnommen werden.

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

Sofern die internationalen INI_I_D—Codes oder nationale Codes verwendet werden,
verlangt das Amt jedoch keine Ubersetzung der Erlauterungen zu den Angaben in den
Ausziigen/Eintragungsurkunden (wie z. B. ,Anmeldetag®, ,Beanspruchung einer Farbe®
usw.).

Die Liste von INID-Codes und ihre Bedeutung liegt der auf der WIPO-Webseite
zuganglichen ,Norm ST.60- Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating
to Marks* (Empfehlungen fir die Angabe bibliografischer Daten fir
Markenveroffentlichungen) als Anhang 1 bei.

Irrelevante verwaltungstechnische Angaben, die fir das Verfahren keine Bedeutung
haben, missen nicht Ubersetzt werden.

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

Von dem obigen Grundsatz, dass das gesamte Dokument Ubersetzt und die Struktur
des Urtexts wiedergegeben werden muss, kann nur abgegangen werden, wenn aul3er
dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der
Verfahrenssprache vorliegt. In diesem Fall ist es akzeptabel, wenn nur die Waren und
Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, getrennt in der
Widerspruchsschrift oder in dieser beiliegenden Dokumenten Ubersetzt wurden oder
ihre Ubersetzung spater vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs
eingereicht wurden. Dasselbe gilt fir Ausziige/Urkunden, in denen INID- oder nationale
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Codes verwendet werden, bei denen das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen
die einzige Information ist, die noch in die Verfahrenssprache Ubersetzt werden muss.

Wenn die nationalen Amter eine englische Ubersetzung vorlegen, miissen alle
Elemente Ubersetzt werden, beispielsweise Eintrage Uber die Art der Marke oder den
Markenstatus (eingetragen, angefochten usw.), da diese Einfluss auf das Verfahren
haben (siehe Urteil vom 29. September 2011, T- 479/08, adidas v. OHIM — Patrick
Holding").

Regel 98 -Absatz 1 GMDV

Das Amt akzeptiert einfache Ubersetzungen, die von einer beliebigen Person
angefertigt wurden. Das Amt macht normalerweise keinen Gebrauch von der
Moglichkeit, eine Beglaubigung der Ubersetzung durch einen beeidigten oder
amtlichen Ubersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklarung hinzufiigt, die
besagt, dass die Ubersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies nicht in
Zweifel ziehen. Das Amt akzeptiert es sogar, wenn auf den Abschriften der Original-
urkunden die Bedeutung der verschiedenen Angaben in der Verfahrenssprache
handschriftlich  hinzugefiigt wurde. Dies gilt natdrlich nur dann, wenn diese
Hinzuftigungen vollstandig und leserlich sind.

Die Pflicht, eine Ubersetzung der Nachweise vorzulegen, kann durch ein
entsprechendes Einverstandnis des Anmelders nicht abbedungen werden, da
Regel 19 -Absatz 3 GMDV keine Ausnahme von der Regel zulasst, dass Nachweise
Ubersetzt werden mussen.

4.3.1.1 Sanktionen

Regel 19 -Absatz 3, Regel 19 -Absatz 4 und Regel 20 -Absatz 1 GMDV

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

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass die Dokumente, die nicht
fristgerecht Ubersetzt wurden, nicht beriicksichtigt werden. Wurden Dokumente, die die
Existenz und Giltigkeit des alteren Rechts nachweisen, nicht Ubersetzt, muss der
Widerspruch jedoch sofort als unbegriindet zurlickgewiesen werden.

4.3.2 Ubersetzung weiterer Stellungnahmen

Regel 20 -Abséatze 2 und 4 und Regel 96 -Absatz 1 GMDV

Es gibt keine spezielle Vorschrift fur die Ubersetzung der ersten Erwiderung des
Anmelders oder von anderen Schriftsatzen, die vom Anmelder oder Widersprechenden
in einem spateren Verfahrensabschnitt eingereicht werden. Auf solche Schriftsatze
findet infolgedessen Regel 96_-Absatz 1 GMDV Anwendung. Dies bedeutet, dass die
erste Erwiderung des Anmelders oder die Erwiderung des Widersprechenden auf die
Stellungnahme des Anmelders in jeder Sprache des Amtes erfolgen kann.
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Wenn die erste Erwiderung des Anmelders oder die Replik des Widersprechenden
nicht in der Verfahrenssprache, sondern in einer der Sprachen des Amtes vorliegt, ist
anzumerken, dass der Schriftsatz nur dann bertcksichtigt wird, wenn der Anmelder
oder der W.idersprechende vor Ablauf der Frist von einem Monat ab dem
Eingangsdatum der Urschrift beim Amt eine Ubersetzung dieser Dokumente in die
Verfahrenssprache einreicht. Die Ubersetzung wird vom Amt bei den Beteiligten nicht
angefordert; die Beteiligten missen die Ubersetzung auf eigene Initiative schicken.

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26.606.2002
eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine
Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20.666.2002 auf Deutsch einreicht,
muss er die entsprechende Ubersetzung bis zum 20.707.2002 eingereicht haben.
Wenn er die Ubersetzung dann bis zum oder am 20.767.2002 einreicht, miissen
sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Ubersetzung berucksichtigt werden,
obwohl die urspringliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26.606.2002
ablief.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26.666.2002
eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine
Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18.505.2002 auf Deutsch einreicht,
muss er die Ubersetzung bis zum 18.606.2002 einreichen. Da seine Frist aber erst am
26.606.2002 ablauft, hat er, falls er die Ubersetzung nicht bis zum 18.606.2002
eingereicht hatte, bis zum 26.606.2002 immer noch Gelegenheit, gultige Schriftsatze
einzureichen. Wenn er dann die Ubersetzungen noch vor Ablauf der Frist einreicht,
betrachtet das Amt die Ubersetzung als gultigen und fristgerecht in der
Verfahrenssprache eingereichten Schriftsatz.

Regel 98 -Absatz 2 GMDV

Wenn keine Ubersetzung eingereicht wurdeTut-erdies-hicht, gilt die Stellungnahme als
nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht berticksichtigt.

4.3.3 Ubersetzung sonstiger Schriftstiicke (keine Stellungnahmen)

Regel 96 -Absatz 2 GMDV

Alle Beweismittel, mit Ausnahme derjenigen Beweismittel, die der Widersprechende
innerhalb der ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gesetzten Frist
einzureichen hat, kénnen in jeder der Amtssprachen der Gemeinschaft eingereicht
werden, da Regel 96_-Absatz 2 GMDV Anwendung findet. Hierzu gehoren alle
Unterlagen (aul3er Stellungnahmen), die von den Beteiligten nach Ablauf der dem
Widersprechenden zur Vervollstdndigung seiner Akte eingerdumten Frist eingereicht
werden.

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 52

| DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634




Verfahrensfragen

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

Fur diese Beweismittel ist eine Ubersetzung nur erforderlich, wenn das Amt eine
solche verlangt. Daher besteht fur solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung
einer Ubersetzung.

Regel 98 -Absatz 2 GMDV

Das Amt Ubt sein Ermessen wie folgt aus (diese Praxis gilt entsprechend mit den
notigen Ab&nderungen fir Benutzungsnachweise).

Grundsatzlich verlangt das Amt von Amts wegen keine Ubersetzung. Gleichwohl ist es
erforderlich, dass der Beteiligte, an den die Unterlagen gerichtet sind, deren
wesentlichen Inhalt verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder der
betreffende Beteiligte eine entsprechende Rige vorbringen, fordert das Amt den
anderen Beteiligten auf, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Ubersetzung
vorzulegen.

Nur wenn das Amt dies tut, wird Regel 98 _-Absatz 2 GMDV wirksam, was zur Folge
hat, dass nicht fristgemalf eingereichte Ubersetzungen sowie das zu Ubersetzende
Original unberiicksichtigt bleiben missen.

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

Beispiel

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

4.3.4 Benutzungsnachweise

Regel 22 -Absatz 6 GMDV

Fur Benutzungsnachweise ist Regel 22_-Absatz 6 GMDV eine lex specialis in Bezug
auf Ubersetzungen. Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der
Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt den Widersprechenden auffordern,
innerhalb einer festgesetzten Frist eine Ubersetzung dieser Beweismittel in die
Verfahrenssprache vorzulegen.

Es liegt daher im Ermessen des Amtes, ob es eine Ubersetzung verlangt oder nicht.

Bei der Austibung dieses Ermessens hat das Amt eine Abwéagung der Interessen der
beiden Beteiligten vorzunehmen.

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 53

| DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634




Verfahrensfragen

Es ist unabdingbar, dass der Anmelder den wesentlichen Inhalt der eingereichten
Beweismittel verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder sollte der Anmelder
eine entsprechende Rlge vorbringen, kann das Amt fordern, dass innerhalb einer
festgesetzten Frist eine Ubersetzung vorgelegt wird. Ein solcher Antrag kann jedoch
abgewiesen werden, wenn sich herausstellt, dass der Antrag des Anmelders
Uberzogen oder sogar ungerecht ist, da die eingereichten Nachweise keiner ndheren
Erlauterung bedurfen.

Fur weitere Informationen zum Benutzungsnachweis wird auf die Richtlinien, Teil C,
Widerspruch, Abschnittkapitel 6, Benutzungsnachweis verwiesen.

Regel 22 -Absatz 2 GMDV

Regel 22_-Absatz 2 GMDV bewirkt, dass der Widerspruch zuriickgewiesen werden
muss, wenn (1) die-Benutzungsnachweise—nicht-innerhalb der gesetzten Frist_keine
Benutzungsnachweise vorgelegt wurden, oder (2) wenn sie zwar innerhalb der
gesetzten Frist vorgelegt wurden, aber das Amt die Ubersetzung dieser Nachweise
verlangt hat, dies aber nicht innerhalb der gesetzten Frist geschehen ist.

Wenn der Widersprechende innerhalb der festgelegten Frist Nachweise fir die
Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vorlegt und dann auf eigene
Initiative hin nach dem Ablauf der Frist, aber vor dem Ablauf der dem Anmelder zur
Einreichung einer Stellungnahme gesetzten Frist eine Ubersetzung dieser Nachweise
in die Verfahrenssprache einreicht, werden diese Nachweise beriicksichtigt. Dies gilt
auch dann, wenn der Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung einer
Ubersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn der Anmelder die
Nachweise noch nicht angefochten hat.

4.3.5 Wechsel der Sprache wahrend des Widerspruchsverfahrens

Artikel 119 -Absatz 7 GMV
Regel 16 -Absatz 2 GMDV

Nach Artikel 119 -Absatz 7 GMV koénnen die an einem Widerspruchsverfahren
Beteiligten vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache
verwendet wird.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Wechsel der Verfahrenssprache erfolgen kann,
sind in Regel 16_-Absatz 2 GMDV aufgefiihrt. Diese Bestimmung besagt, dass die
Einreichung des Widerspruchs anfanglich in einer Sprache des Amtes erfolgt sein
muss. Nach dieser Bestimmung kdnnen sich die Beteiligten auf eine andere Sprache
einigen und mussen dies dem Amt vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist mitteilen. Antrage
auf Anderung der Verfahrenssprache, die nach Ablauf der ,Cooling--off‘-Frist gestellt
werden, lehnt das Amt ab.

Wenn sich der Widersprechende und der Anmelder vor der Eréffnung des
kontradiktorischen Teils des Verfahrens auf eine andere Sprache geeinigt haben, muss
der Widersprechende gemiaR Regel 16_-Absatz 2 GMDV ,eine Ubersetzung der
Widerspruchsschrift in dieser Sprache* einreichen. Er muss dies binnen eines Monats
nach Ablauf der ,,Cooling-off‘-Frist tun.
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Wwird die Ubersetzung nicht eingereicht oder verspatet eingereicht, bleibt die
Verfahrenssprache unverandert.

4.4 Dokumente unleserlich / Bezugnahmen auf andere Verfahren

4.4.1 Dokumente unleserlich

‘ Regel 80 -Absatz 2 GMDV

Ist eine per Telefax erhaltene Mitteilung unvollstandig oder unleserlich, oder hat das

Amt ernste Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Ubermittlung, so teilt das Amt dies

dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist das

Originalschriftstick durch Fernkopierer nochmals zu Ubermitteln oder das
| Originalschriftstiick gemaR Regel 79 -Buchstabe a GMDV vorzulegen.

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

4.4.2 Keine Ruckgabe von Originalschriftstiicken

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

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

4.4.3 Vertrauliche Informationen

‘ Regel 88 -Buchstabe ¢ GMDV

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

| Beteiligten geheim gehaltengeheimgehalien werden.

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

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

Sollte im Verlauf des Widerspruchsverfahrens das Amt Dokumente mit der
Aufforderung erhalten, diese in Inter-Partes-Verfahren vertraulich zu behandeln, ist der
Absender dartber in Kenntnis zu setzen, dass die Dokumente in Bezug auf den
anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden kdnnen.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben abgesendet werden, das eindeutig erklart, dass
der Einsender zwischen Offenlegung der Dokumente oder Zurlcknahme der
Dokumente wahlen kann. Es liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser
Mdglichkeiten er in seinem Fall fiir angebracht halt.

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

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

Antwortet der Beteiligte nicht, werden die Dokumente nicht an die andere Partei

gesendet und auch nicht bertcksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei als
vertraulich gekennzeichnet.

4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Regel _ 19-Absatz 4 Regel 22 Absatz6,—Regel79_-Buchstabe a,—Regeln91 und
Regel 9196 GMDV

Beschluss EX-1311-3-4 des Prasidenten des Amtes

DasVen—Zeit—zu—Zeit—erhalt—das Amt__kann Stellungnahmen seitens des
Widersprechenden oder Anmelders__erhalten, in denen auf Dokumente oder
Beweismittel verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen
| VerfahrensWiderspruchsverfahrens eingereicht wurden, beispielsweise
Benutzungsnachweise, die bereits im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens
vorgelegt worden sind.

Solche Bezugnahmen sind in jedem Stadium des Verfahrens zulassig, wenn der
Widersprechende/Anmelder eindeutig die Dokumente bestimmt, auf die er verweist.

| Eindeutige—Bestimmung—bedeutet—prazise—Angaben—Der Beteiligte muss folgende
Angaben machen: (1) die Widerspruchsnummer, auf die verwiesen wird, (2) Titel und
(3) Seitenzahl des Dokuments, auf das verwiesen wird, sowie (4) das Datum, an dem
es an das Amt gesendet wurde, z.B. ,die eidesstattliche Versicherung, die am
TT/MM/JJ dem Amt im Widerspruchsverfahren B Xxxx XXX zusammen mit
Nachweisen -1 bis -8 tibermittelt wurde und die aus xx Seiten besteht".
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Wenn die Dokumente, auf die sich der Widersprechende oder der Anmelder bezieht,
urspriinglich aus Beweismitteln und nicht aus losen Blattern bestehen, reicht der
betroffene Beteiligte gemafR Regel 79a GMDV innerhalb der urspringlichen Frist per
Post eine zweite Kopie zur Ubermittlung an den anderen Beteiligten ein. Wenn keine
Kopie bereitgestellt wird, werden diese Beweismittel nicht bertcksichtigt.

Dartber hinaus ist anzumerken, dass die erwdhnten Dokumente oder Nachweise
moglicherweise  in  die  Verfahrenssprache  Ubersetzt werden  miussen.
Regel 19 -Absatz 4, Regel 22 -Absatz 6 und Regel 96 GMDV gelten entsprechend.

Allgemeine Verweise auf Dokumente oder Beweismittel, die im Rahmen von anderen
VerfahrenWiderspruchs-/Beschwerdeverfahren eingereicht wurden, werden hingegen
nicht akzeptiert. In diesem Fall kannwird der Beteiligte, der nur allgemein auf ein
anderes Dokument oder Beweismittel verweist, aufgefordert werden, eindeutige und
genaue Angaben innerhalb einer gesetzten Frist zu machen. Der Beteiligte sollte
darliber informiert werden, dass die vom Amt gewahrte Frist nur zur klaren und
prézisen Angabe der erwdhnten Dokumente oder Beweismittel dient und eine
Verlangerung der urspriinglichen Frist unter keinen Umstanden gewaéhrt wird. Der
Beteiligte sollte auch dariiber informiert werden, dass diese anderen Dokumente nur
dann bertcksichtigt werden, wenn die genauen Angaben Uber die Dokumente, auf die
verwiesen wird, innerhalb der gesetzten Frist eingehen.

Die Beteiligten sollten beachten, dass in anderen Verfahren eingereichtes Material
gemanR Regel 91 GMDV und gemafl dem-Beschluss Nr. EX-13-411-3 des Préasidenten
des Amtes vom 26. November 201318-Ap+2011 betreffend die Aufbewahrung der
Aktenelektronische—Ubermittiung—an—uhd—durch—das—Amt moglicherweise funf Jahre
nach seinem Eingang vernichtet wurde. In diesem Fall geht ein Verweis auf
Dokumente oder Beweismittel, die in anderen Widerspruchsverfahren eingereicht
worden waren, ins Leere.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Regel 20__-Absatze 2,4 und 6, Regel 22_ -Absatz5, Regel 96__-Absatz2 und
Regel 98 -Absatz 2 GMDV

Das Amt fordert den Anmeldqr auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine
Stellungnahme einzureichen in Ubereinstimmung mit Regel 20 -Absatz 2 GMDV.

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf
bestimmte Fragen zu beschrénken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem
spateren Stadium des Verfahrens die Méglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu
auBern. Beispielsweise kann der Anmelder Benutzungsnachweise fiir das altere Recht
verlangen, und zwar mit oder ohne einer gleichzeitigen Einreichung einer
Stellungnahme zu den Widerspruchsgrinden. In diesem Fall kann die Stellungnahme
zusammen mit der in Erwiderung auf die Benutzungsnhachweise abgegebenen
Stellungnahme eingereicht werden.

Wenn der Anmelder seine Stellungnahme eingereicht hat, wird dem Widersprechenden
eine letzte Frist zur Einreichung seiner Replik gewéhrt, wenn das Amt dies fir
notwendig halt. Danach ist der kontradiktorische Teil des Verfahrens ublicherweise
abgeschlossen und der Widerspruch ist entscheidungsreif.
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Das Amt kann jedoch die Mdglichkeit eines weiteren Schriftsatzwechsels gewahren.
Das ist der Fall, wenn es um komplexe Fragen geht oder wenn der Widersprechende
eine neue Frage aufwirft, die zum Verfahren zugelassen wird. In diesem Fall musskann
dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Es liegt im Ermessen des Amtes zu

entscheidenBanach-entseheidet-derPritfer, ob dem Widersprechenden die Mdglichkeit
zu einer weiteren Stellungnahme gegeben werden sollte.

Ein weiterer Schriftsatzwechsel darf daher nur gewahrt werden, wenn sich die
abschlielende Stellungnahme des Widersprechenden ausschlielich auf den
Schriftsatz des Anmelders bezieht und auf Beweismitteln beruht, die nicht dazu dienen,
Méangel wie jene in Bezug auf Substanziierung ederBenutzungsnachweis-zu beheben,
z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie die Koexistenz der Marken, die
Ungultigkeit des alteren Rechts oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten
anspricht. Wenn der Widersprechende Nachweise zum Beweis des Gegenteils
einreicht, kann dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zum Einreichen weiterer
Stellungnahmen gewahrt werden. Dies hangt jedoch von den Umstanden des Falles ab
und ist kein automatischer Vorgang.

4.5.1 Zusatzliche Benutzungsnachweise

Das Amt kann zuséatzliche Benutzungsnachweise beriicksichtigen, die nach Ablauf der
unter besonderen Bedingungen geltenden Frist eingereicht werden, insbesondere
dann, wenn der Widersprechende relevante Beweismittel innerhalb der Frist
eingereicht hat und die zusétzlichen Beweismittel lediglich in Ergénzung vorgelegt
werden (siehe Urteil vom 18. Juli 2013, C-621/11 P, ,Fishbone®, Randnrn. 28 und 30).
Zusatzliche Beweismittel werden Fall fur Fall geprift. Erforderlichenfalls wird eine
weitere  Gelegenheit zum _Einreichen von _Stellungnahmen gewéhrt.  Weitere
Einzelheiten, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6,
Benutzungsnachweis.

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 40 GMV
Mitteilung 2/09 des Prasidenten des Amtes

Dritte kdnnen schriftliche Bemerkungen mit der Begriindung einreichen, dass die GM-
-Anmeldung aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel -7 GMV
von der Eintragung auszuschlieBen ist. Weitere Einzelheiten sind aus den
Richtliniendem——Handbueh, Teil B, Prifung, Abschnitt —4, Absolute
Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken und den Richtliniendem
Handbueh, Teil B, Prifung, Abschnitt 1, Verfahren ersichtlich.

Bemerkungen Dritter kdnnen von jedermann eingereicht werden;; sogar der
Widersprechende ist dazu berechtigt. Er sollte jedoch eindeutig zum Ausdruck bringen,
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dass es sich um Bemerkungen Dritter handelt. Laut der obengenannten Mitteilung des
PraS|denten des Amtes smdmussen Bemerkungen Dritter qesondert elnzurelchen In

Emgabe—hegt—naeh—eme#.%n%sehe@ung—der Prastesehwe%dekammem (S|ehe
Entscheidung vom 30. -November 2004, R 735/2000-2 — Serie —A) gilt jedoch die

Bedingung der ,gesonderten Eingabe“ als erfulltaueh-dann-veor, wenn die Bemerkungen
zwar im selben Schriftsatz wie die Ausfihrungen zur Stitzung des Widerspruchs
enthalten sind, sie jedoch klar voneinander abgesetzt sind. Solange der
Widersprechende ausdrtcklich darauf hinweist, dass es sich um Bemerkungen gemarf3
Artikel 40 GMV handelt, werden diese als solche berlcksichtigt, und zwar auch dann,
wenn sie nicht gesondert eingereichtin—einer—gesonderten—Eingabe —vergebracht
wurden. Wenn der Widersprechende in seiner Einreichung jedochStellungnahme
lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen seisehwach-und-hatte-daher geman
Artikel 7 GMV  zuriickgewiesen werden mussen, ohne dabei auf den Inhalt von
Artikel 40 GMV Bezug zu nehmen, wird dieses kann—dies—nur—als—Vorbringen s

Rahmen-von-Artikel 8 GMV/ - gewertet-werden—und-nicht als eine Bemerkung Dritter im
Sinne von Artikel 40 GMV _gewertet.

Werden die Bemerkungen Dritter vom Widersprechenden eingereicht, stellt das Amt
fest, ob ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfahigkeit der Marke bestehen oder die
Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt werden.

Wenn die Bemerkungen zu ernsthaften Zweifeln Anlass geben, setzt das Amt das
Verfahren solange aus, bis eine Entscheidung Uber die Bemerkungen getroffen wird.
Wenn die Bemerkungen keine ernsthaften Zweifel begrinden (d.h. wenn die
Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt wurden) oder
die angefochtenen Waren oder Dienstleistungen nicht betreffen, wird das
Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt. Wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt
werden muss, wird die Aussetzung an dem Tag wirksam, an dem das Amt die
Beanstandung gemal3 Artikel 7 erhebt, und das Verfahren bleibt so lange ausgesetzt,
bis eine endgliltige Entscheidung ergangen ist. In Fallen, in denen die Bemerkungen
Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind, prift das Amt
zunachst die Zulassigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der Entscheidung tber
die Zulassigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Bei allen aufgrund von Bemerkungen Dritter eingestellten Widerspruchsverfahren wird
die Widerspruchsgebiihr nie erstattet, da diese Erstattung in den Verordnungen nicht
vorgesehen ist (siehe Regel 18 -Absatz 5 GMDV).

5 Beendigung des Verfahrens

5.1 Gutliche Einigung

Regel 18 -Absatz 2 GMDV

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum
Abschluss bringen mdchten. So kdnnen sie eine Ricknahme des Widerspruchs
vereinbaren oder aber das Amt einfach und ohne Angabe von spezifischen Grinden
dazu auffordern, das Verfahren einzustellen. Dazu genigt es, wenn die Beteiligten
dem Amt eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung vorlegen. Eine Begriindung ist
nicht erforderlich. Das Amt trifft dann alle MalRnahmen, die fir die Einstellung des
Verfahrens auf der Grundlage dieser Vereinbarung erforderlich sind.
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Hinsichtlich der Erstattung von Gebihren und der Kostenentscheidung im Falle einer
gutlichen Einigung wird auf den relevanten Abschnitt weiter unten verwiesen.

Artikel 42 -Absatz 4 GMV

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

Zu diesem Zweck kann es Vorschlage fir eine guitliche Einigung machen. Da das Amt
im Prinzip die Beteiligten nicht ersetzen kann (und dies auch nicht wiinscht), wird es
nur MaRnahmen in sehr seltenen Fallen treffen, wenn eine Einigung zwischen den
Beteiligten im Lichte des Falles winschenswert erscheint, und wenn es gute Griinde
zu der Ansicht gibt, dass das Verfahren durch eine gutliche Einigung beendet werden
kann.

Das Amt kann aufRerdem auf ausdriickliche Aufforderung durch die Beteiligten seine
Unterstiitzung bei den Verhandlungen anbieten, zum Beispiel, indem es als Vermittler
auftritt, oder, indem es ihnen die erforderliche sachliche Unterstitzung zukommen
lasst. Alle angefallenen Kosten werden von den Beteiligten getragen. Der gitlichen
Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens vorausgehen.

5.2 Einschrankung und Zuriicknahme

Artikel 58 -Absatz 1, Artikel 64 -Absatz 3 und Artikel 85 GMV
Regel 18 -Absatze 2, 3 und 4, Regel 95 -Buchstabe a und Regel 96 -Absatz 1 GMDV

5.2.1 Einschrankungen und Zuriicknahmen von GM-Anmeldungen

Artikel 43 GMV

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

Zuriicknahmen und Einschrankungen missen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das
Schweigen des GM-Anmelders wéahrend des Verfahrens wird nie als stillschweigende
Zuricknahme betrachtet.

Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zuriicknahmen oder Einschrankungen werden nicht
akzeptiert und den anderen Beteiligten lediglich zur Information Gbermittelt, wobei die
Beteiligten dariiber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht beriicksichtigt werden.

Das Amt akzeptiert keine Einschrankungen, die an eine Bedingung geknipft sind.
Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch
dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unahnlich sind, aber hinzufigt, dass
er, sollte der Prifer die Zeichen fir ahnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und
Dienstleistungen der GM-Anmeldung entsprechend einschréanken wirde, so ist eine
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solche Einschrankung unzuldssig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden,
dass die Einschrankung ausdriicklich und vorbehaltlos sein muss.

Weitere Informationen uber Einschrankungen einer GM-Anmeldung sind aus den
Richtliniendem—Handbueh, Teil B, Prifung, Abschnitt 3, Klassifizierung und den
Richtliniendem—Handbueh, Teil B, Priufung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.2
ersichtlich.

Wenn die Einschrankung unzulassig ist, ist der Anmelder dartber zu unterrichten.

Wenn die Einschrénkung der Anmeldung nur teilweise zuléssig ist (z. B. weil sie eine
unzulassige Erweiterung bewirkt), lasst das Amt die Einschrankung in dem Umfang zu,
indem sie zuldssig ist. Bevor die Einschrankung bearbeitet wird, ist dem Anmelder
mitzuteilen, in welchen Teilen die Einschrankung nicht zugelassen werden kann. Ihm
werden zwei Monate zur Stellungnahme eingerdumt. Der Widersprechende erhalt eine
Abschrift der Einschrankung sowie das Schreiben des Amtes an den Anmelder. Wenn
der Anmelder innerhalb der zwei Monate eine Stellungnahme einreicht, die eine
zulassige Einschrankung enthalt, kann letztere unter Berucksichtigung des
Einreichungsdatums des ersten Einschréankungsantrags bearbeitet werden. Wenn der
Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschrdnkung nur insoweit
bearbeitet, als sie zulassig ist.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach Einreichung einer unzulassigen
Einschrankung  zurtcknimmt, bleibt die Zuricknahme des Widerspruchs
unbericksichtigt, wenn sie sich eindeutig auf die unzuléssige Einschrankung bezieht.
Sobald feststeht, dass die Einschrankung zulassig ist, wird der Widersprechende Uber
das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Kenntnis gesetzt und erhélt eine
neue Frist zur Bestéatigung der Zurticknahme des Widerspruchs.

Wenn die Einschrankung zuldssig ist, ist dem Anmelder eine Bestitigung zu
ubersenden.

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

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zuriicknahme

Wenn die GM-Anmeldung vor der Mitteilung der Zulassigkeit des Widerspruchs

| zuriickgenommen oder auf nicht angefochteneangegriffene Waren und
Dienstleistungen eingeschrankt wird, wird das Widerspruchsverfahren beendet und die
Widerspruchsgebihr rickerstattet. In einem solchen Fall hat die Bearbeitung der
Zurticknahme oder Einschrankung Vorrang vor der Zulassigkeitsprifung.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

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

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

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 61

| DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634



Verfahrensfragen

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

Wenn der Widerspruch zurickgenommen wird, ist die Widerspruchsgebihr zu
erstatten. Dies geschieht selbst dann, wenn unbehebbare Méngel vorliegen.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.
5.2.1.2 Einschrankung oder Zuricknahme von GM-Anmeldungen vor Ablauf der
»Cooling-offFrist

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zuriicknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschrankung den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, oder wenn die GM-Anmeldung zuriickgenommen wird, ist dies
den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem Widersprechenden
wird die Widerspruchsgeblihr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

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

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

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.
Der relevante Zeitpunkt zur Prifung, ob das Widerspruchsverfahren wahrend der

,Cooling-off‘-Frist eingestellt wird, ist das Datum der Einreichung eines
Einschrankungsantrags beim Amt.

5.2.1.3 Einschrankung oder Zuriicknahme von GM-Anmeldungen nach Ablauf der
,Cooling-off-Frist

Einschrankung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zuriicknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschrdnkung den vollen Umfang des
Widerspruchs abdeckt, stellt das Amt das Verfahren ein und teilt dies den Beteiligten
mit. Gleichzeitig wird die Einschrankung dem Widersprechenden mitgeteilt.

Wenn sich die Beteiligten nicht Gber die Kosten einigen, wird das Amt eine

Entscheidung Uber die Kosten treffen. Fur weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Abschnitt -5.5.3 dieser Richtlinien.
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Einschrdnkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab /
Zuricknahme

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

Wenn sich die Beteiligten nicht Uber die Kosten einigen, wird das Amt eine
Entscheidung Uber die Kosten treffen. Fur weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Abschnitt -5.5.3 dieser Richtlinien.

5.2.1.4 Einschrankung oder Zuriicknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der
Entscheidung

Gemald der Entscheidung der Grof3en Beschwerdekammer vom 27. September 2006
in der Rechtssache R 0331/2006-G — Optima, akzeptiert das Amt auch Zuriicknahmen
und Einschréankungen, die wahrend der Beschwerdefrist eingehen, nachdem eine
Entscheidung Uber den Widerspruch ergangen ist, selbst wenn keine Beschwerde
eingereicht wurde. Die Zuricknahme oder Einschrdnkung wird jedoch Kkeinerlei
Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Giiltigkeit behélt.

Das bedeutet, dass das Amt die Zuricknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren
einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestatigung der Zuricknahme zu (diese Mitteilung
enthadlt jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der
anfanglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei
durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berlcksichtigung der
Zurticknahme der GM-Anmeldung entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen sind den Richtliniendem-Handbueh, Teil B, Prifung, Abschnitt 1,
Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu
entnehmen.

Wenn die Entscheidung, dass die GM-Anmeldung im Ganzen zurlickgewiesen wird,
rechtskraftig ist, d. h. nach der zweimonatigen Beschwerdefrist, ist es flir eine
Zuricknahme der GM-Anmeldung zu spat, da es nichts mehr gibt, was
zuriickgenommen werden konnte.

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

5.2.1.5 Sprache

Eine Einschrankung kann wéhrend des Widerspruchverfahrens entweder in der ersten
oder zweiten Sprache der GM-Anmeldung beantragt werden

(Regel 95 -Buchstabe a GMDV).

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

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

5.2.2 Zuricknahme des Widerspruchs

Der Widersprechende kann seinen Widerspruch zu jedem Zeitpunkt wéahrend des
Verfahrens zurticknehmen.

Eine Zuriicknahme des Widerspruchs muss ausdriicklich und vorbehaltlos erfolgen.
Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zuricknahmen werden nicht akzeptiert und dem
Anmelder lediglich zur Information Ubermittelt, wobei die Beteiligten dariber in
Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht beriicksichtigt werden.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch unabhangig von einer Einschrankung
der GM-Anmeldung zuriicknimmt, kénnen sich je nach Bearbeitungsstatus des
Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben (bzgl. Widerspruchszuriicknahme
infolge einer Einschrankung der GM-Anmeldung, siehe oben.)

5.2.2.1 Zuricknahme des Widerspruchs vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist zurickgenommen wird, ist
dies den Beteiligten mitzuteilen. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch
wahrend der ,Cooling-off‘-Frist unabhangig von einer Einschrankung der GM-
Anmeldung zurtiicknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebihr nicht und
entscheidet auch nicht Uber die Kosten.

5.2.2.2 Zuricknahme des Widerspruchs nach Ablauf der ,,Cooling-off*-Frist

Wenn der Widerspruch nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist zuriickgenommen wird, ist
dies den Beteiligten mitzuteilen. Die Widerspruchsgebiihr wird nicht riickerstattet.
Wenn sich die Beteiligten nicht Uber die Kosten einigen, wird das Amt eine
Entscheidung uber die Kosten treffen. Fur weitere Information zu der Kostenverteilung
siehe Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

5.2.2.3 Zuricknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung
Gemal der Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer vom 27. September 2006
in der Rechtssache R 0331/2006-G — Optima, akzeptiert das Amt auch

Widerspruchszurticknahmen, die wahrend der Beschwerdefrist und nach dem Ergehen
einer Entscheidung tber den Widerspruch eingehen, selbst wenn keine Beschwerde
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eingereicht wurde. Die Zuricknahme wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die
Entscheidung haben, die ihre Glltigkeit behalt.

Das bedeutet, dass das Amt die Zuricknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren
einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestatigung der Zurlicknahme zu (diese Mitteilung
enthadlt jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der
anfanglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei
durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Bertcksichtigung der
Zurticknahme des Widerspruchs entsprechend aktualisiert und die Anmeldung wird zur
Registrierung weitergeleitet.

Weitere Informationen sind den Richtliniendem-Handbueh, Teil B, Prifung, Abschnitt 1,
Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu
entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Die Zuricknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen.
Regel 96 -Absatz 1 GMDV findet Anwendung. Sollte die Zuriicknahme des
Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist
gemaR Regel 96 Absatz 1 GMDV eine Ubersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die
Zuricknahme zuriickgewiesen.

5.2.3 Widerruf der Zuricknahme/Einschrankung
Eine zuvor eingereichte Zurticknahme/Einschrankung kann von einem Beteiligten nur
dann widerrufen werden, wenn das Amt das entsprechende Schreiben, in dem die

vorherige Zuriicknahme/Einschrankung widerrufen wird, noch am selben Tag wie die
erste Eingabe erhalt.

5.3 Entscheidung in der Sache

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

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:

o alteres Recht nicht nachgewiesen

o alteres Recht hat aufgehdrt zu existieren.

5.3.1 Alteres Recht nicht nachgewiesen

Regel 20 -Absatz 1 GMDV

Wurden fir keines der geltend gemachten é&lteren Rechte ordnungsgemalie
Nachweise fur die Existenz und die Gdultigkeit eingereicht, wird der Widerspruch
zurickgewiesen, sobald die dem Widersprechenden zur Vervollstandigung seiner Akte
gesetzte Frist abgelaufen ist.
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Werden jedoch, abgesehen von einem, nur einige altere Rechte nicht hachgewiesen,
wird das Verfahren normal fortgesetzt, und die nicht substanziierten Rechte werden in
der Endentscheidung in der Sache nicht bericksichtigt.

5.3.2 Alteres Recht hat aufgehort zu existieren

Wenn das altere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfallt (z. B. weil es fur unglltig
erklart oder nicht verlangert wurde), kann die Endentscheidung nicht auf dieses Recht
gestitzt werden. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein
alteres Recht, das gultig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dabei ist es
unerheblich, aus welchem Grund das altere Recht ungiiltig ist. Da eine GM-Anmeldung
und ein alteres Recht, das ungultig ist, nicht nebeneinander bestehen kdnnen, kann
der Widerspruch insoweit nicht aufrechterhalten werden. Eine solche Entscheidung
ware rechtswidrig (Urteil vom 13. September 09.2006, T-191/04, ,METRO/METRO®,
Randnrn. Ranrdnrr—33 und 36).

Die Nichtigkeit des alteren Rechts, sofern es keine GM ist, kann durch das Amt nicht
festgestellt werden, aber wenn das Amt durch einen der Beteiligten dariiber in Kenntnis
gesetzt wird, dass dies der Fall ist, muss der andere Beteiligte angehoért und der
Widerspruch gegebenenfalls zurlickgewiesen werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, Uberpriift das Amt, ob das geltend gemachte
altere Recht in der Zwischenzeit hatte verlangert werden missen. Ist dies der Fall,
fordert das Amt den Widersprechenden auf, die Verlangerung der Marke
nachzuweisen. Legt der Widersprechende diesen Nachweis nicht vor, ist der
Widerspruch zurlickzuweisen.

54 Gebuhrenerstattung

5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 41 -Absatz 3 GMV
Artikel 9 -Absatz 1 GMGebV
Regel 17 -Absatz 1 GMDV

Wenn der Widerspruch aufgrund verspéateter oder unzureichender Gebihrenbezahlung
als nicht erhoben gilt_(siehe Abschnitt 2.2.2, Zeitpunkt der Zahlung, oben),; muss die
Widerspruchsgebiihr dem Widersprechenden einschlieBlich _etwaiger Zuschléage
erstattet werden. Wurde ein Zuschlag erhoben, so ist auch dieser zu erstatten.

5.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zuriickgenommen

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

Wenn ein Widersprechender [,first publication opponent‘] seinen Widerspruch infolge
einer Wiederverotffentlichung der GM-Anmeldung in Teil A.2. des Blattes fur
Gemeinschaftsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden
war, zuricknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der
ersten Veroffentlichung einen Fehler beging, sollte die Widerspruchsgebuhr erstattet
werden.

5.4.2 Erstattung bei Zuriicknahme / Einschrankung einer GM-Anmeldung

5.4.2.1 Zuricknahme/Einschrankung der GM-Anmeldung vor Ablauf der ,Cooling-off*-
Frist

Regel 18 -Absatze 2, 4 und 5 GMDV

Wenn der Anmelder seine GM-Anmeldung vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist
zuricknimmt oder alle Waren/Dienstleistungen zuriicknimmt, gegen die sich der
Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine
Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebihr muss erstattet werden.

5.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschréankung der GM-Anmeldung innerhalb der
,Cooling-off‘-Frist zurickgenommen

Regel 18 -Absatze 3, 4 und 5 GMDV

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

Wird der Widerspruch dann zurtickgenommen, wird das Widerspruchsverfahren
eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebihr muss
erstattet werden.

Geht die Zuricknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein, bevor dem
Widersprechenden die Benachrichtigung tber die Einschréankung zugestellt worden ist,
wird davon ausgegangen, dass die Zuriicknahme infolge der Einschrankung erfolgt ist;
die Widerspruchsgebiihr wird ebenfalls erstattet.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdriicklich auf die
Einschrankung Bezug nehmen, sofern es spater bei dem Amt eingeht als die
Einschrankung des Anmelders.

Die anféangliche Erwiderung des Widersprechenden auf die Benachrichtigung ist nicht
von Belang, sofern spater die Zuriicknahme erklart wird.
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Beispiele

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

. Der Widersprechende antwortet, indem er seinen Widerspruch aufrechterhalt,
| nimmt seinen Widerspruch aber noch wahrend der verlangerten ,Cooling--off*-
Frist zurtick.

543 Mehrfache Widerspriche und Erstattung von 50% der
Widerspruchsgebuhr

Regel 21 -Absatz 4 GMDV

In bestimmten Fallen, bei denen mehrere Widerspriiche erhoben wurden, kann einem
Widersprechenden die Halfte der Widerspruchsgeblihr erstattet werden. Dabei miissen
zwei Bedingungen erflllt werden:

o Eines der Widerspruchsverfahnren wurde durch Zuriickweisung der
| angefochtenenangegriffenen GM-Anmeldung in einem parallelen
Widerspruchsverfahren beendet. Zum Beispiel bei vier Widerspriichen A, B, C
und D (Widersprechende A, B, C, D) gegen eine GM-Anmeldung X, wobei
letztere GM-Anmeldung X aufgrund des Widerspruchs A zuriickgewiesen wird,

und

o die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden in einem friihen
Verfahrensstadium (d. h. vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist) ausgesetzt, weil eine
Vorprifung ergeben hatte, dass die GM-Anmeldung X voraussichtlich aufgrund
des Widerspruchs A in vollem Umfang zuriickgewiesen wird.

In diesem Fall bekommen die Widersprechenden B, C und D 50 % der
Widerspruchsgebuhr erstattet.
5.4.4 Falle, in denen die Widerspruchsgebihr nicht erstattet wird

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

‘ Regel 18 -Absatze 3, 4 und 5 GMDV

| Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der ,Cooling-off‘--Frist
unabhangig von einer Einschrankung der GM-Anmeldung zuricknimmt, erstattet das
Amt die Widerspruchsgebihr nicht und entscheidet auch nicht tGiber die Kosten.
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5.4.4.2 Zuricknahme durch den Widersprechenden erfolgt friiher

Regel 18 -Absatze 3 und 5 GMDV

Wird der Widerspruch zuriickgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung
einschrankt, wird die Widerspruchsgebihr nicht erstattet. Nimmt beispielsweise der
Anmelder seine Anmeldung nach der (als Reaktion auf die) Ricknahme des
Widerspruchs zuriick, wird die Gebuhr nicht erstattet, da dies die umgekehrte Situation
ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder seine Anmeldung nach einer Teilricknahme des
Widerspruchs einschrénkt.

5.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eréffnung des Verfahrens

Regel 18 -Absatze 2, 4 und 5 GMDV

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebihr fihrt Regel 18 -Absatz 5 GMDV
diese Mdglichkeit nur fur den Fall einer Zuricknahme oder Einschrankung der GM-
-Anmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung beendet wird und die
entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurlicknahme oder
Einschrankung der GM-Anmeldung enthalt, wird daher die Widerspruchsgebihr
erstattet. In den anderen Fallen wird die Widerspruchsgebdhr nicht erstattet.

5.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Griinden

Artikel 7, Artikel 40 und Artikel 92 -Absatz 2 GMV
Regel 17, Regel 18 und Regel 76 -Abséatze 1 und 4 GMDV

In Fallen, in denen die Anmeldung gemalR:

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

o Artikel 92 -Absatz 2 GMV (Vertretungszwang fur Nicht-EU-Anmelder) und

o Regel 76_-Absatz 4 GMDV (Vollimachten, sofern diese ausdriicklich von einem
der Beteiligten verlangt werden),

zurickgewiesen wird, muss die Widerspruchsgebihr nicht erstattet werden, da die
GMDV fur keine dieser Situationen eine Erstattung der Widerspruchsgebihr vorsieht.

5.4.45 Reaktion auf Disclaimer

Artikel 37 -Absatz 2 GMV

Lasst der Anmelder einen Disclaimer eintragen (Ausschluss eines Elements der
angefochtenen GM-Anmeldung als nicht unterscheidungskraftig), und nimmt danach
der Widersprechende seinen Widerspruch zuriick, wird die Widerspruchsgebuhr nicht
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erstattet, da dieser Fall in der GMDV als Grund fur die Erstattung der
Widerspruchsgebuhr nicht erfasst ist. Dereir Disclaimer stellt keine Einschrénkung des
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung dardarstell.

5.4.5 Irrtimliche Erstattung der Widerspruchsgebuhr

Wurde die Widerspruchsgebihr aufgrund eines technischen Irrtums des Amtes
falschlicherweise erstattet, und ist der Widersprechende Inhaber eines laufenden
Kontos bei dem Amt, macht das Amt die Rulckerstattung riickgangig;—sebald-sie—die

Mittellung-erhalten-hat-dass-die-Erstattungzu-Unrecht-erfolgte

Weitere Informationen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3,
Zahlung der Gebihren, Kosten und Preise zu enthehmen.

5.5 Entscheidung lUber die Kostenverteilung

5.5.1 Faélle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 85 GMV
Regel 18 -Absatz 4 GMDV

Eine Kostenentscheidung ergeht in Widerspruchsverfahren, die das Verfahrensstadium
der ,Cooling-off‘-Frist Uberschritten haben, d. h. bei denen der kontradiktorische Tell
des Verfahrens begonnen hat und zu einem Ende gekommen ist. Bei
Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist beendet wurden, ergeht
keine Kostenentscheidung.

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

5.5.2 Fdélle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

5.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 85 -Absatz 5 GMV

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

Erzielen die Beteiligten eine gitliche Einigung tber den Widerspruch, steht es ihnen

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

5.5.2.2 Mitteilung von dem ,potenziell obsiegenden Beteiligten®

Wenn der petenziell-obsiegende—Beteiligte, der gem&R den allgemeinen Regeln in
Abschnitt 5.5.3 unten Anspruch auf Erstattung der Kosten hatte, das Amt informiert,
dass er damit einverstanden ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragt, ist
keine Kostenentscheidung notwendig. Das Amt trifft keine Kostenentscheidung, wann
immer der potenziell ,obsiegende Beteiligte“ das Amt informiert, dass er zustimmt, die
Kosten zu teilen, selbst wenn der unterliegende Beteiligte seine Zustimmung nicht
bestatigt. Die letzten Schreiben beider Beteiligten sind deshalb vor Erlass einer
Entscheidung genauestens zu Uberprifen.

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

5.5.3 Standardfalle fur Kostenentscheidungen

Artikel 85 -Absatze 1, 2 und 3 GMV
Regel 94 GMDV

Generell tragt der unterliegende-Beteiligte-bzw—der-Beteiligte, der das Verfahren durch

Zurticknahme der GM-Anmeldung (ganz oder teilweise) oder durch Zuricknahmeeder
des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen Gebihren

sowie alle diesem entstandenen Kosten, die dem—anderen—Beteiligten—flir die
Durchfuihrung des Verfahrens notwendigentstanden sind.

Unterliegen beide Beteiligte teilweise, muss eine Entscheidung (ber eine
»-abweichende Kostenverteilung“ erlassen werden. Generell gilt, dass es billig ist, dass
jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragt.

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

In den Standardféllen sieht das Ergebnis wie folgt aus:
o Der Anmelder nimmt die Anmeldung zuriick oder schrankt sie auf die vom

Widerspruch nicht angefochtenenangegriffenen Waren und Dienstleistungen ein
(Teilriicknahme). In diesen Fallen hat der Anmelder die Kosten zu tragen.

. Der Widersprechende nimmt den Widerspruch nach Ablauf der ,Cooling--off*-
Frist zuriick, ohne dass es zu einer Einschrdnkung der Anmeldung im Hinblick
auf die angefochtenenangegrifieren Waren und Dienstleistungen gekommen
ware. Der Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.
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o Rucknahme des Widerspruchs nach Einschrankung der Anmeldung (siehe Urteil
vom 28. -April 2004, T-124/02, ,VITATASTE®, Randnr. -56). Grundsatzlich hat
jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine abweichende Kostenverteilung kann jedoch aus Billigkeitsgrinden angezeigt sein
(beispielsweise, wenn die Anmeldung nur sehr geringfugig eingeschrankt wurde).

Das Amt wird zwar—eine—eventuelle—rechizeitig—vor—der—Entscheidung—vorgelegte

Kostenregelung-berticksichtigen—wird—aberArgumente der Beteiligten zu derin-Bezug
auf—ehe Frage, wem d|e Kosten aufzuerlegen smd nicht berucksmhﬂgen—&nd—wwd

5.5.4 Einstellung des Verfahrens
5.5.4.1 Mehrfache Widerspriiche

Vollstdndige Zurickweisung der GM-Anmeldung

In Fallen, in denen es mehrfache Widerspriiche gegen die gleiche GM-Anmeldung gibt,
in denen diese Verfahren nicht gemaR Regel 21_-Absatz 2 GMDV durch das Amt
ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch zur Zuruckweisung der GM-
-Anmeldung fuhrt, trifft das Amt bis zum Ablauf der Beschwerdefrist keine MaRnahmen
in den anderen Widerspriichen.

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

In diesem Fall entscheidet die Widerspruchsabteilung nach freiem Ermessen uber die
Kosten (Artikel 85 -Absatz 4 GMV). Das Amt ist nicht in der Lage festzustellen, wer der
,2obsiegende oder unterliegende Beteiligte* ist, und der Anmelder sollte nicht die Kosten
mehrerer anderer Widersprechender zu tragen haben, wenn er durch eine
Entscheidung in der Sache unterliegt. Daher werden, unter Berlcksichtigung der
Billigkeit, jedem Beteiligten seine eigenen Kosten auferlegt.

Teilweise Zurickweisung der GM-Anmeldung

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

Beispiel

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

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils
des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt
gemal Artikel 85_-Absatz 2 GMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch
nach der Teilabweisung der angefochtenen Marke zurlick. Insoweit war der
Widersprechende im Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch
eingeschrankter als der Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der
Anmelder/Inhaber im Verfahren erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte
seine eigenen Kosten tragt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Teilabweisung
aufrechterhalt, wird das Verfahren fortgesetzt, und die endgtiltige Entscheidung in der
Sache sowie die Kostenentscheidung ergehen in Ubereinstimmung mit den normalen
Regeln.

5.5.4.2 Zurlickweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten
Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine GM-Anmeldung kann wahrend eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von
absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach
Artikel 40 GMV oder sogar von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird)
oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von
auBBerhalb der EU nicht mehr gemaR Artikel 92_-Absatz 2 GMV vertreten wird)
zurlickgewiesen werden.

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

In solchen Fallen entscheidet das Amt wie folgt Giber die Kosten:

—Wenn die Zurtuckweisung nach Ablauf der ,Cooling-off‘-Frist unanfechtbar wird,
ergeht eine Kostenentscheidung gemalR Artikel 85_-Absatz 4 GMV. Nach dieser
Bestimmung entscheidet das Amt im Falle der Einstellung des Verfahrens nach freiem
Ermessen. Dann hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Wenn dieselbe Situation aber—vor der Eroffnung des kontradiktorischen Teils des
Verfahrens eintritt, ist keine Kostenentscheidung zu erlassen.

5.5.4.3 Verbundene Verfahren

Regel 21 GMDV

Weitere Informationen zur Verbindung sind weiter unten aus Abschnitt 6.4.3
Verbindung von Verfahren ersichtlich.
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Wenn dem gemeinsamen Widerspruch voll stattgegeben wird, sollte der Anmelder
jedem einzelnen Widersprechenden die entrichtete Widerspruchsgebuhr erstatten, die
Vertretungskosten jedoch nur einmal. Obsiegt der Anmelder, werden ihm seine
Vertretungskosten einmal erstattet, aber jeder der gemeinsamen Widersprechenden ist
fur diese Kosten haftbar. Eine abweichende Kostenverteilung kann billig sein. Bei
einem Teilerfolg, oder wenn dies aus anderen Grinden billig ist, sollte jeder Beteiligte
seine eigenen Kosten tragen.

5.5.4.4 Bedeutung der Formulierung ,seine eigenen Kosten tragen”

Der Begriff der Kosten umfasst die Widerspruchsgebihr und die fir die Durchflihrung
des Verfahrens notwendigen Kosten gemalR Artikel 85 -Absatz 1 GMV und
Regel 94 _-Abséatze 6 und 7 GMDV, bei denen es sich in den meisten Fallen um die
Kosten der Vergutung eines Vertreters innerhalb der Grenzen der durch die
Verordnung festgesetzten Gebuhrenordnung handelt.

»~Jeder Beteiligte tragt seine eigenen Kosten® bedeutet, dass kein Beteiligter gegentiber
dem anderen Beteiligten einen Anspruch hat.

5.6 Kostenfestsetzung

Artikel 85 -Absatz 6 GMV
Regel 94 GMDV

Beschranken sich die Kosten auf Vertretungskosten und die Widerspruchsgebuhr, ist
die Entscheidung Uuber die Kostenfestsetzung in die Entscheidung Uber die
Kostenverteilung (d. h. in der Regel in die Entscheidung in der Sache) aufzunehmen.

| Dies bedeutet, dass in der iiberwiegenden Mehrheit99-% der Félle eine gesonderte
Festsetzung der Kosten unndtig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

o wenn eine mindliche Verhandlung stattgefunden hat,

o wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung versehentlich
versaumt (,vergessen®) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Betrage

Die Festsetzung des zu erstattenden Betrags erfolgt stets in Euro, unabhangig von der
Wahrung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.
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Regel 94 -Absatz 6 GMDV

Wenn der Widersprechende obsieqgt, wirdir-Bezug-auf-Gebihren-ist-derBetragauf die
Widerspruchsgebiihr von 350 EUR erstattetbesechrankt—wenn—der\Widersprechende
obsiegt,

Regel 94 -Absatz 3 GMDV

In Bezug auf Vertretungskosten ist der Betrag auf 300 EUR beschrankt. Dies gilt
sowohl fur den Widersprechenden als auch fir den Anmelder, unter der
Voraussetzung, dass sie im Widerspruchsverfahren durch einen berufsméfigen
Vertreter im Sinne von Artikel 93__-Absatz 1 GMV vertreten wurden, und zwar
ungeachtet der Frage, ob diese Kosten tatsachlich angefallen sind.

Wenn der obsiegende Beteiligte in irgendeinem Stadium des Verfahrens von einem
berufsmafigen Vertreter vertreten wurde, zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung aber
nicht mehr vertreten wird, ist auch er unabhangig von dem Verfahrenszeitpunkt, an
dem keine berufsmafige Vertretung mehr bestand, zu einer Erstattung der Kosten
berechtigt.

Vertretungskosten flir Angestellte, auch fiir Angestellte eines anderen Unternehmens
mit wirtschaftlichen Verbindungen, sind nicht erstattungsféahig und werden nicht
festgesetzt. Sie werden in der Kostenentscheidung nicht erwahnt.

Weitere Informationen Uber die Vertretung sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 5, Berufsmafiige Vertretung ersichtlich.

Im Falle einer Verbindung geméaRl Reqel 21 Absatz 1 GMDV_ wird das Amt bei
erfolgreichen Widersprichen beide (bzw. alle) Widerspruchsgeblihren (eine fir jeden
Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebuhr festsetzen, wobei die Kosten, die der

Anmelder den Wldersprechenden zu zahlen hat, 1 000 EUR betraqen

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

Wenn eine EntscheidungSache von den Beschwerdekammern fir nichtig erklart
undeIer—BesemA,teiﬂdfekeucmwaE an d|e Wlderspruchsabtellung zuruckverW|esen W|rd et
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Danach—muss die Widerspruchsabteilung die Sache erneut entscheiden; die
Entscheldunq der Wlderspruchsabtellunq +h1te—e+n£g—und d|e Kostenfestsetzunq

erfolgena
dre—FesLseLz—ung%ler—Keste# auf ubllche Welse

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

5.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

Regel 94 -Absatz 3 GMDV

Ist die Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung in der Entscheidung Uber die
Kostenverteilung enthalten, ist keinerlei Beleg oder Nachweis erforderlich. Dass die
Widerspruchsgebihr entrichtet wurde, ist dem Amt bekannt, und wenn ein Vertreter
tatig geworden ist, sind die 300 EUR unabh&ngig von etwaigen Belegen zu erstatten.
Es wird davon ausgegangen, dass die Vertretungskosten mindestens 300 EUR
betrugen.

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

5.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung

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

o Zulassigkeit

. Nachweise.

5.6.3.1 Zulassigkeit

Artikel 85 -Absatz 6 GMV

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

Regel 94 -Absatz 3 GMDV

Fur die Erstattung der Widerspruchsgebuhr sind keine Nachweise erforderlich.

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

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

5.6.4 Uberpriifung der Kostenfestsetzung

Artikel 85 -Absatz 6 GMV
Regel 94 -Absatz 4 GMDV

Jeder Beteiligte kann einen Antrag auf Uberprifung der Entscheidung uber die
Kostenfestsetzung stellen, sollte er mit den festgesetzten KostenderKestenfestsetzung
nicht einverstanden sein. Der Antrag ist zu begriinden und innerhalb eines Monats
nach Zustellung der Kostenfestsetzung beim Amt einzureichen. Der Antrag gilt erst als
gestellt, wenn die Gebuhr fur die Uberpriufung der Kostenfestsetzung in Hohe von
100 EUR entrichtet worden ist.

Im  Uberprifungsverfanren gibt es keine erstattungsfahigen Kosten (siehe
Entscheidung vom 16. -Dezember 2004, R 0503/2001-4 — BIOLACT/BIO).

6 Verfahrensrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 43 -Absatz 2 GMV

6.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

Es gibt keine Spezialvorschriften in den Verordnungen, in denen die Berichtigung von
Fehlern in der Widerspruchsschrift geregelt ist. Offensichtliche Unrichtigkeiten in der
Widerspruchsschrift kbnnen aber in Anwendung von Artikel 43 -Absatz 2 GMV, der sich
analog auf die GM-Anmeldung bezieht, berichtigt werden.

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 77

| DRAFTFNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634




Verfahrensfragen

Das Amt definiert ,offensichtliche Unrichtigkeit” in Bezug auf Artikel 44 Absatz 2 GMV
und Regel 53 GMDV __entsprechend der Erklarung Nr. B.16 der Gemeinsamen
Erkldrungen des Rates und der Kommission im Protokoll der Sitzung des Rates
anlasslich _der Annahme der Verordnung uber die Gemeinschaftsmarke, wonach
....unter ,offensichtlichen Unrichtigkeiten' Unrichtigkeiten zu verstehen sind, die ganz
eindeutig berichtigt werden miissen, da ein _anderer als der berichtigte Text nicht
beabsichtigt gewesen sein kann.*

Wenn zum Beispiel die Angaben zum Widersprechenden an der Stelle erscheinen, die
fur die Angaben zum Vertreter bestimmt ist, kann dies als offensichtliche Unrichtigkeit

betrachtet werden. —Wenn—abepm—der—\AAderpmehssehnﬁ—dﬁe—qudee—I:td—als

6.2.2 Berichtigung von Fehlern in Veroéffentlichungen

Regel 14 GMDV

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

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

Wenn der Widerspruch nach der ,ersten® Verdffentlichung der GM-Anmeldung
eingelegt wurde, muss der Widersprechende Uber die erneute Vertffentlichung in
Kenntnis gesetzt werden. Die Widersprechenden, die ihren Widerspruch nach der
Lersten” Veroffentlichung eingelegt haben, missen nicht erneut Widerspruch einlegen.
Das Verfahren wird solange ausgesetzt, bis die mit der ,zweiten® Verdéffentlichung
beginnende Widerspruchsfrist abgelaufen ist.

WennEs-ist-méglich—wenn—auch-sehrunwahrscheinlich,—dass ein Widersprechender,

der seinen Widerspruch nach der ,ersten“ Verdffentlichung eingelegt hatte, seinen
Widerspruch infolge der erneuten Veroffentlichung zurtiicknehmen will—tr—einem
selehen—Fall sollte das Verfahren eingestellt und die Widerspruchsgebihr erstattet
werden (Siehe Abschnitt 5.4.1.2 oben).}
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6.2 Fristen

Regel 71__-Absatz 1, Regel 79, Regel 80__-Absatz 3, Regel 82 -Absatz3 und
Regel 96 -Absatz 1 GMDV

Die Festsetzung von Fristen ist unabdingbar fir eine geordnete und angemessen
zugige Verfahrensfiuihrung. Fristen sind ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, und ihre
strikte Einhaltung ist notwendiqg, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewéhrleisten.

Weitere allgemeine Informationen Uber Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens
| sind aus den RichtlinienHandbuech, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1,

Kommunikationsmittel, Fristen ersichtlich.

6.2.1 Fristenverlangerung in Widerspruchsverfahren

6.2.1.1 Nicht verlangerbare und verlangerbare Fristen

‘ Regel 71 -Absatz 1 GMDV

Fristen, deren Lange in der Verordnung festgelegt ist, kdnnen nicht verlangert werden.
| Nicht verlangerbare Fristen sind:

‘ Artikel 41 -Absatz 1 GMV

o die dreimonatige Widerspruchsfrist;
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‘ Artikel 41 -Absatz 3 GMV

o die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebuhr;

‘ Artikel 8 -Absatz 3 -Buchstabe b GMGebV

o die Einmonatsfrist fur die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung
verspatet eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10
Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde;

‘ Regel 17 -Absatz 4 GMDV

o die zweimonatige Mangelbehebungsfrist gemaf Regel 17 Absatz 4 GMDV.

‘ Regel 71 -Absatz 1 GMDV

Verlangerbare Fristen haben eine vom Amt festgelegte Lange. Eine solche
verlangerbare Frist ist zum Beispiel die Frist, innerhalb derer die Stellungnahme zur
Widerspruchsschrift einzureichen ist.

6.2.1.2 Antrag fristgemalf gestellt
Hinweis: Fir Verlangerungen der ,Cooling-off‘-Frist gilt eine Sonderregelung. Weitere
Einzelheiten sind oben aus dem Abschnitt 3.2 Verlangerung der ,Cooling-off‘-Frist zu

ersehen.

Eine Verlangerung kann gewahrt werden, wenn folgende Voraussetzungen
vorliegen:

o Es muss sich um eine verlangerbare Frist handeln.

o Die Verlangerung muss von dem betreffenden Beteiligten oder gemeinsam von
beiden Beteiligten beantragt werden.

o Der Antrag muss unterschrieben sein.

o Die urspriingliche Frist darf noch nicht abgelaufen sein.

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

Eine Fristverlangerung kann nur gewahrt werden, wenn der entsprechende Antrag vor
Ablauf der urspriinglichen Frist eingereichtein-entsprechender-Antrag-gestelit wird_und
eingegangen ist (siehe Beschluss vom 30.Januar 2014, C-324/13 P, ,Patricia
Rocha").- Wenn ein Verlangerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht,
muss er abgelehnt werden.

Jedem fristgerecht eingegangenen ersten Verlangerungsantrag wird immer
stattgegeben, wobei unabhangig von der vom Antragsteller abgegebenen Begriindung
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eine Verlangerung von zwei Monaten (oder kurzer, falls gewiinscht) gewahrt wird.
Jeder nachfolgende Antrag auf Verlangerung derselben Frist wird jedoch abgelehnt, es
sei denn, der Antragsteller gibt eine angemessene Erlauterung und Begriindung der
aullergewdhnlichen Umstéande, die ihn von der Einhaltung der urspriinglichen Frist und
der ersten Verlangerung abhielten, sowie eine Begrindung, warum eine weitere
Verlangerung notig ist. Allgemeine oder vage Erlauterungen sind zur Begriindung einer
zweiten Verlangerung nicht hinreichend. Dem Antrag sind stets Beweise und/oder
unterstitzende Dokumente beizufliigen.

Umstande, die unter der Kontrolle des betreffenden Beteiligten stehen, sind jedoch
keine ,aulergewohnlichen Umstande®. Gespréche in letzter Minute mit dem anderen
Beteiligten sind beispielsweise keine ,auflergewdhnlichen Umstande®. Sie befinden
sich unter der Kontrolle der Beteiligten.

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

Weitere Informationen Uber Fristverlangerungen sind aus den Richtliniendem
Handbueh, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen,
Abschnitt 3.1.3 Verlangerung von Fristen ersichtlich.

6.2.1.3 Fristverlangerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewahrt

Das Amt kann eine Frist auch von sich aus verlangern, wenn dies aus bestimmten

| Griinden angezeigt ist. So zum Beispiel wenn das Amt 20 -Tage vor Ablauf der Frist
zur  Einreichung einer Stellungnahme einen unbegrindeten Antrag auf
Fristverlangerung erhalten hat und dieser erst nach Ablauf der Frist bearbeitet wurde.
Da eine Ablehnung des Antrags die Interessen des Antragstellers unverhaltnismafig
beeintrachtigen wirde, verlangert das Amt die Frist um die Anzahl der Tage, die zum

| Zeitpunkt der Antragstellung noch (ibrig waren, im vorliegenden Fall also um 20 -Tage.
Diese Handhabung entspricht den Grundsétzen der guten Verwaltungspraxis.

Wenn ein Antrag auf Verlangerung einer verlangerbaren Frist vor dem Ablauf dieser
Frist eingereicht wurde und eingegangen ist (siehe Beschluss vom 30. Januar 2014, C-
324/13 P, ,Patricia Rocha®),; wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag
gewahrt, auch wenn der Verlangerungsantrag am letzten Tag vor Ablauf der Frist
einging.

6.2.1.4 Unterschrift

Wenn einer der Antrage nicht unterschrieben ist, muss zunachst geprift werden, ob ein

| zweiter, unterschriebener Antrag spéter, aber noch innerhalb der Frist einging. Die
Beteiligten vergessen manchmal ein Schriftstiick zu unterschreiben, bemerken diesen
Fehler aber erst nach der Versendung und versenden es dann noch einmal mit
Unterschrift.

Ein gemeinsam gestellter Antrag muss von beiden Beteiligten unterschrieben werden
und vor Ablauf der Frist, fUr die eine Verlangerung beantragt wird, eingehen. Es reicht
nicht aus, wenn der Antrag nur von einem der Vertreter unterzeichnet wurde und dieser
zusichert, der andere Beteiligte sei mit der Verlangerung einverstanden.
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6.3 Aussetzung

Regel 20 -Absatz 7 und Regel 21 -Absatz 2 GMDV

Das Amt kann Widerspruchsverfahren von Amts wegen, kann—auf Betreiben
entwederdes-Awmtes; beider Beteiligter oder eines der-Beteiligten aussetzenausgesetzt
werden.

Gemall Reqgel 20 Absatz 7 GMDV _kann® das Amt Widerspruchsverfahren aussetzen.

Die Entscheldunq uber die Aussetzunq Ileqt somit |mmer im Ermessen des Amtes.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Wenn beide Beteiligten nach Ablauf der ,Cooling-off-Frist eine Aussetzung des
Verfahrens beantragen, missensetzt-das-Amt-dasVerfahren-selbst-dann-auds,—wenn
keine konkreten Griinde angegeben werden_und wird die Aussetzung immer gewahrt.-
In diesemeinrem-seolechen Fall und unabhéngig von dem von den Beteiligten beantragten
Zeitraum, wird die erste Aussetzung fur einen Zeitraum von einem Jahr erteilt, wobei
die Beteiligten die Mdglichkeit erhalten,ven-sich-aus die Frist zu beendigen—kénnen.
Das Beendigungsverfahren (,Opting-eptirg-out®) ist dasselbe wie fur die Verlangerung
der ,Cooling-off‘--Frist: Wenn ein Beteiligter die Frist beendigt, endet die Aussetzung
14 —Tage, nachdem die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das
Verfahren wird am Tag danach wieder aufgenommen, und der Beteiligte, dem zum
Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist zur Stellungnahme gesetzt worden warStellung—zu
nehmen-hat, erhalt dafur eine Frist von zwei Monaten. Im letzten Monat des Zeitraums
der Aussetzung ist ein ,Opting-out® nicht mehr méglich, und Antrdge mit diesem Ziel
werden zuriickgewiesen.

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

Grundsatzlich konnen die Beteiligten gemeinsam Verlangerungen der Aussetzung flr
Verhandlungen beantragen. Solchen Antrdgen wird automatisch mit einer weiteren
Verlangerung von einem Jahr stattgegeben. Nach einem Aussetzungszeitraum von
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drei Jahren wird jedoch erwartet, dass die Beteiligten eine Erklarung abgeben, aus
welchem Grund die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Um
moglichen Missbrauch zu vermeiden, kann das Amt sein Ermessen ausilben und
entscheiden, das Verfahren nicht weiter auszusetzen.

Antrdge, die nur von einem der Beteiligten gestellt werden, werden grundsatzlich
abgelehnt. Es ist Ublich, dass Beteiligte wahrend des Widerspruchsverfahrens
miteinander verhandeln. Es kann jedoch sein, dass ein Beteiligter nur_unter der
Voraussetzung verhandeln mochte, dass diese Verhandlungen das Verfahren nicht
verzogern. Daher geben Verhandlungen keinem der Beteiligten das Recht, eine offene
Frist zu missachten, eine Verlangerung dieser Frist oder eine Aussetzung des
Verfahrens zu erhalten. Derartige Antrage werden daher abgelehnt.

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

Das Amt kann das Widerspruchsverfahren von Amts wegenWenn-die-Aussetzung-des
Widerspruchsverfahrens-auf-Betreiben-des-Amtes oder auf Antrag eines derBeteiligten

in einer Vielzahl von Fallen aussetzen.

erfolgt—muss—ein-guter- Grund-fir-die-Aussetzung-vorliegen—Die GMDV nennt zweidrei

spezifische Félle, in denen ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann:

o Derwenn-der Widerspruch beruht auf einer Markenanmeldung.-beruht;
. Derwenn—der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen
Angabe oder Ursprungsbezeichnung.-beruht:

Darlber hinaus kannsbei-mehrfachen\Widerspriichen:
Abgesehen—von—diesen—drei—spezifischen—allen—kann das Widerspruchsverfahren

gemall GMDV auch dannin—Falen ausgesetzt werden, wenn es den Umstanden

entsprechendin-denen—die-Aussetzung—aufgrund—anderer Umstande zweckmalig ist,
Z. B in folqenden FaIIen—Zu—den—ub%hsten—nwht—speae#genanmen—Fauen—m—denen

° Das Fortbestehen des alteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder
Nichtigerklarung beantraqt)

seir: Bemerkungen Dritter__vor, die ernstzunehmende Zweifel an der

Eintragungsféhigkeit der Marke aufwerfen (siehe Seite 51).

o Die ;Fehlerin-derVerodffentlichung der angefochtenen Anmeldung_weist Fehler
auf, die eine Wiederverétffentlichung erforderlich machen.

. EinFallein-denen-einr Rechtsubergang der alteren GM/GM-Anmeldungen oder
der angefochtenen GM--Anmeldungen ist anhangig.

o Der -st-wenn-der-Vertreter legt sein Mandat niederniederlegt.
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Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwahnten Falle eine Verpflichtung
gibt, das Verfahren auszusetzen Die Entscheldung liegt im Ermessen des Amts 6 32

6-3.3.1 Erklarung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Regel 20 -Absatz 7 GMDV

Verfahren, in denen der Widerspruch auf einer Anmeldung oder einem alteren Recht
beruht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, sollen grundsatzlich nicht—zumindest gleich
zu Beginn des Verfahrens von Amts wegen—nicht ausgesetzt werden. Dem liegt die
Annahme zu Grunde, dass in den meisten Féllen noch wahrend des Verfahrens aus
der Anmeldung eine Eintragung wird_und sich bei Widerspriichen oder Antréagen auf
Nichtigerklarung alterer Rechte eine Ldsung ergeben kbnnte.

das Wlderspruchsverfahrenlote#ahFen bIS zur Entscheldungsrelfe fortgesetzt Es muss

prima facie geprift werden, ob das betreffende —{dies—giltauch—fir-altere Recht

erheblich fir den Ausgang des Widerspruchs sein konnte. Wenn der Widerspruch
unabhangig vom Schicksal des fraglichen é&lteren Rechts Erfolg hat oder
zurlickzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das
altere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit
einbezogen werden muss, muss das Verfahren ausgesetzt werden. GM-
Anmeldungen—bei-denenkein-Nachweis—erforderlich-isty—Bevor das Verfahren zum
Abschluss gebracht wird, muss der Status der é&lteren Marke gepriftdie—GM-
Anmeldung-tberprift werden oder, im Falle einer nationalen Anmeldung_oder _einer
alteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, der Widersprechende
aufgefordert werden, Informatlonen Uber den Stand seiner Anmeldung oder Elntraqunq
elnzurelchen A ,

Das Amt kann jedoch das Verfahren aussetzen, wenn dies das—alere—Recht—eine
Anmeldung-istund-wenn-die-Adssetzung-von einem der Beteiligten beantragt wird_und
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das éltere Recht eine_Anmeldung ist bzw. das Fortbestehen des alteren Rechts

ngeW|ss |s—Zul;En%sehe+dung—uber—d|e—Ausse&ung—MFd—m—éesem—Fau—de¥

. Wenn das dltere Recht

eine nationale Anmeldung ist, missen die Beteiligten nachwelsen, dass die Anmeldung

problematisch ist._In_diesem Fall muss sich das Ergebnis des Verfahrens gegen die
altere Marke in gewisser Weise auf den Widerspruch auswirken. Bei

6-3.3.2—Auspahmen—ven der Entscheidung Uber die Aussetzung wird daher der
wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs berlcksichtigt. Dies qilt
insbesondere fur den FallGrundregel

eeler—wenn—mne endgultlge Entscheldunq uber Zu%uekweeung—beve#steh{—

2—Die-altere-Anmeldung-ist-fir-den Widerspruch mit einbezogen werden muss. In

einem solchenentseheidungserheblich—Dies-ist-dann-der Fall_ist es fur das Amt;
wenn aufgrund der Umstdnde des—Falls—nicht offensichtlich—ist, dass der

Widerspruch zurtickzuweisen ist (z. B. weil eindeutig keine Verwechslungsgefahr
vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil andere &ltere Rechte,—auf

die—der—\Widersprueh—gestitzt—wird; eindeutig zur Zurlckweisung der

angefochtenen Marke fir alle beanstandeten Waren und DienstleistungenGM-

Anmeldung fihren werden).

Wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung zur Eintragung beruht, kann es sich als

| zweckméRig erweisen, das Verfahren gemaR Regel 20 -Absatz 7 GMDV auszusetzen
und die Eintragung der &lteren Marke des Widersprechenden abzuwarten. Wenn
allerdings ein Widerspruch aus formellen oder materiellen Griinden zurlickgewiesen
werden muss, liefe eine Aussetzung ins Leere und wirde das Verfahren lediglich
unnotig verlangern.

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

6.3.2.233 Altere GM-Anmeldungen oder Eintragungen

stel4eJq—|4acPfnJ\,e—z-l:|m—Be4&349qel—\A,temq—eleHE Wlderspruch |rd auf elne ahnhehe—GM-

Anmeldung gestiutzt—wird, das Verfahren aber nicht ausgesetzt—wird, weil es ein
weiteres alteres Recht (eine eingetragene Marke) gibt, das zur Zuriickweisung der
angefochtenen Anmeldung fuhren kannfiéhst. Wenn der Widersprechende dieses
andere altere Recht nicht hinreichend substanziiert, wirdhangt—der—Ausgang—des

Verfahrens—von—der—alteren—Anmeldung—ab,; die altere Anmeldungzuver—als—nicht

entscheidungserheblich.—betrachtet—wurde: Wenn laut Verfahrensakte der einzigen
alteren Anmeldung__oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der
Widerspruch ausgesetzt werden.

6.3.2.34 Altere  nationale/internationale Marken  (—Anmeldungen___ oder
Eintragungen / Rechte)

Die Frage der Aussetzung muss von den Beteiligten vorgebracht werden
(normalerweise dem Anmelder). In diesem Fall muss der Beteiligte Beweise vorlegen,
dass die altere Marke (Anmeldung oder Eintragung / Recht) Problemen
gegenibersteht. Anmeldung—Problemen—gegentbersteht—Es muss sich um amitliche
Unterlagen handeln, aus denen das Verfahren, das Anlass zur Aussetzung des
Widerspruchsverfahrens gibt, eindeutig hervorgeht und die den gestellten Antrag
erkennen lassen. Die Beweismittel missen insbesondere die méglichen Folgen fir das
altere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann
der Beteiligte aufgefordert werden, eine Ubersetzung der Beweismittel vorzulegen.

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

Wenn kein solcher Antrag gestellt wird, kommt das allgemeine Prinzip zur Anwendung,
und das Amt muss nur dann Uber die Aussetzung entscheiden, wenn der
kontradiktorische Teil des Verfahrens das—erfahren—zu Ende geht und es keine
Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung geworden ist_oder das
nationale Verfahren gegen die ltere Marke abgeschlossen ist.- In diesem Fall sollte
der Widersprechende das Amt Uber den Status seiner alteren Anmeldung oder
Eintragung informieren_mussen.

6.3.2.4 Beispiele
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‘ SH—E-CF “=‘ ee-- .

Hier einige Beispiele, in denen nach der allgemeinen und oben dargelegten Praxis die
Umstande auf den ersten Blick eine Aussetzung des Verfahrens nicht erfordern, eine

| Aussetzung aber dennoch erfolgen kann, wenn das AmtderPrilfer sie als sachdienlich
erachtet.

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

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

Verfahren ausgesetzt Werden Qa—rm—PHna&depAnmeldepda&gm&e—MeFesse

Die folgenden Beispiele fallen in diese
Kateqorle alterer natlonaler Marken deren Fortbestehen ungewiss ist:

. der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein — behdrdliches oder gerichtliches —
Verfahren oder eine Widerklage zur Ldschung des alteren Rechts eingeleitet
(Verfall, Nichtigkeit):

. der Anmelder (oder ein Dritter) ha_t ein — behordliches oder gerichtliches —
Verfahren oder eine Widerklage zur Ubertragung des alteren Rechts auf seinen
Namen eingeleitet.
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6-3-4 Mehrfache Widersprtiche

Regel 21 -Absatz 2 GMDV

Sofern nicht auRergewdhnliche Umsténde vorliegen, unter denen eine altere Marke
eindeutig zur Zurtickweisung der angefochtenen Marke einschliefZlich aller

das Amt dle anderen Verfahren bis zu einer endqulthenselange—ausse&en—bﬁ—eme
absechlieBende Entscheidung getroffen-wird-

6.3.3.14:2 Nach Zurtckweisung der GM-Anmeldung

Wenn die GM-Anmeldung anschlieBend aufgrund eines ,aktiven® Widerspruchs
zuriickgewiesen wird, gelten die ausgesetzten Widerspriiche als erledigt, sobald die

Entscheldung rechtskraftlg wird. Deshalb—mass—drei—Mmqate—spa{ePane—Kemreue

Besehwerd&engelegﬁm#den—lst—Wenn die Entscheldung rechtskraftlg geworden ist,

mussen die Beteiligten der anderen Verfahren informiert werden, die in einem frihen
Stadium (vor der ,Cooling-off‘-Frist) ausgesetzten Widerspriiche werden beendet und
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jedem Widersprechenden wird gemaR Regel21_ -Absatz4 GMDV 50 % der
Widerspruchsgebuhr erstattet.

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

6.3.4__ Verfahrensaspekte

Schreiben, die das Verfahren aussetzen, sollten immer das Datum angeben, an dem
die Aussetzung in Kraft tritt, in der Regel der Tag, an dem der Antrag gestellt wurde.
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6354.1 Uberwachung ausgesetzter Verfahren

In-den Fallen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde,

wird das Amt den Widerspruch —{eine-segenannte—offene-Aussetzung),—missen-alle
sechs Monate uberwachenKen#el#emne—&ngese&Me#den—um—&kuber&#en—eb—me
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Wenn es sich bei dem alteren Recht um eine Anmeldung fiir eine nationale Eintragung
oder eine nationale/internationale Eintragung, die problematisch ist, handelt, erfolgt die

Wiederaufnahme des Verfahrens stets in Abh&ngigkeit von der Reaktion der
Beteiligten, die das Amt von etwaigen Anderungen des Status der Anmeldung oder
Eintragung in Kenntnis zu setzen und entsprechende Beweismittel vorzulegen haben.
Dennoch sendet das Amt alle sechs Monate Erinnerungsschreiben, in denenBas-Amt
kann die Beteiligten auch aufgefordert werden konnen, die Beweismittel
vorzulegenauffordern-das-Amt-iber-den-Stand-des-Verfahrenszu-informieren.

6.3.4.25:5 Wiederaufnahme des Verfahrens

In allen Fallen werden die Beteiligten tber die Wiederaufnahme des Verfahrens und
gegebenenfalls Uber etwaige offene Fristen informiert. Etwaige Fristen, die zum
Zeitpunkt der Aussetzung anhangig waren, werden auf zwei volle Monate neu
festgesetzt; hiervon ausgenommen ist die ,Cooling-off‘-Frist, die gemall Regel 18
Absatz 1 GMDV den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall Ubersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit
einer rechtsgiltigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frihere Anmeldung
eingetragen oder zurickgewiesen wurde. Wenn das daltere Recht in dieserder
Entscheidung fir nichtig erklart, geldscht oder in sonstiger Weise aufgehoben wird
oder das altere Recht des Widersprechenden tbertragen wird, so gilt der Widerspruch,
soweit er auf dieses altere Recht gestiitzt wurde, als unbegriindet. Wenn alle alteren
Rechte, auf denen ein Widerspruch beruht, nicht mehr existieren, erhalt der
Widersprechende Gelegenheit, seinen Widerspruch zuriickzunehmen. Wenn er seinen
Widerspruch nicht zurtcknimmt, fallt das Amt eine Entscheidung und weist den
Widerspruch ab-

6.3.4.3 Berechnungé———Laufende-\ferhandiungen
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Wenn die Aussetzung fir eine festgesetzte Dauer gewahrt wird, missen die Schreiben
auch den Tag angeben, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, und was
danach geschieht. Es ist anzumerken, dass die Frist unabhéangig von dem von den
Beteiligten beantragten Zeitraum immer ein Jahr betragt, wenn die Aussetzung von
beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen stattfinden.

Wenn am 30.164.2015 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird,
der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15.161.2015 gestellt wurde (funf
Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollstdndigung seines
Widerspruchs — 20.164.2015), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

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

o Diese Aussetzung tritt am 15.1624.2015 in Kraft (an dem Tag, an dem der
Aussetzungsantrag beim Amt einging) und lauft am 15.164.2016 ab.

o Das Verfahren wird am 16.164.2016 (nach einemein Jahr, unabhangig von dem
von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amtsvem
Amt wieder aufgenommen.

o Die Frist fur den Widersprechenden ist jetzt der 15.363.2016 (dem
Widersprechenden stehen zur Vervollstandigung der Akte zwei volle Monate zur
Verfiigung).

o Die Frist fir den Anmelder ist jetzt der 15.565.2016 (zwei volle Monate nach der
Frist des Widersprechenden).
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6.4 Mehrfache Widerspriche

Regel 21 GMDV

Mehrfache Widerspriiche bedeutet, dass verschiedene Widerspriiche gegen dieselbe
GM-Anmeldung erhoben wurden.

Im Falle mehrfacher Widerspriiche missen einige zusatzliche Faktoren berlcksichtigt
werden.

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

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

6.4.1 Mehrfache Widerspriiche und Einschréankungen

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

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

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

Widerspruch Umfang

Nr. 1 Klasse 3

Nr. 2 Klasse 25

Nr. 3 Klassen 18 und 25
Nr. 4 Klassen 14 und 25

Die Einschrankung des Anmelders betrifft Widerspruch.—2: Herausnahme von
Bekleidungssticken und Kopfbedeckungen. Nicht nur in Bezug auf Widerspruch -2,
sondern ebenso in Bezug auf Widerspriiche -3 und -4 sollten die entsprechenden
Schreiben dbersandt werden. Da sich die Einschrankung nicht auf die
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| angefochtenenangegriffenen Waren von Widerspruch -1 auswirkt, muss hier nichts
unternommen werden.

6.4.2 Mehrfache Widerspriche und Entscheidungen

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

1. Alle Widerspriche gegen dieselbe GM-Anmeldung sind zur gleichen Zeit
entscheidungsreif

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

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

Wenn alle Widerspriiche Erfolg haben, sollte als erstes die Entscheidung in dem

Widerspruch erlassen werden, der die meisten Waren und Dienstleistungen der GM-
| -Anmeldung l6scht (d. h. der Widerspruch mit der gréRten Reichweite). Sobald diese
rechtskréftig ist, sollte Uber die Widerspriiche entschieden werden, die gegen andere
Waren oder Dienstleistungen gerichtet sind als der erste Widerspruch. Im oben in
Abschnitt 6.4.1 aufgeflihrten Beispiel sollte zunachst tUber Widerspruch —3 oder —4
entschieden werden und sodann tber Widerspruch -1.

Nehmen wir an, dass als erstes Uber Widerspruch -4 entschieden wird und die GM-
-Anmeldung fir Klassen —14 und —25 zurlickgewiesen wird. In diesem Fall muss
Widerspruch -2 ausgesetzt werden.

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt
| Widerspruch -2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon in
Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich
| um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 85 -Absatz 4 GMV. Das Amt
entscheidet daher nach freiem Ermessen Uber die Kosten. Wenn die Beteiligten dem
Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine
Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

2. Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, wahrend die anderen Widerspriiche
noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind
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Wenn der Widerspruch abzuweisen ist, kann eine Entscheidung ohne weitere
Auswirkungen auf die anhangigen mehrfachen Widerspriiche ergehen, weil sich die
Zurtickweisung nicht auf die GM-Anmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die GM-Anmeldung durch die Entscheidung
in ihrer Ganze abgewiesen wird, missen die anhangigen mehrfachen Widerspriiche so
lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung rechtswirksam ist. Wenn die
Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist, gelten die
mehrfachen Widerspriiche als erledigt, da sie gegenstandslos geworden sind. Die
Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist
einzustellen. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von

| Artikel -85 -Absatz 4 GMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen Uber die
Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung
vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte
seine eigenen Kosten zu tragen.

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung Uber den Widerspruch ein Teil der Waren und
Dienstleistungen der angefochtenen GM-Anmeldung, aber alle Waren und
Dienstleistungen, gegen die sich die mehrfachen Widerspriiche richten, abgewiesen
werden.

Die mehrfachen Widerspriche missen jedoch ausgesetzt werden, wenn in der
Entscheidung Uber den Widerspruch ein Teil der Waren und Dienstleistungen der
angefochtenen GM-Anmeldung, aber nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen,
gegen die die mehrfachen Widerspriiche gerichtet sind, abgewiesen werden. Die
Aussetzung besteht, bis die Entscheidung rechtskraftig geworden ist. Wenn dies der
Fall ist, werden die Widersprechenden der mehrfachen Widerspriiche aufgefordert,
dem Amt mitzuteilen, ob sie den Widerspruch aufrechterhalten oder zuriicknehmen
wollen. Im Falle einer Zurlicknahme des Widerspruchs wird das Verfahren eingestellt
und beide Beteiligten werden in Kenntnis gesetzt. Wenn das Verfahren nach dem
Ablauf der ,Cooling-off-Frist eingestellt wird, entscheidet das Amt gemaf

| Artikel 85 _-Absatz 2 GMV Uber die Kosten, und zwar, dass jeder der Beteiligten seine
eigenen Kosten tragt. Wenn die Beteiligten dem Amt vor der Einstellung des
Verfahrens mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine
Kostenentscheidung.

3. Zwei oder mehr Widerspriiche sind entscheidungsreif, wahrend andere noch im
kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Es kann vorkommen, dass einige der Widerspriiche gegen eine GM-Anmeldung
entscheidungsreif sind, wahrend andere noch in unterschiedlichen Stadien der
kontradiktorischen Phase sind. Unter diesen Gegebenheiten gilt eine Kombination der

| unter 1.a) und 2.6} beschriebenen Grundsétze in Abh&ngigkeit vom Ausgang der
Entscheidungen und vom Umfang der anhangigen Rechtssachen, ob eine
Entscheidung in den vorliegenden Widerspriichen ergehen kann und ob die
mehrfachen Widerspriiche ausgesetzt werden missen.
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6.4.3 Verbindung von Verfahren

‘ Regel 21 -Absatz 1 GMDV

| GemaR Regel 21 -Absatz 1 GMDV kann das Amt mehrfache Widerspriiche im Rahmen
eines einzigen Verfahrens behandeln. Wenn Verfahren verbunden werden sollen, sind
die Beteiligten dariiber zu unterrichten.

| Widerspruchsverfahren kénnen_auf Antrag eines der Beteiligten verbunden werden,
wenn die Widerspriche gegen dieselbe GM-Anmeldung gerichtet sind. Die
Wahrscheinlichkeit, dass das Amt Verfahren verbindet, ist gréRer, wenn diese
Widerspriche von demselben Widersprechenden erhoben wurden oder wenn eine
wirtschaftliche Verbindung zwischen den Widersprechenden vorliegt, wie zum Beispiel
im Falle einer Mutter- und Tochtergesellschaft.

Wenn Widerspruchsverfahren verbunden werden sollen, ist zu prifen, ob die
Widersprechenden denselben Vertreter haben. Ist dies nicht der Fall, missen sie
aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Auch missen die
alteren Rechte identisch oder sehr ahnlich sein. Wenn die Vertreter nicht antworten
oder sich nicht auf einen Vertreter einigen kénnen, missen die Widerspriiche getrennt
behandelt werden.

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

Soweit das verbundene Verfahren nicht vor der Entscheidungsfindung wieder getrennt
wurde, ergeht nur eine Entscheidung.

6.5 Parteiwechsel (Rechtsubergang, Namensénderung,
Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)

6.5.1 Rechtsubergang und Widerspruchsverfahren

6.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 17 GMV

Bei einem Rechtsiibergang eines alteren Rechts handelt es sich um eine Anderung der
Inhaberschaft dieses Rechts. Weitere Informationen sind aus den Richtliniendem
Hardbueh, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als
Vermogensgegenstande, Kapitel 1, Ubertragung ersichtlich.

Grundsatzlich tritt der neue Inhaber in dem Verfahren an die Stelle des alten Inhabers.
Die Praxis des Amtes zur Behandlung von Rechtsiibergangen wird in den
Abschnitten 6.5.1.2 (altere Eintragung ist eingetragene GM), 6.5.1.3 (altere Eintragung
ist nationale Eintragung), 6.5.1.4 (die alteren Eintragungen sind eine Kombination aus
GM-Anmeldungen und nationalen Eintragungen) und 6.5.1.5 (Ubertragung einer
angefochtenen GM-Anmeldung im Laufe des Widerspruchverfahrens) dargestellt.
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Der Rechtsiibergang kann in verschiedener Weise erfolgen, so zum Beispiel durch
Verkauf der éalteren Marke von A nach B, dadurch, dass ein Unternehmen —C
(einschlieB3lich der Markenrechte) von dem Unternehmen D erworben wird, durch eine
Verschmelzung oder einen Ubernehmenszusammenschluss der Unternehmen E und F
zu dem Unternehmen -G (Gesamtrechtsnachfolge), oder durch gesetzliche Erbfolge
(im Fall des Todes des Inhabers geht die Marke auf die Erben Uber). Diese Aufzéhlung
ist nicht abschlie3end.

Bei einer Rechtslbertragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens kénnen
mehrereverschiedene Situationen eintreten. Bei &lteren eingetragenen oder
angemeldeten GM, auf die sich der Widerspruch stiitzt, kann der neue Inhaber erst von
dem Zeitpunkt an Verfahrensbeteiligter werden (oder Verfahrenshandlungen
vornehmen), an dem das Amt den Antrag auf Eintragung des Rechtslibergangs
erhalten hat. Im Falle einer alteren nationalen Anmeldung oder Eintragung reicht es
hingegen aus, wenn der neue Inhaber einen Nachweis Uber den Rechtsiibergang
vorlegt.

6.5.1.2 Ubertragung einer alteren GM

Artikel 17 -Absatze 6 und 7 GMV

Hinsichtlich  &lterer GM(-Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemani
Artikel 17__-Absatz 6 GMV seine sich aus der Eintragung der GM(-Anmeldung)
ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Ubertragung ins Register
eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des Antrags auf
Eintragung der Ubertragung und dem Ubertragungseintragungsdatum kann der neue
Inhaber jedoch Erklarungen gegeniber dem Amt abgeben, soweit Fristen zu wahren
sind.

Widerspruch ist nur auf eine GM gestutzt

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

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

Sobald das Amt Kenntnis davon hat, dass ein Antrag auf Eintragung eingegangen ist,

kann das Verfahren in der Praxis mit dem neuen Inhaber fortgesetzt werden. Dennoch
muss die Ubertragung eingetragen werden, bevor eine Entscheidung Uber den
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Widerspruch getroffen wird. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, aber die
Ubertragung noch nicht eingetragen worden ist, muss das Verfahren ausgesetzt
werden.

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

Teilweiser Rechtsiibergang der einzigen GM, aus der Widerspruch erhoben wurde

In den Fallen einer teilweisen Ubertragung bleibt ein Teil der &lteren GM bei dem
urspriinglichen Inhaber, und ein weiterer Teil wird auf einen neuen Inhaber Gbertragen.
Fur teilweise Ubertragungen gelten dieselben Grundsatze wie fiir die Ubertragung von
nur einer von mehreren GM-Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht. Diese
Grundsétze werden gleich im Weiteren beschrieben.

Auf mehrere altere GM gestuitzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine éltere GM gestiitzt wurde, und wenn diese
Zeichen wahrend des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber
Ubertragen wurden, kommen die vorstehenden Ausflihrungen zur Anwendung. Etwas
anderes gilt jedoch, wenn nur eine der alteren Gemeinschaftsmarken (bertragen
wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass
es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen
haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

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

Die neuen Widersprechenden werden als ,gemeinsame Widersprechende“ behandelt,
was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als
einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. AuRerdem wird
das Amt den urspriinglichen Vertreter als den ,gemeinsamen® Vertreter fur alle
Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern,
einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer
die Moglichkeit, einen Vertreter inrer Wahl zu bestellen.

Gemeinsame Vertretung bedeutet nicht, dass die Widersprechenden in dem Ausmal,
in dem ihre alteren Rechte unabhéangig bleiben, nicht unabhangig handeln kdnnen:
Wenn zum Beispiel einer der Widersprechenden sich mit dem Anmelder gitlich einigt,
gilt der Widerspruch in Bezug auf die é&lteren Rechte, deren Inhaber dieser
Widersprechende war, als teilweise zuriickgenommen.

6.5.1.3 Rechtsubergang einer frilheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestitzt

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

Zu diesem Zweck muss der alte oder der neue Inhaber das Amt informieren, dass die
dltere nationale Eintragung, auf die der Widerspruch gestitzt wurde, Ubertragen
worden ist und einen Nachweis fir den Rechtsibergang, d.h. die
Ubertragungsurkunde, einreichen. Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist
die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf
Eintragung der Ubertragung nicht erforderlich.

Das Amt fordert den neuen Inhaber nicht auf zu bestétigen, dass er das Verfahren
fortsetzen mochte. Solange der Nachweis fiir die Ubertragung in Ordnung ist, gilt der
neue Inhaber als neuer Widersprechender. Wenn er das Amt lber die Ubertragung
informiert, aber keine (ausreichenden) Nachweise vorlegt, muss das
Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, und dem neuen Inhaber werden zwei
Monate gegeben, um die Ubertragung nachzuweisen.

Wenn in einem Mitgliedstaat die Ubertragung einer Marke erst mit der Eintragung der
Ubertragung gegeniiber Dritten geltend gemacht werden kann, wird die Entscheidung
Uber den Widerspruch erst nach der Eintragung erlassen. Wenn der Widerspruch
entscheidungsreif ist, die Ubertragung aber noch nicht eingetragen wurde, ist das
Verfahren auszusetzen, und der Widersprechende wird aufgefordert, den Nachweis fir
die Eintragung der Ubertragung zu erbringen.

Da eine Verzogerung des Verfahrens nicht im Interesse des Anmelders liegt, muss
dem neuen Inhaber eine Frist von zwei Monaten gesetzt werden, um diesen Nachweis
zu erbringen.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis nicht erbringt, muss das
Verfahren mit dem alten Inhaber fortgesetzt werden. Wenn der alte Inhaber behauptet,
dass er nicht mehr der Inhaber ist, ist der Widerspruch unbegriindet geworden, da der
Widersprechende nicht mehr der Inhaber des élteren Rechts ist. Er muss dariiber
unterrichtet werden, dass der Widerspruch als solcher zuriickgewiesen wird, sofern er
den Widerspruch nicht zurticknimmt.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis erbringt und das Amt darlber
informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als
zurickgenommen.

Jeder Nachweis, aus dem das Einverstandnis der Beteiligten mit dem

Rechtsiibergang/der Anderung der Inhaberschaft hervorgeht, ist akzeptabel.

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

In den Fallen einer teilweisen Ubertragung bleibt ein Teil der &lteren nationalen
Eintragung beim urspriinglichen Inhaber, wahrend ein anderer Teil auf einen neuen
Inhaber tibergeht. Fir teilweise Ubertragungen gelten die gleichen Grundsatze wie fiir
die Ubertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der
Widerspruch beruht. Diese Grundsétze werden gleich im Weiteren beschrieben.
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Auf mehr als eine &ltere nationale Eintragung gestiitzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als einer alteren nationalen Eintragung beruht und
diese im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf den gleichen neuen Inhaber
Ubertragen werden/wurden, kommen die vorstehenden Ausfiihrungen zur Anwendung.

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eines der alteren nationalen Rechte Ubertragen
wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass
es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen
haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Wenn einer der Widersprechenden seinen Widerspruch zuricknehmen will, kann dies
unabhangig davon akzeptiert werden, ob der andere das Verfahren fortsetzen will.
Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, erfolgt dies auf der Grundlage der Rechte des
Widersprechenden, der seinen Widerspruch nicht zuriickgenommen hat. Es wird keine
gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

In der Praxis werden die neuen Widersprechenden als ,gemeinsame
Widersprechende® behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art
wie vorher behandeln wird, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem
Widersprechenden. AufRerdem wird das Amt den urspriinglichen Vertreter als den
.gemeinsamen® Vertreter flur alle Widersprechenden betrachten und den neuen
Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben
die neuen Widersprechenden immer die Option, einen Vertreter ihrer Wahl zu
bestellen.

6.5.1.4 Auf mehr—als—eine Kombination von GM-Eintragungen und nationalen
Eintragungenéltere-nationale-Eintragung gestitzter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren GM-Eintragungen und
einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und eine dieser Marken
wahrend des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber Ubertragen worden ist,
gilt Obiges. In diesem Fall kann der neue Inhaber auch Widersprechender werden, so
dass es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im
Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

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

6.5.1.5 Rechtstubergang der angefochtenen GM-Anmeldung

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

Regel 32 -Absatz 4 GMDV

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

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

Es wird darauf hingewiesen, dass dies nur der Fall ist, wenn einige der urspriinglich
angefochtenen Waren und Dienstleistungen in der ,alten GM-Anmeldung und einige in
der neu entstandenen GM-Anmeldung beibehalten werden. Zum Beispiel:
Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der GM-Anmeldung
Y, die fir Waren in Klasse 12 Apparate zur Beférderung auf dem Land und in der Luft
sowie fur Bekleidungsstiicke und Schuhwaren in Klasse 25 angemeldet wurde. Die
GM-Anmeldung Y wird teilweise tUbertragen und aufgeteilt in die GM-Anmeldung Y* fur
Apparate zur Beférderung auf dem Land und Bekleidungsstiicke und in die GM-
Anmeldung Y* fur Apparate zur Beforderung in der Luft und Schuhwaren.

Artikel 17 und 23 GMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebihr zu
entrichten war, muss fur den durch die Aufteilung der GM-Anmeldung entstandenen
neuen Widerspruch keine Widerspruchsgebihr mehr bezahlt werden.

Selbst wenn die Ubertragung vor Einreichung des Widerspruchs beantragt wurde, wird
sie erst mit der Eintragung in die Datenbank des Amtes gegenuber Dritten wirksam.
Daher musste nur eine Widerspruchsgebiihr entrichtet werden, da zum Zeitpunkt der
Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine GM-Anmeldung (die einzige)
gerichtet war. Deshalb entsteht der neue Widerspruch ohne die Zahlung einer neuen
Widerspruchsgebdihr.

Bei der Kostenverteilung wird der Widerspruchsprifer die Tatsache berticksichtigen,
dass nur eine Widerspruchsgebihr gezahlt wurde.

AulRerdem konnte es je nach den Umstanden des Falles mdglich sein, die Verfahren
zu verbinden (z. B. wenn der Vertreter der ,alten® und ,neuen“ Anmeldungen der
gleiche ist).

6.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Ubertragung

Wenn der Widersprechende und der Anmelder aufgrund eines Rechtsiibergangs

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

Wie bereits oben aufgefihrt, stellt eine Namensénderung keinen Inhaberwechsel dar.

6.5.4 Vertreterwechsel

Artikel 92 GMV

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

Fur ndhere Informationen—tber—die—indirekte—Bestellung—oder—den—Aechsel—eines
Vertreters wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt5,

Berufsmafige Vertretung verwiesen.

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

Regel 73 GMDV

Regel 73 GMDV betrifft die Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 werden drei
Situationen unterschieden:

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

1. im Fall des Todes eder-derGeschafisunfahigkeit-des GM-Anmelders oder wenn

der _GM-Anmelder unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;z—B-

gerichtlich-festgestellte-Geschaftsunfahigkeit-

Prifungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch Seite 102

| DRAFTHNAL VERSION 1.0 DATE02/01/02/20152634




Verfahrensfragen

2. wenn sich der GM-Anmelder im _Konkursverfahren oder in_einem ahnlichenaus

mehﬂmhen—@m%ﬂeru—gekmdeﬁ—cst,—das Verfahren befindet; ver—elem—Am{

3. wenn der Vertreter eines Anmelders stirbt, oder aus einem anderen Grund daran

gehindert ist, den Anmelder zu vertretenaufgrand—eines—gegen—seinermogen

gerichteten-Verfahrens-geschaftsunfahig-ist. Weitere Informationen sind aus den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmafige Vertretung

ersichtlich.

Regel 73 GMDV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber
nichts Uber andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften
fehlen, wendet das Amt diese Bestimmung nur auf Falle an, in denen der Anmelder
(oder sein Vertreter) zur Fortsetzung des Verfahrens nicht in der Lage ist. Wenn
beispielsweise gegen den Widersprechenden Konkurs erklart wird, wird das Verfahren
daher nicht unterbrochen (auch nicht in Féllen, in denen der Widersprechende der
Anmelder/Inhaber einer alteren GM-Anmeldung/Gemeinschaftsmarke ist). Die
Ungewissheit Uber die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters
darf sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstiick als
unzustellbar ans Amt zuriickgeht, erfolgt eine offentliche Zustellung nach den
allgemeinen Vorschriften.

6.5.5.1 Tod oder Geschéaftsunfahigkeit des Anmelders

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

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

Regel 73__-Absatz 1__-Buchstabe b GMDV gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem der
Verfahrensbeteiligte nicht mehr zur Erledigung des Verfahrens berechtigt ist, d. h. in
Bezug auf seine Vermogenswerte nicht mehr verfligungsberechtigt ist, und bis zu dem
Zeitpunkt, an dem ein Insolvenzverwalter oder Treuhdnder bestellt wird, der den
Beteiligten fortan von Rechts wegen vertreten wird.

Wenn der Anmelder von einem berufsmafiigen Vertreter vertreten wird, der die
Vertretung fortfiihrt, besteht keine Notwendigkeit zur Unterbrechung des Verfahrens.
Nach dem Dafurhalten des Amtes ist der Vertreter des Anmelders so lange zur
Vertretung des Anmelders berechtigt, bis das Amt vom Vertreter selbst, vom
benannten Treuh&nder oder dem fir das jeweilige Gerichtsverfahren zustandige
Gericht Uber das Gegenteil in Kenntnis gesetzt wird.

Wenn der Vertreter das Amt informiert, dass er sein Mandat niederlegt, hangt die

weitere Verfahrensweise davon ab, ob der Vertreter angibt, wer zum Treuhander oder
Insolvenzverwalter bestellt wurde.
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o Wenn er dies tut, wird das Amt die Korrespondenz fortan mit dem Treuhander
oder Insolvenzverwalter abwickeln. Galten fir den Anmelder Fristen, die bei
seiner Konkursanmeldung noch nicht abgelaufen waren, startet das Amt diese
von neuem. In diesem Fall wird das Verfahren daher unterbrochen und sofort
wieder aufgenommen. Wenn dem Anmelder beispielsweise vor seiner
Konkurserklarung noch zehn Tage zur Einreichung von Bemerkungen blieben,
wird in dem neuen Schreiben des Amtes an den Treuh&nder eine neue Frist von
zwei Monaten zur Einreichung dieser Bemerkungen gesetzt.

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

Wenn ein Schriftstlick als unzustellbar ans Amt zurlickgeht, erfolgt eine offentliche
Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

Werden Nachweise fur die Bestellung des Insolvenzverwalters oder Treuhanders
eingereicht, mussen diese nicht in die Verfahrenssprache tbersetzt werden.

Sobald das Amt daruber unterrichtet ist, wer der Insolvenzverwalter oder Treuhander
ist, wird das Verfahren zu einem vom Amt bestimmten Zeitpunkt wieder aufgenommen.
Der andere Beteiligte ist zu informieren.

Regel 73 -Absatz 4 GMDV

Unterbrechung—eines—Verfahrens—bedeutet—dass—Fristen, die zum Zeitpunkt der

Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, beginnen von neuem zu laufen
beginnen, wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird. Wenn die Unterbrechung
zum Beispiel zehn Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist des Anmelders eintrat,
beginnt statt der zehn Tage, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung urspriinglich noch
zur Verfugung standen, nach Wiederaufnahme des Verfahrens erneut eine Frist von
zwei Monaten. Um dies klarzustellen wird in dem Schreiben des Amtes, durch das die
Beteiligten lber die Wiederaufnahme des Verfahrens unterrichtet werden, eine neue
Frist festgesetzt.

6.5.5.3 Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns
vor dem Amt aus rechtlichen Grinden

| In den in Regel 73 -Absatz 1_-Buchstabe ¢ GMDV genannten Fallen ist das Verfahren

zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines
neuen Vertreters des GM-Anmelders angezeigt wurde.
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Verfahrensfragen

Diese Unterbrechung dauert maximal drei Monate. Wenn vor dem Ablauf dieses
Zeitraums kein Vertreter bestellt worden ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf.
Bei Wiederaufnahme des Verfahrens geht das Amt wie folgt vor:

| 1. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemaR Artikel 92 -Absatz 2 GMV
obligatorisch ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in
der EU hat, tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in
Kenntnis, dass die GM-Anmeldung als zuriickgenommen gilt, wenn er innerhalb
einer Frist von zwei Monaten keinen Vertreter bestellt. Wenn der Anmelder bei
Fristablauf oder davor keinen Vertreter bestellt hat, gilt die GM-Anmeldung als
zurickgenommen.

| 2. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemaR Artikel 92_-Absatz 2 GMV nicht
obligatorisch ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf und schickt alle
Mitteilungen direkt an den Anmelder.

In beiden Fallen bedeutet die Wiederaufnahme des Verfahrens, dass etwaige Fristen,

die fur den Anmelder anhangig waren, als das Verfahren unterbrochen wurde, wieder
zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.
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