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Markenrechtsnovelle in Osterreich

Das Wichtigste von A - Z

Reinhard Schanda'

In Osterreich erfolgte eine umfassende Markenrechts-
novelle.? Mit dieser Novelle wird das ésterreichische
Marl«:nschutzgesetz3 (in einem zweiten Anlauf)* an die

1 Dr. Reinhard Schanda, stindiger Korrespondent fiir Osterreich, Rechts-
anwalt in Wien, Korrespondenz: A-1010 Wien, Stallburggasse 4, offi-
ce@sattler.co.at {www.sattler.co.at). Der Autor hat auch die bei Orac
Wien erschienene kommentierte Gesetzesausgabe des osterreichischen
Markenschutzgesetzes i. d. F. der Novelle bearbeitet.

2 Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Bundes-
gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gedndert werden (Marken-
rechts-Novelle 1999), BGB! 1 1999, 111 vom 22.7.1999.

3 Markenschutzgesetz 1970, BGBI 1970/260 i.d. F. BGBI 1993/109 (nrach-
stehend MSchG).

4 Ein erster Anlauf wurde aus AnlaB des EWR durch die Nov. BGBI 1992/
773 unternommen.

5  Erste RL 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschrifien der Mit-
gliedstaaten iiber die Marken (nachstehend MarkenRL oder RL).

6  Verordnung (nachstehend VO) Nr. 40/94/EG iiber die Gemeinschafts-
marke (nachstehend GMV).

7  Protokoll zum Madrider Marken-Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken, BGBI III 1999/32 (nachstehend ProtMMA).

8  Verordnung {nachstehend VO) 2081/92/EWG zum Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel.

9  Abkommen itber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums — TRIPS-Abkommen, BGBI 1995/1 i.d.E BGBI 1995/379
(nachstehend TRIPS-Abk).

10 Verordnung {nachstehend VO) Nr. 3295/94/EG iiber MaBnahmen zum
Verbot der Uberfithrung nachgeahmter Waren und unerlaubt her-
gestellter Vervielfiltigungsstiicke oder Nachbildungen in den zoll-
rechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie
zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr.

11 Soweit nicht anders bezeichnet beziehen sich alle Paragraphen-An-
gaben auf das dsterr MSchG.

12 Vgl dazu zuletzt OGH 23.9.1997 — XTC - ecolex 1998, 147 mit Anm.
Schanda.

13 So die EB-RV 2ur Nov.

14 In Umsetzung von Art. 14 MarkenRL. Es handelt sich dabei um eine
begleitende Mafinahme zu Art. 34 f. GMV. Nach letzterer Bestimmung
kann der Inhaber einer (nationalen oder internationalen) Marke unter
bestimmten Voraussetzungen den Zeitrang dieser Marke fiir eine spater
angemeldete Gemeinschaftsmarke beanspruchen (und die ur-
spriingliche nationale oder internationale Marke in der Folge erldschen
lassen). Nach Art. (4 RL mufl im Fall einer derartigen Zeitrangbean-
spruchung die Ungiltigkeit oder der Verfall der den Zeitrang be-
griindenden Marke nachtriglich festgestellt werden konnen. Dafitr
schafft § 69 a Abs. 1 die Rechtsgrundlage. Die Bestimmung ist auf jene
Fille eingeschrinkt, in welchen die zu priifende Marke Basis einer Zeit-
rangbeanspruchung nach der GMV war (vgl. EB-RV).

15 Analog dazu ist gem. § 69 d Abs. 2 auch fiir Strafsachen nur ein Ge-
richt, nidmlich das Landesgericht fiir Stratsachen Wien zustindig.

16 Vgl zur jiingsten Rspr. nach alter Rechtslage: OGH 17.9.1996 — Foot-
ball Association — ecolex 1997, 107 mit Anm. Kucsko = OBl 1997, 83;
QGH 7.7.1997 — Fufiballverein-Logos — ecolex 1997, 951 mit Anm.
Schanda.; dazu Schanda Merchandising, Leistungsschutz statt Marken-
schutz, ecolex 1997, 264 und ders, Character- und Personality-Mer-
chandising in Osterreich, OBl 1998, 323, 327.

17 Erforderlich ist nur, dafi das Zeichen (abstrakt) geeignet {st, Waren und
Dienstleistung von Unternehmen, also unternchmerische Produkte, zu
unterscheiden. Dies setzt nicht voraus, daft der Markeninhaber im Ein-
zelfall auch Unternehimer ist.

MarkenRL,® die Gemc:'mschaﬁsmarkenverordnu.ng,6
das Protokoll zum Madrider Marken-Abkommen,’ die
Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen,® das TRIPS-Abkom-
men’® und die Antipiraterieverordnung'® angepafit.

A Neufassung des Markenbegriffs

Der Begriff der Marke wird in § 1'! an die Formulierung
des Art, 2 RL angepafit. Demnach kénnen nun auch in
Osterreich alle Zeichen Marken sein, ,die sich graphisch
darstellen lassen, insbesondere Worter einschlieflich Per-
sonennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die
Form oder Aufmachung der Ware®, soweit diese unter-
scheidungskriftig sind. Nicht aussprechbare Buchstaben-
kombinationen und Zahlen wurden bisher nur bei Ver-
kehrsgeltung registriert.'?

B Gemeinschaftsmarke

Gemeinschaftsmarken werden hinsichtlich ihrer Rechts-
wirkung in § 2 Abs. 3 nationalen &sterreichischen Marken
gleichgestellt. Bei der Beurteilung der Benutzung, der Ver-
kehrsgeltung und der Bekanntheit einer Gemeinschafts-
marke ist jedoch nicht auf die Verhiltnisse im Inland, son-
dern auf jene in der Gemeinschaft abzustellen."

Die §§ 69 ff. normieren Verfahrensvorschriften fiir die
Anmeldung solcher Marken in Osterreich. Neu einge-
filhrt wird in § 69 a auch ein Antrag auf nachtriigliche
Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke.'*

Nach § 69 d Abs. 1 ist Gemeinschaftsmarkengericht erster
Instanz ausschliefllich das Handelsgericht Wien. Als
Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz ergibt sich
demnach das OLG Wien. In erster Instanz ist auch fiir
einstweilige Verfligungen ausschliefflich das Handels-
gericht Wien zustiindig.ls

C Geschéftsbetriebserfordernis

Das Erfordernis eines Unternehmens gem. § 3 MSchG
a.F entfillt. Demnach kénnen zukiinftig auch Personen
Marken erwerben, aus deren Unternehmen die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die die Marke angemeldet
wird, nicht hervorgehen konnen, oder die iiber gar kein
Unternehmen verfiigen.'® Dadurch ist zuki‘lnftig ein frei-
er Markenerwerb und Markenhandel moglich.'
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D Registrierungshindernisse

Die Registrierungshindernisse des § 4 werden neu gefafit.
Die Textierung lehnt sich dabei an Art. 3 RL an. Der bis-
herige Begriff der ,Gleichartigkeit von Waren und
Dienstleistungen wird durch den Begriff der ,,Ahnlich-

men wird, da Bezeichnungen, die fiir bestimmte Waren
oder Dienstleistungen Gattungsbezeichnungen darstel-
len, fiir andere Waren oder Dienstieistungen durchaus
als Marke geeignet sein konnen.”

$ 4 Abs. 1 Z 6 schlieft bestimmte korperliche Marken
in Entsprechung von Art. 3 Abs. 1 lit. e der RL*' von
der Registrierung aus.

keit“ ersetzt.
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Nach § 4 Abs. 1 Z 2 sind ,nicht als Marke gem. § 1
eintragungsfihige Zeichen von der Registrierung aus-
geschlossen®.'®

Von der Registrierung ausgeschlossen sind gem. § 4
Abs. 1 Z 3 weiters Zeichen, die keine Unterscheidungs-
kraft haben."

§ 4 Abs. 1 Z 4 formuliert das Registrierungshindernis
fiir beschreibende Angaben mit den Worten des Art. 3
Abs. 1 lit. ¢ RL neu.

Ebenso formuliert § 4 Abs. 1 Z 5 das Registrierungshin-
dernis fiir Gattungsbezeichnungen nach Vorbild von
Art. 3 Abs. 1 lit. d RL neu. Die Formulierung weicht
allerdings von der RL dadurch ab, da8 ausdriicklich auf
bestimmte Waren und Dienstleistungen Bezug genom-

Erfaflt werden damit Zeichen, die schon abstrakt nicht geeignet sind,
unternehmerische Produkte zu unterscheiden, oder solche, die nicht
graphisch darstelibar sind.

Dies entspricht Art. gauinauies poi) B 7 2 PVU (wo es allerdings heifit:
wwenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren”) und Art. 3
Abs. 11it. b RL. '

So die EB-RV. Die Bestimmung lautet: ,ausgeschlossen sind Zeichen,
die [...] ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im all-
gemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stindigen Ver-
kehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung
iiblich sind“.

Also solche Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, die
zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich sind, oder die
der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

Vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. fRL.

Hinsichtlich sonstiger Lebensmittel und Agrarprodukte vgl. auch Art.
13 der VO 2081/92/EWG zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzengnissc und Lebensmittel.
Vgl dazu noch zuletzt OPM 13.11.1996 ~ Tabasco V — OBI 1997, 232
und OGH 24.11.1998 — Tabasco VI - ecolex 1999, 337 mit Anm.
Schanda.

Bisher in § 9 UWG und §§ 10 a, 13 MSchG a. E geregelt.

Vgl. auch Art. 16 TRIPS-Abk.

Identititsschutz. Diese Liicke fir Unterlassungsanspriiche gegen (im
Einzelfall) unzuliissige Parallelimporte wird damit geschlossen (vgl
dazu Anm. Schanda zu OGH 28.9.1998 — Silhouette Il - ecolex 1998,
926).

Vgl. dazu EuGH 11,11.1997 Sabél/Puma — Springende Raubkatze — Rs
C-251/95, GRURInt 1998, 56 = GRUR 1996, 60 = EuZW 1995, 778 =
OBI 1998, 106.

Vgl, dazu die SchluBantrige von Generalanwalt Jacobs in der Rs C-375/
97, General Motors/Yplon — Chevy. Dazu Schanda, Klarstellungen zur
wBekannten Marke", ecolex 1999, 272.

Art. 4 Abs. 4 lit. a MarkenRL stellt nicht zwingend darauf ab, daB8 die
Bekanntheit der ilteren Marke bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung
der jiingeren Marke vorliegt. Nach der RL wire auch eine Regelung
wmbglich, die einen Loschungsanspruch zugunsten der bekannten Mar-
ke auch dann gewihrt, wenn die (altere) Marke erst nach Anmeldung
der jiingeren Marke Bekanntheit erworben hat.

Nach § 4 Abs. 1 Z 7 sind Zeichen, die gegen die offent-
liche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstofien ?
von der Eintragung ausgeschlossen.

Entsprechend Art. 3 Abs. 1 lit. g RL normiert § 4 Abs. 1
Z 8, da Zeichen, die zur Tduschung des Publikums
iiber bestimmte fiir die Waren und Dienstleistungen
relevante Umstdnde geeignet sind, von der Registrie-
rung ausgeschlossen sind. Die Textierung entspricht
"Art. 22 Abs. 4 TRIPS-Abk. Hier soll es zukiinftig ledig-
lich auf die subjektive Tauschungskomponente
ankommen. Es kénnen daher auch wahre, sachlich
richtige Angaben zur Irrefithrung geeignet sind.

§ 4 Abs. 1 Z 9 stellt fiir geographische Angaben, die
zur Kennzeichnung von Weinen bzw. Spirituosen die-
nen und auch zur Kennzeichnung dieser Waren
bestimmt sind, eine Sonderbestimmung in Entspre-
chung zu Art. 23 Abs. 2 TRIPS-Abk dar, die im
Gegensatz zur Z 8 lediglich auf das Vorliegen einer
objektiv unrichtigen Bezeichnung abstellt.”>

E Verkehrsgeltungsnachweis

Nunmehr kann neben den Registrierungshindernissen
mangelnde Unterscheidungskraft und Deskriptivitdt
auch das Hindernis der Gattungsbezeichnung®* durch
Verkehrsgeltung tiberwunden werden.

F Rechte aus der Marke

§ 10, § 10 a und § 10 b fassen die Rechte aus der Marke
neu.?> Dabei wird Art. 5 bis 7 der RL vollinhaltlich tber-
nommen.%¢

Nach § 10 Abs. 1 Z 1 wird bei gleichen Zeichen und
gleichen Waren und Dienstleistungen nicht mehr auf
das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr
abgestellt.”

§ 10 Abs. 1 Z 2 normiert (im wesentlichen wie bisher)
einen Unterlassungsanspruch gegeniiber gleichen oder
dhnlichen Zeichen fiir gleiche oder #hnliche Waren
oder Dienstleistungen, wenn dadurch Verwechslungs-
gefahr besteht (die die Gefahr einschlieft, daf8 das
Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird) 28

§ 10 Abs. 2 gewidhrt auch einen Unterlassungsan-
spruch zugunsten von bekannten Marken gegeniiber
gleichen oder #hnlichen Zeichen fiir unihnliche
Waren und Dienstleistungen, sofern die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschitzung der Marke
dadurch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigen-
den Grund ausgenutzt oder beeintrachtigt wird.?® Die
Bekanntheit der dlteren Marke muf jedoch spatestens
am Tag der Anmeldung der jiingeren Marke bzw. im
Entstehungszeitpunkt des jiingeren sonstigen Kennzei-
chenrechts vorgelegen sein.
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§ 10 a umschreibt nach Vorbild von Art. 5 Abs. 3 RL
Beispiele kennzeichenmifliger Benutzung eines Zei-
chens. Gem. § 10 besteht der Unterlassungsanspruch
jedoch gegen jede Verwendung ,im geschiftlichen Ver-
kehr®. § 10 a konkretisiert daher lediglich demonstrativ
(arg: ,insbesondere“) vorbehaltene Benutzungsarten
einer Marke.>' Als Benutzung eines Zeichens wird nun-
mehr auch die Einfuhr und die Ausfuhr von mit dem
Zeichen gekennzeichneten Waren, und der Besitz zum
Zweglz( des Anbietens oder Inverkehrbringens angese-
hen.

Die Regelung der Erschopfung des Markenrechts, die
bereits bisher wortlich Art. 7 MarkenRL entsprach, bleibt
inhalttich unveréndert.”

G Freie Benutzungen

§ 10 Abs. 3 stellt im Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 RL klar,
daf bestimmte Benutzungen von Kennzeichen auch
dann zulissig sind, wenn diese eine fremde Marke bilden
{so etwa beschreibende Angaben uber Waren (oder
Dienstleistungen) Ware oder deren Bestimmung als
Zubehor oder Ersatzteil >

H Markeniibertragung

Die Marke kann weiterhin unabhingig vom Unternehmen
iibertragen werden.>® Der Satz, demnach eine Ubertragung

31 Bisher hat die Rspr einen Unterlassungsanspruch nur gegen ,kenn-
zeichenmaBigen -Gebrauch® einer geschiitzten Marke gewahrt, nicht
jedoch gegen sonstigen Gebrauch {wenn auch im geschiftlichen Ver-
kehr). Vgl. OGH 5.12.1995 — Spanische Reitschule — OBl 1996, 139
mit Anm. Ciresa; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht?, § 41 Rdnr. 5 f;
dazu auch Ciresa, Die ,Spanische Reitschule® — héchstgerichtlicher
TodesstoR fiir das Merchandising?, RAW 1996, 193; Schanda, Cha-
racter- und Personality-Merchandising, OBl 1998, 323 bei Fn. 45
und 49 f.

32 Dadurch ist die Entscheidung OGH 29.9.1986 — Baygon — OBI 1987, 41
als iibecholt anzusehen (so die EB-RV).

33 Nunmehr § 10b.

34 Vgl dazu nun EuGH 23.2.1999, Rs C-63/97 — BMW - ecolex 1999, 337
mit Anm. Schanda.

35 § 11 Abs. 1 faflt die bisherigen § 11 Abs. { und 2 a. E. zusammen.

36 Dies hat vor allem zur Konsequenz, da dem Markeninhaber auch alle
Sanktionen gegen den Lizenznehmer zur Verfiigung stehen, die ihm bei
schlichtem Vertragsbruch nicht zur Verfiigung stiinden (wie z. B. einst-
weilige  Verfigung ohne  Gefidhrdungsbescheinigung,  Urteils-
verdffentlichung, Strafbarkeit, etc.). Vgl. zur Mackenlizenz auch Schan-
da, Die Wirtkung der Markenlizenz gegeniiber Dritten, GRURInt 1994,
275; ders., Markenlizenz und Irrefithrung, ecolex 1995, 904.

37 Vom klanglichen Eindruck wird im Einzelfall die Schutzfahigkeit (z. B.
i. S. der Unterscheidungsfihigkeit) abhingen (so die EB-RV).

38 Vgl Art. 27 und Art. 108 Abs. 3 GMV; Art. 9", art. 3 Abs. 4 und
Art. 3% Abs. 2 ProtMMA.

39 Vgl Art. 34 £ GMV; Art. 4™ ProtMMA.

40 Die Voraussetzungen und die Wirkungen dieses Priorititsrechtes ent-
sprechen denen des Art. 4 PVU, BGBI Nr. 399/1973 i.d. . BGBI 1984/
384 (,Unionsprioritit“}.

41 Das entspriche § 43 Abs. 5 PatG.

bloR fiir einen Teil der Waren und Dienstleistungen unzu-
lassig ist, soweit diese mit dem nicht ibertragenen Teil der
Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig sind,
entfillt. Allerdings stellt § 11 Abs. 2 nunmehr ausdriicklich
darauf ab, daf die Marke durch den Rechtsiibergang nicht
tiuschungsgeeignet wird.

t Verwendung in Lexika etc.

§ 13 enthilt — mit den Worten des Art. 10 GMV — eine
Regelung fitr Worterbiicher und Lexika, die Marken-
inhabern eine Mafinahme gegen die Entwicklung ihrer
Marke zur Gattungsbezeichnung an die Hand geben
soll.

} Markenlizenz

§ 14 regelt — in den Worten des Art. 8 RL — die Marken-
lizenz. Wie in Art. 8 Abs. 2 vorgesehen, normiert § 14
auch, dafl der Inhaber einer Marke gegen einen vertrags-
briichigen Lizenznehmer die Rechte aus der Marke gel-
tend machen kann.>®

K Klangmarken

§ 16 Abs. 2 enthilt Regelungen zur Anmeldung von
Klangmarken. Die Darstellung kann in Notenschrift
oder in Form eines Sonagramms erfolgen. Zusitzlich ist
zur akustischen Wiedergabe ein Datentriger vorzu-
legen.””

L Registrierungen durch Umwandlung

§ 17 Abs. 2 enthilt Regelungen zur Eintragung von Mar-
ken aufgrund von Umwandlungsantrigen gem. GMV
und des ProtMMA, insbesondere zu deren Prioritit®®
bzw. Zeitrang.>

M Grundsatzlich Anerkennung auslandischer
Prioritat bei Gegenseitigkeit

§ 24 Abs. 2 gewihrt nunmehr generell die Moglichkeit,
innerhalb von 6 Monaten fiir eine Anmeldung im Inland
das Recht der Prioritiit einer friiheren auslindischen
Markenanmeldung in Anspruch zu nehmen, wenn
Gegenseitigkeit festgestellt ist.*°

N Pfandrecht

§ 28 Abs. 1 nennt nunmehr ausdriicklich Pfandrechte an
Marken. Klargestellt wird, daf die Eintragung und
Loschung von solchen Pfandrechten auch auf gericht-
liches Ersuchen (exekutive Pfandrechtsbegriindung)
erfolgen kann.*!
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0 Ldschungsgriinde

1 Altere Marken und Kennzeichen

§ 30 Abs. | normiert Loschungsgriinde zugunsten des
Inhabers einer ilteren Marke. Diese Loschungsgriinde
werden wortgleich zu den Unterlassungsanspriichen des
§ 10 Abs. 1 formuliert.*?

Ein Loschungsanspruch besteht nach § 30 Abs. 2 insbe-
sondere auch zugunsten von bekannten Marken. § 30
Abs. 4 stellt klar, da ein auf eine bekannte Gemein-
schaftsmarke gestiitzter Loschungsantrag anstelle der
Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der euro-
piischen Gemeinschaft nachzuweisen hat.

2 Agentenmarke

Anstelle der Loschung einer Agentenmarke kann der
Berechtigte gem. § 30 a Abs. 3 auch die Ubertragung der
Marke auf ihn verlangen.*?

3 Nichtbenutzung

Der Loschungstatbestand nach § 33 a wegen Nichtbenut-
zung wird insofern modifiziert, als die Loschung bereits
dann moglich ist, wenn die Marke nicht ernsthaft kenn-
zeichenmiRig benutzt wurde.** In § 33 a Abs. 4 entfillt
der Satz, demnach der markenerhaltende Gebrauch fiir
bestimmte Waren und Dienstleistungen auch fir gleich-
artige Waren und Dienstleistungen wirke.

4 Bosgldubigkeit

In § 34 Abs. 1 wird ein Léschungstatbestand eingefiihrt,
wenn der Anmelder bei der Anmeldung bosgldubig war.
Dieser Begriff entstammt Art. 3 Abs. 2 lit. d RL, wird in
der RL aber nicht definiert. Laut EB-RV werde dem
Begriff der Bosglaubigkeit eine Art. Auffangfunktion fiir

42 Daneben bestehen — wie bisher — Loschungsanspriiche zugunsten der
Inhaber von ilteren nichtregistrierten Zeichen mit Verkehrsgeltung
(§ 31 Abs. 1) und zugunsten von alteren Namen, Firmennamen oder
besonderen Unternehmensbezeichnungen (§ 32 Abs. 1).

43 Der Antragsteller muf sich also fiir ein Begehren entscheiden. Vgl
auch § 42 Abs. 3.

44 Bisher war Gebrauch in ,angemessenem Umfang nachzuweisen. Die
neue Formulierung entspricht Art. 12 Abs. 1 RL. Rechtserhaltend sind
die Benutzungsarten des § 10 a Abs. 1 (EB-RV zu § 33 a). Vgl. auch die
Ubergangsregelung in § 76.

45 Vgl dazu zuletzt OGH 24.2.1998 — Nintendo — OBl 1998, 229 und
OGH 21.4.1998 - Thai-Classic ~ ecolex 1998, 646 mit Anm. Schanda.

46 Dies wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn einer Bezeich-
nung der Zusatz® beigefiigt ist und die Berechtigung zur Fithrung die-
ses Symbols fraglich erscheint (vgi. EB-RV), Vgl. EuGH 13.12.1990 -
Pallkorb/Dahlhausen - GRURInt 1991, 215.

47 Vgl dazu § 10 ff. MSchG und Art. 9 und 12 f. GMV.

48 § 59 enthilt eine medienrechtliche Sonderregelung zur Unter-
lassungsexekution in Druckwerken (bisher in § 21 UWG).

49 Vgl dazu zuletzt OGH 26.5.1998 — Rauchfinge — GRURInt 1999, 182
mit Anm. Schwarz = ecolex 1998, 855 mit Anm. Schanda.

50 Das ergab sich fir Markenverletzungen auch bisher aus § 9 UWG
i.V.m. § 24 UWG.

51 Vgl dazu OGH 26.2.1996 — LEUMIN/LEIMIN - OB} 1996, 246.

jene Fille zuzumessen sein, die als rechtsmiflbriuchlicher
oder sittenwidriger Markenerwerb zu qualifizieren sind.*’

P Zusatz®

§ 42 Abs. 1 rezipiert nunmehr auch § 165 PatG, wonach
derjenige, der Gegenstinde in einer Weise bezeichnet, die
geeignet sind, den Eindruck zu erwecken, daf die ver-
wendete Bezeichnung Markenschutz genieft, auf Verlan-
gen Auskunft dariiber zu geben hat, auf welches Schutz-
recht sich die Bezeichnung stiitzt.*¢

Q Zivilrechtliche Anspriiche

Die sich aus registrierten Marken ergebenden Anspriiche
sind nunmehr abschlieBend im MSchG geregelt. Ein
Riickgriff auf § 9 UWG ist nicht mehr erforderlich. § 9
UWG regelt weiterhin die Anspriiche aus sonstigen
nichtregistrierten Kennzeichen.

Die zivilrechtlichen Anspriiche aus Markenverletzungen
werden in den §$ 51 ff. systematisch neu normiert:

§ 51 enthilt den eigentlichen Unterlassungsanspruch,
sofern ein Recht aus einer Marke®” verletzt wird.*®

© § 52 Abs. 1 sieht einen Beseitigungsanspruch,

§ 52 Abs. 2 die Vernichtung von Eingriffsgegenstinden
und Eingriffsmitteln vor.

: § 53 normiert einen Anspruch auf angemessenes Ent-

gelt und alternativ dazu einen Schadenersatzanspruch
oder einen Herausgabeanspruch auf den Gewinn.
§ 53 Abs. 3 gewihrt als pauschalen Schadenersatz das
Doppelte des angemessenen Entgelts (analog § 87
UrhG),* sofern die Markenverletzung auf grober
Fahrlissigkeit oder Vorsatz beruht.

~§ 53 Abs. 4 sieht eine Entschiddigung auch fiir ideelle
Nachteile vor.

§ 61 a normiert (nach Vorbild des § 21 Abs. 5 PatG)
einen eigenen inlindischen Gerichtsstand fiir zivilrechtli-
che Markenstreitigkeiten.

R Einstweilige Verfiigungen

$§ 56 sieht die Moglichkeit einer einstweiligen Verfiigung
ohne Gefihrdungsbescheinigung (Eilbediirftigkeit) nach
§ 381 EO vor.’® Eine auf eine seit mehr als 5 Jahren ein-
getragene Marke gestiitzte einstweilige Verfiigung kann
nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dafl
der Loschungsgrund nach § 33 a nicht vorliegt.?!

S Verwirkung

Ahnlich wie bisher § 30 Abs. 2 a.E stellt nunmehr § 30
Abs. 3 n.E klar, daB8 Léschungsantrige binnen 5 Jahren
nach Kenntnis der Benutzung einzubringen sind, die
(ansonsten eintretende) Verwirkung jedoch nur fiir die
Waren oder Dienstleistungen erfafit, fiir die die jiingere
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Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn
die Anmeldung der jiingeren Marke nicht bsgliubig
vorgenommen worden ist.’> § 31 Abs. 2 wiederholt den
Tatbestand der Verwirkung auch fiir Léschungsantrige,
die auf nichtregistrierte Zeichen gestiitzt werden.>® Die-
selbe Formulierung wird in § 32 Abs. 2 auch fur
Loschungsantrige normiert, die auf einen Namen, eine
Firma oder eine besondere Unternehmensbezeichnung
gestiitzt werden.>*

§ 58 Abs. 1 enthilt eine gleichlautende Verwirkungsregel
fiir den Unterlassungsanspruch. § 58 Abs. 2 sieht vor, da
sich der Inhaber einer jiingeren Marke der Benutzung der
alteren registrierten Marke nicht widersetzen kann,
obwohl diese ihm gegeniiber (nach Verwirkung) nicht
mehr geltend gemacht werden kann.

T Entfall der Gegenseitigkeit als
Schutzvoraussetzung

Aus verwaltungsékonomischen Griinden entfillt § 60 a. E,
demnach Marken von auslindischen Unternehmen in
Osterreich nur registriert werden konnten, wenn Rezi-
prozitit gegeben war.

t) Strafbestimmungen

§ 60 enthilt neugefafite Strafbestimmungen, § 60 a £. ver-
fahrensrechtliche Anordnungen dazu. Diese Strafbestim-
mungen erfassen registrierte Marken®® und nicht regi-

52 Dieser Verwirkungstatbestand entstammt Art. 9 Abs. 1 und (hinsicht-
lich § 30 Abs. 2) Art. 9 Abs. 2 i. V. m. Art. 4 Abs. 4 lit. a der MarkenRL.
Da8 die jiingere Marke allenfalls bereits vor ihrer Registrierung als un-
registriertes Zeichen im geschiftlichen Verkehr benutzt wurde, hat auf
den Beginn der Verwirkungsfrist nach der gegenstindlichen Regelung
keinen Einfluf (EB-RV).

53 Dieser Verwirkungstatbestand entspricht der Option des Art. 9 Abs. 2
L V.m, Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL.

54 Dieser Verwirkungstatbestand entspricht der Option des Art. 9 Abs. 2
1. V.m. Art. 4 Abs. 4 lit. b, ¢ MarkenRL.

55 Die Regelung entspricht Art. 9 Abs, 3 RL. D. h., dal auch der Inhaber
der jiingeren Marke keinen Unterlassungsanspruch gegen die Verwen-
dung der alteren Marke hat. Laschungsanspriiche (z.B. wegen Nicht-
gebrauch) stehen ihm aber wohl offen.

56 § 60 Abs. 1.

57 §60 Abs. 2.

58 § 60 Abs. 4.

59 §60a.

60 Gemif § 60 b ist nunmehr anstelle des bisherigen § 54 (Anspruch auf
Beseitigung) der neu in das Markenschutzgesetz eingefithrte zivil-
rechtliche Anspruch auf Beseitigung gem. § 52 auch im Strafverfahren
anzuwenden (vgl. EB-RV).

61 Diese Regelung folgt der Option des Art. 15 Abs. 2 Satz 1 der RL. Eine
solche Marke stelit also kein Monopolrecht zum AusschluB jeglicher
Verbandsfremder von der Benutzung des geschiitzten Zeichens dar
(vgl. EB-RV), sondern normiert im Ergebnis zugunsten der Verbands-
markeninhaber ein Verbotsrecht gegen Benutzungen entgegen ,,den an-
stindigen Gepflogenheiten®.

62 Allerdings ist im Falle der Verwertung des Pfandrechts erforderlich, daf
der Erwerber ebenfalls ein berechtigter Verband ist, andernfalls von je-
dermann die Loschung der Verbandsmarke beantragt werden konnte
(so die EB-RV).

63 Vgl dazu Wohlgemuth, Schutz von geographischen Angaben und Us-
sprungsbezeichnungen ecolex 1998, 642.

64  Vgl. dazu etwa Hetmeier in Lenz, EGV-Komm, Art. 189 Rdnr. 7.

strierte Kennzeichen.”” Die gewerbsmiBige Markenver-
letzung wird mit verschirfter Strafe bedroht.

§ 60 Abs. 3 fiihrt — analog dem Vorbild des § 159 Abs. 2
PatG — ein Unterlassungsdelikt fiir Inhaber oder Leiter
von Unternehmen ein, die eine im Betrieb ihres Unter-
nehmens begangene Verletzung von Marken oder Kenn-
zeichen nicht verhindern (inklusive Haftung des Inhabers
fiir Geldstrafen an Organe von juristischen Personen).*®
§ 60 Abs. 5 normiert einen SchuldausschlieBungsgrund
der ,wirtschaftlichen Abhingigkeit“. Wie bisher handelt es
sich um ein Privatanklagedelikt.’® Nach dem Vorbild des
$ 160 PatG wird die Moglichkeit eingefithrt, privatrecht-
liche Anspriiche im Strafverfahren geltend zu machen.$

V Verbandsmarken

Die Registriermoglichkeit fiir Verbandsmarken nach § 62
wurde in Abs. 1 neu formuliert. Solche Marken kénnen ~
entgegen § 4 Abs. 1 Z 4 — nach § 62 Abs. 4 ausdriicklich
auch fiir Zeichen erworben werden, die im Verkehr zur
Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen dienen konnen. Solche Marken
kénnen aber Dritten nicht entgegengehalten werden,
wenn deren Benutzung den anstindigen Gepflogenheiten
im Gewerbe oder Handel entspricht, insbesondere nicht
solchen Dritten, die ebenfalls zur Benutzung der geogra-
phischen Bezeichnung berechtigt sind.®'

Nach § 63 Abs. 1 muf die vorzulegende Satzung von Ver-
binden, die solche geographischen Verbandsmarken
anmelden, auch eine Regelung enthalten, demnach Per-
sonen, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem
betreffenden geographischen Gebiet stammen und die
mit den Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Ver-
bandsmarke bestimmt ist, {ibereinstimmen, Verbands-
mitglieder werden kénnen.

Nach § 65 kénnen nunmehr auch Verbandsmarken iiber-
tragen werden. Daraus ergibt sich auch die Moglichkeit
der Verpfindung und Lizensierung von Verbandsmarken.
Diesbeziiglich ist § 28 anzuwenden.%?

W Geographische Angaben und
Herkunftsbezeichnungen

Die §§ 68 ff. enthalten ,,Umsetzungsvorschriften” zur VO
2081/92/EWG zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel. Diese Bestimmungen regeln insbesondere
das Anmeldeverfahren 5

§ 68 f normiert jedoch auch einen eigenen Unterlassungs-
anspruch bei Verst6f8en gegen Art. 8 oder 13 der VO. Eine
solche modifizierte Wiederholung des bereits in der Ver-
ordnung normierten Unterlassungsanspruchs ist freilich
problematisch.** Die EB-RV meinen, daB8 es zweifelhaft
erscheine, ob die unzuldssigen Verwendungen geschiitzter
geographischer Angaben und geschiitzter Ursprungs-
bezeichnungen mit den zur Verfiigung stehenden Rechts-
behelfen des UWG erfa8t und wirksam bekdmpft werden
konnten. Aus Griinden der Rechtssicherheit sollen daher
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in das Gesetz eigene Unterlassungsanspriiche aufgenom-
men werden. Dabei wird jedoch offenbar iibersehen, daf}
die VO unmittelbar wirkt, die Unterlassungsanspriiche
daher unmittelbar auf Art. 8 und 13 VO gestiitzt werden
kénnten. Auch wurde bei der Formulierung der Unterlas-
sungsanspriiche der Rechtfertigungsgrund nach Art. 14
VO offenbar vergessen.

§ 68 h enthilt Strafbestimmungen fiir Versto8e gegen
den Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen. Der Tatbestand dieser Strafbe-
stimmung wird allerdings durch einen Verweis auf die
gemeinschaftsrechtlichen Rechtfertigungsgriinde  (wie
etwa Art. 14 VO) eingeschrinkt.®®

X Protokoll zum Madrider Marken-Abkommen

Der neue § 70 enthilt Verfahrensvorschriften zur Anmel-
dung von Marken nach dem ProtMMA.

Y Ubergangs- und Inkrafttretensbestimmungen

Die §§ 73 ff. enthalten Ubergangsbestimmungen. § 73
enthilt eine Ubergangsbestimmung fiir § 4 Abs. 1 Z 9, die
sich aus der Verpflichtung des Art. 23 Abs. 2 TRIPS-Abk
ergibt. Sie ist jedoch gema® Art. 24 Abs. 5 TRIPS-Abk
nicht auf Marken anzuwenden, die gutgldubig vor diesem
Datum angemeldet wurden.” § 81 Abs. 3 und 4 n.E ent-
halten riickwirkende Inkrafttretensbestimmungen.

Z Anderungen des UWG

Nach dem neuen § 8 UWG sind die §§ 1, 2, 4 und 7
UWG auf den Schutz geographischer Angaben i.S. des
TRIPS-Abk unabhingig davon anzuwenden, ob die in
diesen Bestimmungen genannten Handlungen — wie fiir
deren Anwendung ansonsten erforderlich — zu Zwecken
des Wettbewerbs getiitigt wurden.

§ 9 Abs. 1 UWG stellt klar, daf sich der Schutz fiir die (nach
diesemn Absatz geschiitzten) nichtregistrierten Kennzeichen
auch gegen registrierte Marken richten kann.

§ 9 Abs. 4 und 5 verweisen nunmehr hinsichtlich der
Anspriiche auf angemessenes Entgelt, Herausgabe des
Gewinns, Rechnungslegung und Unternehmerhaftung
auf die Bestimmungen des Patentgesetzes, hinsichtlich
der Verwirkung auf § 58 MSchG und hinsichtlich der
Verjihrung auf § 1489 ABGB.

§ 42 UWG enthilt Ubergangsbestimmungen, § 44 UWG eine
riickwirkende Inkrafttretensbestimmung fir § s UWG.  #

65 Vgl dazu Schanda, .Gorgonzola“ gegen ,Cambozola* ~ Der Schutz
von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Le-
bensmittel, MarkenR 1999, 149 = ecolex 1999, 334.

66 § 68 j normiert tur Klagen und einstweilige Verfiigungen nach diesem
Gesetzesabschnitt die Zustindigkeit der (értlich zustindigen) Handels-
gerichte und fiir Strafsachen die Zustdndigkeit des (6rilich zu-
stindigen) Einzelrichters des Gerichtshofes erster Instanz.

67 Vgl EB-RV.

Vorschau

Demnichst in MarkenR erwarten Sie unter
anderem die folgenden Themen:

Meyenburg, ,Feta“ — Eine Scheibe wei-
fen Kases .
Kliipfel, Besprechung von ,Baby-Dry*
Hackbarth, Freihaltebediirfnis und Ver-
kehrsdurchsétzung ‘in - der. Rechtspre-
chung des EuGH =+ Besprechung . von

»Chiemsee“

Bugdahl, Markennamén und Prototypen-
semantik "
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