Kann man mit einer priorititsjiingeren Wortmarke
gegen eine priorititsiltere Wortbildmarke
vorgehen?

REINHARD SCHANDA

Der OGH hat in seiner E 17 Ob 6/09w EASYBANK/
easyCredit') ausgesprochen, dass der Inhaber der Wort-
marke FASY KREDIT dem Inhaber einer priorititsil-
teren Wortbildmarke (WBM) mit dem Wortbestand-
teil easyCredit die Verwendung der darin enthaltenen
Wortbestandreile verbieten kénne; zulissig sei die Ver-
wendung der Wortfolge easyCredit nur in der konkre-
ten grafischen Gestaltung der WBM. Gegen die Rich-
tigkeit dieser E bestechen mE erhebliche Bedenken; sie
stellt nimlich das Priorititsprinzip ganz fundamental
auf den Kopf.

Gestiitzt wurde die Klage auf die Wortmarke EA-
SYBANK (Prioritit 1996) und die Wortmarke EASY
KREDIT (Prioritit 2005), wobei Letztere aufgrund ei-
nes Verkehrsgeltungsnachweises registriert wurde. Die
WBM der Bekl mit den Wortbestandteilen easyCredit
datiert aus 2003.

Auf die Marke EASYBANK konnte sich die Kl
richtigerweise nicht witksam stiitzen, weil eine Uber-
einstimmung mit der Marke der Bekl nur im Wortbe-
standteil EASY vorlag und die Bezeichnung EASY fiir
sich allein iZm den hier relevanten Bankdienstleistun-
gen laut OGH nicht unterscheidungskriftig ist.”)

Daher priifte der OGH in der Folge, ob sich die Kl
auf ihre gegeniiber der Marke der Bkl priorititsjiingere
Wortmarke EASY KREDIT stiitzen konne. Der
OGH meint wortlich, dass die feblende Unterschei-
dungskraft des Wortteiles [EASY] (...) das durch die
WBM begriindete ausschliefiliche Recht (§10 Abs 1
MichG) auf die Wortfolge ,,easyCredit” in der konkreten
grafischen Gestaltung [einschrinkte], denn die Schutzfi-
higkeit der WBM [griinde] sich allein auf die unterschei-
dungskriftige grafische Gestaltung, die damit auch den
Schutzumfang [begrenze]. [Nur] insoweit seien die
Rechte der Bekl priorititsilter. Mit einer Verwendung
der Wortfolge easyCredit und/oder easy-credit ohne
Benutzung der konkreten grafischen Gestaltung ver-
letze die Bekl jedoch die Rechte der Kl an der (priori-
titsjiingeren!) Marke EASY KREDIT.

Bekanntlich gilt im Markenrecht das Prinzip der
Prioritit; bei Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte
entscheidet immer die Prioritit.?) Dies erweist sich im
Gesetz etwa daran, dass der markenrechtliche An-
spruch nach § 10 Abs 1 MSchG nur vorbebaltlich der
Wahrung ilterer Rechte gewdiibrt wird. Die Begr der vor-
liegenden E wiirde jedoch — entgegen dem Prioritits-
grundsatz — dazu fithren, dass eine jiingere Marke er-
folgreich gegen eine iltere Marke eingesetzt werden
konnte.

Wenn der in einer WBM enthaltene Wortbestand-
teil fiir sich allein nicht unterscheidungskriftig ist,
fiihrt dies nicht dazu, dass dieser Wortbestandteil im
geschiftlichen Verkehr nicht gebraucht werden darf,
sondern lediglich dazu, dass der Wortbestandteil (zu
diesem Zeitpunkt) nicht gegeniiber dritter Zeichen-
verwendung monopolisiert werden kann; die Verwen-

dung des darin enthaltenen Wortbestandteils durch
Dritte ohne Ubernahme der besonderen grafischen
Gestaltung bildet dann also keine Markenverletzung.
Selbstverstindlich bleibt aber der Inhaber der WBM
zur Verwendung des bloflen Wortbestandteils auch
in anderer grafischer Gestaltung befugt.

Sofern in der Folge ein Dritter den fraglichen
Wortbestandteil (mit nachtriglich erworbener Ver-
kehrsgeltung) als Wortmarke registriert, kann dies
das Recht des Inhabers der ilteren WBM auf Verwen-
dung aller Bestandteile seiner WBM nicht nacherig-
lich einschrinken. Das Priorititsprinzip verhindert,
dass eine jiingere Wortmarke eine iltere WBM sozusa-
gen ,iiberholen® kann.

Wie auch Gamerith in seiner Entscheidungsbespre-
chung?) zutreffend ausfiihrt, wiirde eine solche Auf-
spaltung zwischen dem Recht auf Verwendung der
WBM in der bestimmten grafischen Gestaltung und
dem Recht auf Verwendung des darin enthaltenen
Wortbestandteils auch zu der (wohl kaum zu l8sen-
den) Frage fithren, wie zB eine miindliche Verwen-
dung des Zeichens oder eine Verwendung der Wort-
folge in einem Flieftext zu beurteilen sei.

Wesentlich iiberzeugender ist es wohl, davon aus-
zugehen, dass der Inhaber einer registrierten WBM
den darin enthaltenen Wortbestandteil jedenfalls be-
fugt verwenden darf — soweit er dadurch nicht gegen
iltere Markenrechte verstdfit. Ein Verstofl gegen ein
jiingeres Markenrecht ist hingegen aufgrund des Priori-
titsprinzips nicht méglich.

Diese Wertung findet sich im Ubrigen auch in
§ 31 MSchG: Im Grundsatz gibt es keinen qualifizier-
ten Vorgebrauch, dh der Benutzer eines Zeichens kann
einem Markeninhaber nicht wirksam entgegenhalten,
dass er das Zeichen bereits gebraucht habe, bevor der
andere die Marke registrierte. Ausnahme: Der ,Vorge-
braucher® hat Verkehrsgeltung erworben.’) Im Sinne
eines Groflenschlusses muss dies um so eher auch
dann gelten, wenn der ,Vorgebraucher” sogar selbst
eine iltere Marke (in Form einer WBM) registrierte.
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Die Argumentation der hier kritisierten E wiirde
iiberdies zu einem Auseinanderklaffen zwischen Untet-
lassungsanspruch und Léschungsanspruch fithren:
§ 30 Abs 1 MSchG normiert nimlich ganz explizit,
dass die Léschung einer Marke nur der Inhaber einer
[frither angemeldeten Marke begehren kann. Die Ausle-
gung der OGH-E hiitte daher zur Konsequenz, dass die
im Verhiltnis zur kl Marke priorititsiltere WBM zwar
nicht gel6scht werden kann, der Kl im Verletzungsver-
fahren aber dennoch die Verwendung des darin enthal-
tenen Wortbestandteils verbieten konnte. Der Regis-
terstand wiirde so also seine Aussagekraft verlieren.

Gamerith meint in seiner Anm {ibrigens, dass sich
die Kl auch auf ihr Recht an der Firmenbezeichnung
EASYBANK hitte stiitzen kénnen. Dazu darf ange-
merkt werden, dass, wenn — wie der OGH richtig aus-
fiihrt — die Bezeichnung EASY fiir Bankdienstleistun-
gen nicht unterscheidungskriftig ist, fiir die Verwechs-
lungsgefahr zwischen EASYBANK und easyCredit
wohl im Firmenrecht das Gleiche gilt wie im Marken-
recht.

Fazit: Entgegen OGH EASYBANKJeasyCredit
kann man mit einer priorititsjiingeren Wortmarke
nicht gegen eine priorititsiltere WBM vorgehen.

Unzulissige AGB begriinden UWG-Verstof$

Die Verwendung unzulissiger AGB verstdfit gegen
§ 1 Abs 1 Z 1 UWG, wenn keine vertretbare Rechts-
ansicht vorliegt und dem Verstoff wettbewerbliche
Relevanz zukommt.

Die Parteien betreiben jeweils dsterr Mobilfunknetze.
Einer der von der Bekl angebotenen Tarife sah bei Been-
digung des Vertragsverhiltnisses nach Ablauf der Min-
destdauer ein Bearbeitungsentgelt (Deinstallationsent-
gelt) in Hobe von € 480,~ vor. Darauf wurde auf der
Homepage der Bekl mit einem Sternchenvermerk hinge-
wiesen. Dieses Angebot wurde nur Unternehmern ge-
macht. Die Kl sabh darin eine unlautere Geschéfispraktik
nach § 1Abs 172 1 und§ 2 Abs 1 Z 4 UWG sowie Ver-
stofe gegen §23 Abs 1 und 2 TKG, § 5 KartG und
§ 879 Abs 3 ABGB.

Aus der Begriindung:

Das Verlangen von Deinstallationsentgelt in AGB
oder Vertragsformblittern nach Ablauf der Mindest-
vertragsdauer begriindet einen Verstoff gegen § 879
Abs 3 ABGB. Deaktivierungsentgelt nach Ende der
vereinbarten Mindestvertragsdauer ist kein Entgelt
fiir Leistungen, die die Bekl auf rechtsgeschiftlicher
Grundlage fiir ihre Kunden erbringt. (...)

In weiterer Folge ist zu fragen, ob die (...) Ver-
wendung teilweise unzulissiger AGB als Rechtsbruch
iSv § 1 UWG den nach § 14 UWG klageberechtig-
ten Konkurrenten einen Unterlassungsanspruch ge-
wihrt, (...)

Neben unlauteren Geschiéftsprakeiken nennt § 1
Abs 1 Z 1 UWG auch ,sonstige unlautere Handlun-
gen“, wodurch — ausweislich der Materialien zur
UWG-Nov 2007 ~ sichergestellt werden soll, dass
siber den neuen Begriff der ,unlauteren Geschifts-
praktiken® hinaus alle unlauteren Handlungen erfasst
werden, die auch bisher durch § 1 UWG idgF abge-
deckt worden sind“. Dabei hat der Unlauterkeitsmaf3-
stab des § 1 Abs 1 Z 2 UWG im Sinne eines Versto-
Res gegen die berufliche Sorgfalt auch bei Z 1 zur An-
wendung zu gelangen. Da demnach jener Standard an
Fachkenntnissen und Sorgfalt verlangt werden kann,
bei dem billigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass ihn der Unternehmer gemif den anstindi-
gen Markegepflogenheiten in seinem Titigkeitsbe-
reich anwendet, ist auch ein Verhalten als unlauter
zu werten, das im Gegensatz zu einem klaren Geset-
zeswortlaut, zur offenkundigen Absicht des Gesetzge-

bers oder zu einer feststehenden héchstgerichtlichen
Judikatur steht.

Ist somit die Verwendung unzulissiger AGB als
unlautere Handlung iSv § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu qua-
lifizieren, stellt sich die Frage, ob die Verletzung von
§ 879 Abs 3 ABGB nicht auch mit guten Griinden
vertreten werden kann. Dies ist hier zu verneinen. {...)

Um die Erheblichkeitsschwelle nach §1 Abs 1
Z 1 UWG zu iiberschreiten, muss eine unlautere Ge-
schiftspraktik oder sonstige unlautere Handlung dazu
geeignet sein, den Wettbewerb zum Nachteil von
Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen.
(...)

Dies trifft hier zu: Die Vereinbarung des Deakti-
vierungsentgelts verschafft der Bekl eine in rechtlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht bessere Position und
fithrt damit letztdlich — iZm der Verrechnung dieses
Entgelts — zu einer wirtschaftlichen Verbesserung zu
Lasten der Mitbewerber.

Im Ubrigen ist bei der Beurteilung der Auswir-
kungen von unlauteren Wettbewerbshandlungen
auf das Marktgeschehen auch die Markstirke eines
Unternehmens zu beriicksichtigen. Dass die Bekl
tiber betrichtliche Marktmacht verfiigt, ist unstrittig,
Die Eignung der beanstandeten Vorgangsweise der
Bekl zur spiirbaren Beeinflussung des Wettbewerbs
ist daher evident.

Anmerkung:

Verwendet ein Unternehmen unzulissige AGB, so be-
triff dies zundichst die Kunden des Unternehmens als
dessen Vertragspartner, welche sich auf die Unzulissig-
keit der AGB stiitzen kionnen. Dariiber hinaus steht
die Verbandsklage nach §§ 28fF KSchG offen. Aber
auch Mitbewerber kinnen von unzulissigen AGB stark
betroffen sein, wenn dies zu einer Verzerrung des Wett-
bewerbs fiibrt. Sie kinnen gegen die Verwendung solcher
AGB aber nur dann vorgehen, wenn sie Anspriiche nach
dem UWG erbeben kinnen. Der OGH hat nun besti-
tigt, dass auch die Verwendung von AGB, die nach
$ 879 Abs 3 ABGB grob benachteiligend und daher un-
zulissig sind, eine unlautere Handlung sein kann, die
gegen das UWG verstofst. Damit ist auch fiir Unterlas-
sungsklagen von Mithewerbern gegen die Verwendung
unzulissiger AGB der Weg gedffnet.
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