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e@syCredit — Verbesserung des Schutzes von

und vor (Wort-)Bildmarken

Eine Lettentscheidung des fur Markensachen zustandigen 17. Senats des OGH hat das Augenmerk der juristischen
Diskussion auf den Schutzumfang von, aber auch den Schutz gegen Bildmarken, insb in der Form ven Kombinati-
onsmarken (Wort-Biid)" gerichtet. Die z¥ duBerst kontroversen Stellungnahmen in der Literatur erfordern einen
vertiefenden Blick auf die dogmatischen Grundlagen. Der folgende Beitrag versucht eine Einordnung im Licht der

europarechtlichen Vorgaben.

1. Ausgangsfall?

Die Kldgerin, cine dsterreichische Bank als Lizenznehmerin,
stiitzte ihren Sicherungsanspruch auf die dsterreichische Wort-
marke EASYBANK mit Prioritar vom 3, 10, 1996, dic auch als
Gemeinschaftsmarke eingerragen war, und auf die (prioritiits-
jingere) Worrmarke EASY KREDIT, Die Beklagten, eine deut-
sche Bank und ihr dsterrveichisches Partnesinstitut, verwendeten
die internarionale Worthildmarke ,e@syCredit®

e@sy
Credit
mit Prioritir vom 18. 6. 2002 und die Wortfolgen ,easyCredic®
baw ,easy-credit® sowie die Domain ,,casy-credit.at® ua fiir den
Vertrieh ihres Kreditprodukees gleichen Namens. Zur Siche-
rung thres inhalisgleichen Unterlassungsanspruchs beantragte
die Kldgerin, den Beklagren mit einstweiliger Verfigung zu
verbieten, das Zeichen EASYCREIDIT, iush in der oben abge-
bildeten Form, und/oder in der Schreibweise easyCredit und/
oder easy-credit und/oder verwechselbar ahnliche Zeichen zur
Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb Krediten, und
insh zur Bewerbung von Finanzdienstleisrungen zu benutzen,
Das Lrstgericht untersagte den Beklagten, das Zeichen EASY-
CREDIT im geschiiftlichen Verkehr zu verwenden, nahm vom
Unterfassungsgebot die oben abgebildete Worthildmarke ans
und wies das auf dic Verwendung der Wortbildmarke gerichtere
Mehrbegehren ab. Das Rekursgericht dnderte den Beschluss des
Erstgerichts dahin ab, dass es dem Sicherungsantrag vur Ginze
stattgab und lieff den ordentichen Revisionsrekurs nichr zu.
Das Hichstgericht hatee sich ua mit Fragen nach der Unter-
scheidungskraft der kligerischen Kennzeichen und der Reich-
weite des Unrerlassungsgebots gegeniiber {Wore-)Bildmarken
zu befassen,

2. Die Entscheidung des OGH

Der OGH gab dem Rechesmittel reilweise Folge. Dic Hochst-
richter trugen den Beklagten auf, es ab sofort und bis zur
Recheskrafr des iiber die Klage ergehenden Urteils zu unter

1) Die Bezeichnung Wortiildmarke erklért sich sus der Kombination von Grafik-
(Bildbestandtell) und Textelementen (Worlbestandteil). Eine Grafik zu dem
Text ist aber nicht zwingend erforderich, sofange die Schrift setbst grafische
Merkmale aufweist (B besonderer Sciwiftfont).

2} OGH12.5.2009, 17 Ob 6/0%w ~ EASYBANK/easyCredit, ecolex 2010423, 68
(Tonninger} = jusiT 2009/107, 221 (Thicle) = N2 2010/51 = (OBI-LS 2009/251,
219 = OBI 2009/49, 260 (Garnerith),
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lassen, im geschifdichen Verkehr das Zeichen EASYCREDIT
in der Schreibweise easyCredir und/oder easycredit undioder
verwechsetbar dhnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Fi-
nanzdienstleistungen, insh Krediten, und insb zur Bewerbung
von Finanzdienstleistungen zu benutzen,

Das Mehrbegehren, den Beklagten auch die Verwendung
der Worthildmarke zur Kennzeichnung von Finanzdienstleis-
tungen, insbh Krediten, und insh zur Bewerbung von Finanz-
dienstleistungen 7 untersagen, wurde abgewiesen. In ihrer
Begriindung verwiesen die Hochstrichter zundichst darauf, dass
dic vom Rekursgerichr zitierte Entscheidung des EaGY die
Bezeichnung ,easy”
Bankinstivut und gerade nicht mit einer Bankdienstleistung
als unterscheidungskrifiiy erachiet hatie. Fehlte dem Wort
aber im Zusammenhang mit einer Bankdienstleistung die Un-
terscheidungskraft, dann wiirde ,,easy® in einer Bezeichnung,
die sich, wie ,,casyCredit” bzw ,easy-credit(.at}”, aus ,easy®
und der Bezeichnung einer Bankdienstleistung zusammensetzr,
nicht als Herkunfishimweis verstanden. Das sebloss die Ge-
fabr von Verwechshagen vwischen ,easyCredit™ bzw ,easy-
credit.{at)” einerseits und EASYBANK andererseits und damit
efne Verletzung der priovitdtsilteren Marke der Kligerin aus.

Demgegeniber wire das Unterlassungsbegehren insoweit
berechrige, als sich die Kligerin auf ihre — wenngleich prioritits-
jungere — aber unter Verkehrsgelrungsnachweis eingetragene
Wortmarke ,EASY KREDIT® stiiezte. Unter cinem ,easyCre-
dit® wirde niamiich ein Kredit verstanden, der ,easy®, dh
leicht, und damit ohne besondere Formalitdten erhiltlich ist.
Das kldgerische Unterlassungsbegehren war damit insoweit
berechtige, als es sich gegen die Verwendung der Wortfolge
»casyCredit” baw ,casy-credic® und verwechselbar dhnliche
Zeichen richtere, da dic Beklagren dafiir weder Verkehrsgeltung
erlangt, noch behauptet oder bescheinigt hiitten.

Der Sicherungsantrag war aber nicht begriindet, soweit er
auch die Worthildmarke der Beklagtern in ibrer konkreten gra-
fisehen Gestaltung erfasst hatte.

lediglich im Zusammenhang mit einem

3.  Schutz von (Wort-)Bildmarken
3.1. Grundsatz des OGH zum Schutzumfang
Die Judikatur getwithrt einer Worthildmarke - auch blof ibrens

Wortbestandteil - Kennzeichenschiutz gegeniiber einer dhnlichen
Bezeichnung I3 einer Domain,™ Die fiir den , Elementschutz®

3} Urteil 5.4, 2001, T-87/00 - FASYBANK, whi 2001/171, 268 = ZER 2001799,
142,

4)  OGH7.11.1989, 4 Oy 138/89 - Kombucha, ecolex 1990, 99 = OB 1990, 165
=whl 1990, 217 (Schuhmacher), 28. 4. 1992, 4 Oh 29/92 - Resch & Frisch,
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bei der Kombinationsmarke herangezogene Begriindung des
Mochsrgerichres,” Lweil die iibrigen Wort- und Bildteile den
Gesamteindruck der Marke ... nicht so stark préigen, dass ibnen
gegeniiber die Worltfolge ... als zit vernachlissigen in den
HMintergrund trite”, witrde an sich auch fiir den Schutz eines
kiinstlerisch gestalteten Schriftzuges gelten konnen.

3.2. Eigene Steliungnahme

3.2.1. Prioritatsprinzip

Das Prioritatsprinzip ist eines der tragenden Grundsitze des
Immacerialgticerrechts. Das Kennzeichenrecht wird allgemein
davon beherrscht, dass im Falle des Zusammentreffens mehrere
Rechte fir den Vorrang der jeweilige Zeitrang mafSgeblich ist.®
Das Prioritdtsrecht kann als solches tibertragen werden und es
bewirke, dass sein Inhaber Rechte mit schlechterem Zeitrang
(jungere Rechre) beseitigen assen kann. Nach dem Priorirdrs-
zeitpunkt kann auch kein Vorgebrauchsrecht mehr entstehen,
worin die Sperewirkung der Pricritit iegt. " Beim Zusanimen-
treffen mebrerer Schutzrechite entscheider der Zeitvorrang ™

Auch das Markenrechr wird vom Priorititsgrundsatz be-
herrscht. Das gilt auch fiir die Gemeinschaftsmarke., Zwar
enthillt Art 9 GMV, anders als § 10 Abs 1 MSchG, keinen
avsdriicklichen Vorbehalt zugunsten dlterer Rechte. Der Vor-
rang solcher Rechre ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm
Art 8 Abs 1 und 2 oder § GMV.” Eine spéter registrierte Mar-
ke kann daher durch ein ilreres Kennzeichenrecht verdringt
{oder jedenfalls in ihrer Gebrauchméglichkeit eingeschrinkt)
werden.

Nach zutreffender Auffassung'® verbindert das Priovitéts-
prinzip, dass eine jitngere Wortmarke eine dltere Wortbildmar-
ke sozusagen iiberbolen™ kann.

Im konkreten Fall stiicze lediglich Gamerith' ein (partiel-
les) Verbot der Beniitzung des Zeichens ,easyCredis® in be-
stimmten Schreibweisen nicht auf die prioritirsilrere Marke
SEASYBANKY, sondern auf die gegeniiber der Worthildmarke
priorititsiingere, mit Verkehrsgeltungsnachweis eingetragene
Wortmarke ,EASY KREDIT®. Dies deshalb, weil der Inhaber
ciner Wortbildmarke kein Recht an dem Worthestandceil {hier:
weasyCredit®) erlangt hatre, sondern nur an der konkreten
grafischen Gestaltung seiner Marke.

Diese Auffassung reduziert das Priorigdtsprinzip fine Wore-
bildmarkeninhaber auf den blo&en Bildbestandreil und fordert
- entgegen dem gesetzlichen Wortlaut — fGr einen Prioritits-
schutz am Worthestandieil (zusdtzlich) Verkebrspeltung zur
Abwebr jiingerer Rechte ein. Damit wiivden Wortbildmar-
keninbaber zu Kenngeichentrdgern ,ziwveiter Klasse®. Diese
Rechisansicht widersprichi mE der streng am Prioritéiispringipy
arientierten Judikatur, wonach auch ein emzelner Marken-
bestandrell Markenrechtsschutz im umfagsenden Sinn geniefSr,

ccolex 1993, 33 = OB 1992, 218; 8. 3. 1994, 4 Ob 12/94 — Crystal, ecolex
1994, 405 = OBl 1994, 115 = PBI 1995, 430,

B OGH 13,11, 2001, 4 Ob 237/01h - drivecompany.at, wbl 2002/130, 182 =
ocolex 20027143, 364 (Schanda) = OBl 2002/10, 84 = OBI-LS 2002/56, 66
= OBELS 2002/57, 66.

) slattvicler Schinherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriss
Adlgemeiner Teil (1982) Rz 341 #.

2y sohdnhorr, Goewerblicher Rechisschuiz Rz 344,

HY SRl OGH 11, 1,1972, 4 Ob 367/71, OBl 1972 69,

S QGH 24,2007, 17 06 4407y - JOMA, ecolex 2007/300, 698 = GBI 2007/46,
207 Wit} = owhi 2007180, 401,

HY bk, Hann man mil einer priodtdtsfiingeren Wortrmarke gegen eine
prontalyibtere Wornbildmarke vorgehen? ecolex 2010, 470 15p.

11 ke heidonagnarnerung OB 2000, 262, ohne es mit Rsp-Machweisen zu
yntetfergen, vol anch omieger, Enlscheidungsanmerkung, ecolex 2010,
[ RN
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wenn er fir sich allein unterscheidungsiorifrig ist und seine
Verwendung Verwechslungsgefahr besorgen Lisst.?Gerade
dem Zeitvorrang liegt die Uberlegung zugrundg, dass sinili-
che Kemnzeichenrechte (registrierie untereinander, aber auch
registrierte zu nicht vegistrierien) einander gleichwertiy sind,
Die strikr am , Gerechrigkeitsprinzip der Prioritac® orientierte
Auffassung ermdgliche im Regelfalf eine klare Lisung kenn-
zeichenrechtlicher Streitigkeiten und vermeidet erbebliche
Rechesunsicherheir.'

3.2.2. Unterscheidungskraft

Dreh- und Angelpunkr des Kennzeichenschutzes ist die Unter-
scheidungskrafl. Nach einem zutreffenden Befund cines Teils
der Lehre' gehr die Praxis gleichsam von einem allumfassenden
Begriff der Unterscheidungskraft aus. Demgegeniiber differenziert
das Geserz zwischen der sog abstrakien Unterscheidungseignung
i5d § 1 MSchG, dh der Fignung eines Zeichens, irgendwelche
Waren oder Dienstleistungen eines Unternchmens von denjenigen
anderer Unternehmen unterscheiden zu kinnen, sowie von der
Privfung der konkreten Unterscheidungseignung (iSd § 4 Abs |
Z 3 MSchi3), die auf die (konkrere) Eigrung der Marke, fir dic im
Waren-und Dienstleistungsverzeichnis in Anspruch genommenen
Produkee als Unterscherdungszeichen dienen zu kénnen,™

Entgegen der Kritik eines Teils der Lehre'® muss der Reches-
anwender der Versuchung widerstehen, sich der dogmatisch
exakren Abgrenzung zu entzichen und beide Erscheinungs-
formen der Unterscheidungskraft miteinander zu vermengen.
Um ein sachgerechtes Ergebnis zu erzielen, ist zunidchst die
Markentauglichkeit nach § 1 MSchG und dann die Frage der
Emtragungstauglichkeit eines an sich markengeeigneten Zei-
chens zu beurteilen.

Was die Unrerscheidungskraft der Kennzeichen im Anlassfall
berrifft, so ist — dibereinstimmend — an der Eignung des Zei-
chens ,easyCredit®, vom Verkehr als Unterscheidungsmitte! fiir
die von der Marke grundsatzlich zu erwartenden Funktionen
erkannt zu werden, nicht zu zweifeln. Es ist insoweit grund-
sitzlich ein grofiziigiger Mafstab anzulegen, dh jede anch noch
so geringe Unterscheidungskraft reicht aus.

»Credit® ist vwar eng mit dem deugschen Wort ,,Kredir™ ver-
wandt, sodass die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fach-
kreise, teils das allgemeine Publikum, den Bedeutungsgehale ohne
Weiteres erkennen werden. Andererseits hat der englische Begriff
»Credit® eine Vielzabl vou Bedeutungen, wie ua ,, Ansehen, Ach-
tung® oder ,, Verdienst, Anerkennung® bis hin zu , Anrechnungs-
punke®. Folglich wird er auch im inldndischen Bildungsbetrieb
fiir Anrechnungssysteme eingesetzt. Von Bedeutung ist weiter die
WErwihnung im Abspann®, etwa bei Spielfilmen oder Compu-
terprogrammen und Inrernetseicen. Dass dem Wortbesrandreil
»Credit” eine cindeutige, stets mit finanziellen Verhiltnissen
verquickte Bedeutung zukommt, ist nicht haltbar,™

wLasy®, deraus dem Englischen stammende Begriff fiir ,leicht’,
woffensichddich®, aber auch ,sorglos, angenehm® oder ,unge-

12y OGH 23. 3. 2010, 17 Ob 18/09k - Guie Laune Tee, ecolex 20107290, 783
{Schumachery = OBI-LS 2010/102/163, 179

13) Vgl OGH 24. 3. 2009, 17 Ob 44/08q - justizwache.at, RAW 2009/501, 522

= REG 2009/34, 152 (Thiele) = whi 2009/185, 419 (Thiefe) = lex:itec 2009

H 3, 28 (Thicle) = ecolex 2009/272, 691 {Horak) = jusT 2009740, 90 (Thiele)

= OBLLS 2009/181/182, 161 = OBl 2009/43, 229 (Gamerith) = MR 2009,

219 (Thicle).

Koppensteiner, Osterreichisches und Europdisches Wetibewerbsrecht® (1997}

§ 38 Rz 11, Asperger in Kucske (Mrsg) marken.schutz (2006) 102

15) Vorhildlich Haver in Kucsko (Hrsg), marken.schutz 17.

16} Tonninger, ecolex 2010, 70.

17) Vgl BPatG 15. 3. 2007, 33 W {pat) 33/06 ~ CampusCradit, nv.

14
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wwungen, unbefangen® ist cin zum Grundwortschatz gehorender
Begniff. Schon aufgrund dieser vielfilrigen, zum Teil einander
widersprechenden Bedeutungen kann mE der Wortzusammen-
serzung ,easyCredic™ die (abstrakee) Unterscheidangskraft je-
denfalls nichr abgesprochen werden.'® Fine sachbezogene, biof3
beschreibende Information steht hier niche im Vordergrund, Der
Worthestandreil der Worthildmarke stellte zumindest zu ihrem
Anmeidezeitpunkt {2003) bzw im Kollisionszeitpunks {2008)
eine neuartige Zusammensetzong dar. Die Wortkreation ,,casy-
credit ist ihrer Struktur nach eine ungewohnliche Verbindung
und kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um diese
Bankdienstleistung zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merk-
male wiederzugeben. Jedem Anwender ist klar, dass Finanzie-
rung oder Leasing nie cinfach sind. Auch ist ein gegenwirtiger
beschreibender Gebrauch nicht feststellbar, Zodem verfiige die
Worthildmarke tiber eine eigentiimliche grafische Ausgestaltung,
Blofle Andeutungen uber die Beschaffenheir begriinden idR keine
Deskriptivitdr, solange sie nur in fantasievoller Weise auf bestimm-
te Bigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsiibli-
cher Form unmittelbar zu bezeichnen. Worte, die eine gedankliche
Schlussfolgerung verlangen oder ledigiich im Gibertragenen Sinn
auf die Merkmale der Ware hinweisen, sind oft sogar sehr gut
als Marken geeignet.' Zu beriicksichrigen ist, dass der Verkehr
ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamztheit it all
seinen Bestandreilen so aufnimme, wie es ihm entgegentritt, ohne
es ciner zergliedernden Betrachtung zu unterzichen, sodass fiir aus
mehreren Wisrtern bestchende Marken das Vorliegen der blofen
Deskriptivitde in ihrer Gesamtheit zu beurteilen ist,

Bei Pritfung der konkreten Unterscheidungseignung ist nach
dem jeweils beschreibenden Bezug zu den cinzelren angemel-
deten Produkten abzuwigen. Darauf musste die im Anlassfall
zitierte Rsp der europiischen Instanzen® nicht eingehen,?!!
sodass die vom OGH gewihlre Teidabweisung insoweit niche
zu beanstanden ist. Es kinnen namlich nicht alle Waren und
Dienstleistungen ohne weitere analysierende Zwischenschrirre
mit dem Begriffsinhalt der streitgegenstindlichen Marke(n} in
Zusammenhang gebracht werden,

3.2.3. Verwechslungsgefahr

Die ongindre Kennzeichnungskraft der priorititsilteren Wort-
bildmarke {,e@syCredity im Anlassfall wird durch ihre Be-
nutzungen in unterschiedlichen Grundfarben (zB blan-weifS)
nicht geschwiicht. Der Verkehr ist nimlich daran gewdhnt,
dass schwarz/weifl eingetragene Marken auch farbig verwender
wiirden und die priorititsiltere Wortbildmarke vielfach it
blaven: Schriftzug auf weiffem Grund benutzt wird. Durch die
farblich unterschiedlichen Gestaltungen der Schriftziige dndert
sich an der Wort-Bild-Wirlaung nichts,

Die ohnehin (héchstens schwache) Kennzeichnungskrafr der
priorititsilreren Wortmarke ,EASYBANK® wird keineswegs
durch die Verwendung der angegriffenen Worrbildmarke in
ihrer zweizeiligen Gestaltung mit Unterlegung des ,, @ nnd

18} Insowelt nach wie vor zu beachten EuGH 20.9. 2001, C-383/99 P~ Baby-Dry,
ecolex 2001/353, 924 (Schanda) = whl 2001/299, 522 = OBI-LS 2002/27, 15
= OBl 2002, 43 = ZER 2002/207, 28, auch im tichte des {oigenden Urteils
23.10. 2003, C-191/01 -~ Doublemint, ZER 2004/317, 91.

19) Deutlich OGH 14. 10. 2008, 17 Ob 33/08: - happykauf.at, ecolex 2009/104,
503 (Horak} = jusiT 2009/65, 135 (Thiele) = OBI-LS 2009/31/32, 18; 13. 11.
2007, 17 Ob 19/07d - Aktien%PoweriAktienpower CFD, nv.

20) EuG 5. 4. 2001, T-87/00 ~ CASYBANK, whi 2001/171, 268 = ZER 2001/99,
142,

21} Zutreffend insoweit Tonninger, ecolex 2010, 69

22} Zur zeichesvechtlichen Verwendung des @ vgl Fuchs, Das liberalisierte
Hrmenrecht nach dem Handelsrechis-AnderungsG 2005, OZw 2008, 86;
Hotler, @ ~ Maglicher Bestandtell einer Firma? Zur Eintragungsfahigkeit
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der spezifischen Schriftart berithrt. Die gemieinsame Verwen-
dung des unbeachtliches® Wortbestandieiles ,EASY/e@sy* ist
ausschlieflich auf die vielfiltigen Bedeutungsinhalte zuriick-
zufiibren. Dies ist auch fiir den Schutzmfang von Bedewtung 29
Der QGH verneint daber zu Recht eine Verwechslungsgefabr
zwischen ,EASYBANK® und ,e@syCredit®.

Das dagegen vorgebrachte Argument, die Verwechslungs-
gefahr wiirde durch den schwach ausgeprigren Bildreil der
Kombinationsmarke ,,e@syCredit® nicht ausgeschlossen,?
itbersicht die von der enropiischen Judikatar entwickeiten
Grundsitze zu fremden ,Firmenmarken®. Darunter versteht
man eine Marke, die mit dem Namen des fremden Unrerneh-
mens identisch ist und fiir ein anderes Unternehmen fiir identi-
sche Waren und Dienstleistungen benutzt wird 2% Demzufolge
tauft die Benutzung cines mit ciner dlteren fremden Marke
(hier: e@syCredit) verwechslungsfihigen Firmenbestandteils als
Warenzeichen fitr hnliche Waren im Regelfall den berechtigten
Interessen des Markeninhabers in unlaugerer Weise zuwider. Es
miissen besondere Umstidnde vorliegen, um eine solche Zeichen-
benutzung ausnahmsweise als lauter iSd § 52 MSchG beurteilen
zu kénnen. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann
anzunchmen, wenn Ubereinstimmungen in einem der Kritericn
Bild, Kiang oder Bedeurung bestehen. Fiir die Beurteilung der
Ahnlichkeit einer zusammengesetzten Marke kann es nur dann
allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle
anderen Bestandeeile zu vernachlissigen sind.??

Konsequenterweise sind diese Grundsiwze korrigierend auf
den vorliegenden Anlassfall zar Beurteilung der Verwechs-
hmgsgefahr anzuwenden. Das Gewiibren des Unterlassungs-
anspruches aus der jitngeren Wortmarke ,EASYKREDIT"
eriiffnete ndmlich die Méglichkeit, durch geschickte Wall von
Markennamen den Schutzbereich dlterer Worthildmarken qus-
wuhebeln, Dem ist in Fortennwicklung der bisherigen Rsp™®
dadurch entgegenninvivken, dass die Benutzung einer mit einer
dlteren fremden Worthildmarke verwechsiungsfibigen Wort-
marke als Kennzeichen fiir dhnliche Produkie im Regelfall
den berechtigien Interessen des Wortbildmarkeninhabers in
unlauterer Weise zunwiderliuft, Es miissten besondere Umstiinde
vartiegen, um eine solche Zeichenbenutzung ansnahmsweise als
lauter beurteilen zu kinmen, Dem sterreichischen Markenrecht
ist namlich ein Modvschutz fremd. ™ Der Worthestandzeil der
dleeren Wortbildmarke ist entgegen cinem Teil der Lehre,
selbst wenn man diese Bezeichnung nur als schwaches Zeichen
ansehen sollte, daher gegen misshriuchliche Verwendung je-
denfalls geschiitzt. Der Schutz wiire aber immer noch dahin
gehend zu bewrteilen, dass schon geringe Abweichungen auch
eine fiktive Verwechslungsgefahr beseirigen kinnten.®V

eines das @-Zeichen enthalienden Firmennamens nach demn ésterreichischen

Firmenrecht, RdW 2002, 142; Thiele in Kucsko, marken.recht 18 {f, jeweils

mwh,

50 zutreffend OGH 12,5, 2009, 17 Ob 6/09w — EASYBANK/easyCrodit, O8I

2009/49, 260, 261,

24} Vgl BPatG 16. 1. 2007, 33 W {pat) 183/04 - FASYLINE, nv.

25} Gamerith, ORI 2009, 262.

26) EuGH 22,11, 2007, C-17/06 —~ Caline, ecolex 2007, 989 = OBI-LS 2008/38,

27 =GBl 2008/20, 99 (zust Gamerith) = whi 2007/233, 533,

EUGH 20,9, 2007, C-193/06 P - Quick/Quicky, scolex 2008/54, 155 (Schu-

macher),

Vol OGH 24. 2. 2009, 17 Ob 36/08 { — KOBRA/cobra-couture.at, eco-

lex 2009/275, 697 {Horak) = jusIT 2009/658, 136 (zust Thiele) = OBI-LS

2009/187/188, 162 = OBI-LS 2009/200/201/202, 165.

29) NA 22,9, 1995, Nm 41/92 - KRONE/Kronenwdsche, OBl 1996, 230 = PBI
1996, 171 mH zur , Uberkreuzverwechsiung”.

30y Tenninger, ecolex 2010, 70,

31) Vgl OLG Wien 23. 11, 2006, 1 R 149/06y - markant, OB-LS 2007/73.
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£,  Schutz vor (Wort-)Bildmarken

Das von einem Teil der Lehre™ gegen die Tellabweisung im
Anlagsfall ins Treffen gefihree, lediglich praxisbezogene Argu-
ment mogheher Durchsetzungsschwierigkeiten, da die Abgren-
zung zwischen der verbotener und geduldeten Verwendung der
Worthildmarke schwierig sei, spricht den Schuez vor Worthild-
marken an. Grundsitzlich ist zwischen der rechesbegriindenden
bzw rechtserhaltenden und der rechesverletzenden Verwendung
von Kennzeichen zu unterscheiden, da der Begriff der rechtser-
naltenden Benutzung fiir eingetragene Marken nicht identisch
sein muss mit der rechtsverietzenden Benutzung durch Mar-
ken.?¥ Gleiches gilt von und firr (Wort-)Bildmarken.

Das Gesetz selbst macht insoweit zwischen den cinzelnen
Markenarten (Wortmarke, Bildmarke, Hormarke, Farbmarke
oder Geruchsmarke} keinen Unterschied. Demnach entsteht
auch aus einer Worthildmarke fiir den Inhaber derselben das
Recht, jeden {prioritdtsjiingeren) andecen Kennzeichentriger
von der Benutzung eines Zeichens auszuschliefen, das der
Worthildmarke gleich ist, ihr dhnelt oder an sie erinnert.

e Tintragung einer {(Wore-)Bildmarke sagt nichts dartiber
aus, ob die enthaltene Buchstabenfolge als ,reine™ Wortmar-
ke schutzrauglich wire, Jedoch kann ein (abstrake) nicht un-
terscheidungskrifriges Wortzeichen durch Hinzofiigen einer
besonderen grafischen Gestaltung Schutztauglichkeit iS von
Unterscheidungskrafe erlangen. Einfache oder gebriuchliche
grafische Gestaltungen, wie 2B Kreise, oder Verzierungen, wic
2B waagrechre Streifen, reichen hierfir idR nicht ans.™ Je be-
schreibender das Wort ist, desto héhere Anforderungen sind an
die Grafik zu stellen. Aus schutzuntauglichen Wortbestandrei-
len einer Wortbildmarke kisnnen daher keine Verbietungsrechte
gegen die Verwendung des Wortes abgeleitet werden.?® Die
mangelnde Kennzeichnungskrafe des allein itbernommenen
{Teils des) Worthestandteils schlie8t eine Markenverlerzung
aus’®

Konsequenterweise haben die Gerichte dem Worthestandteil
einer Wortbildmarke losgelést vom Eingebundensein in die
grafische Darstellung dann Schusz zuerkannt, wenn ihm pri-
gende Wirkung zukommt.” Dartiber hinaus ist auch fiir das

32) Gamerith, 081 2009, 261, 262

33y BGH7.12. 1985, 1 2R 130/93 - AQUA, GRUR 1996, 267 = wap 193/, 452
28.9.1977, VZB 4776 - Orbicin, GRUR 1978, 794,

Fezer, Markenrecht® (2009} § 3 Rz 525, konstationt sumot cin Yohiben des
kenkreten Unlerscheidungskrafll; val auch QGH 12,2, 20006, 4 Ob 85006
- Green Box, MR 2006, 3806 = OBL-LS 200064178, 267,

Vol OGH 11, 3, 2008, 17 Ob 408, - INFIMAINTIRAAMI D, 1wy

QGH 8. 11, 2006, 4 O 15805 - stenepakett.ch, OBLLS JOUGMAT, 114 =
OBI-LS 2006/G4/65, 116 = OBI4S 2006/66, 117 = OB 2006443, 179 2112
2004, 4 Ob 23304k - NMEWSHoxmeas, whit 2005131, 240 (Hyoley = MR
2005, 13% = OBRLS 20057138, 168 = OBELS 2005147, 170, 16, 7. 2002,
4 Ob 150/02y - KINODER, ccolex 20020289, 795 (Schanda) = MR 2002, 347
= OBILS 2002/184, 268 = OB 2002, 268 = O81-LS 2002/193, 269,

OGH 13. 11, 2001, 4 Ob 237/07h - drivecompany.al, whi 2002/130, 182 =
ecolex 2002/143, 364 (Schanda) = OB 2002410, 84 = OBLLS 2002/56, 66 =
OBI-LS 2002/57, 66, 24. 6. 2003, 4 Ob 117/03i - computerdoktor.com, whl
2003/309, 545 = OBi-LS 2003/160, 264 = RdW 2004713, 22 = MR 2004,
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gsterreichische Markenrecht von dem Grundsatz anszugehen,
dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke —unbeschadet
der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente — als
Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann,
wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakeeristische Merk-
male aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunfrshinweis
sicht.* Das ist der Fall, wenn der nicht uncerscheidungskrifrige
Sinngehale der Wortbestandrteite des angemeldeten Zeichens
durch das auffallende Hervortreren der grafischen Elemente so
weit Uberlagers wird, dass der Marke in threr Gesamtheit die
erforderliche Unterscheidungskraft niche mehr abgesprochen
werden kann ¥ Far das Aufemandertreffen einer Worthildmar-
ke mic ciner Wortmarke kann insoweit nichts anderes als fiir
die Nutzung cines Zeichens auf andere Weise gelten, weil es
andernfalls zu einer unertriglichen Diskrepanz zwischen den
gleichrangigen Markenarten kime,

5. Zusammenfassung

Markenrechtlich betrachtet ist eine (Wore-)Bildmarke ein Zei-
chen, das sowohl eine Buchstabenfolge als auch grafische Ge-
stalrungselemente avfweist, Thr passiver Schurzomfang (also
vor anderen Kennzeichen) ist wegen der Gleichwertigkeit aller
Kennzeichenrechte grundsitzlich pleich den tbrigen Markenfor-
men, insb nach dem Zeitrang fiir ihre Elemente zu bestimmen.
Ihr aktiver Schutzumfang ist chenso iS des Elementschutzes
ausgestabtet. Die eingangs zitierte EASYBANK/e@syCredit-
Entscheidung des dsterreichischen Héchstgerichres verdeutliche
den Schuez fir Inhaber von {(Wort-)Bildmarken und ist insoweir
ein reformarorischer Anfang. Der nunmehr eingeschiagene
Weg in die richrige Richtung muss ml durch Ubertragung der
Grundsitze curopiischer Rechtsprechung auf den Schutz von
Wortbildmarken konsequent lorepesetzt werden. Dazu gehire
eine strikte Beachrung des Priorititsprinzips, vm Worthild- oder
Bildmarkeninhaber vor der misslichen — und unlauteren — Si-
taation zu bewahren, dass nachkommende Kennzeichentriger
durch {geschickie) Fintragung von dhnlichen Wortmarken den
dfteren Kennzeichenschutz beseitigen. Zu der damir angespro-
chenen Grendsatzproblemartik des Zeitvorrangs hat der QG
in seiner Entseheidung nicht Stellung genommen, da er dem
Sicherungsantrag mit Ausnahme der Verwendung der Wort-
bildmarke wur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb
Krediten, und insh zur Bewerbung von Finanzdienscleistungen
olne insoweit cingehende Begriindung stattgegeben hat,

649; 20, 4, 2006, 4 Ol 5/06y - Lucky Strike, RZ 2006, 231 = RdW 2006/536,
573 = ecolex 2006/446, 1016 {Schumacher) = OBL-LS 2006/139, 214 = OB
LS 2006/140/141/142, 215 = OBE 2006/66, 275 (Gamerith) = HS 37.316 =
HS 37.289.

38) EuGH 15. 9. 2005, C-37/03 P - Bioll, whl 2005/293, 577 = 7ER 2006/328,
141; ebenso BPatG 25. 2. 2010, 29 W {pat) 12/10 - Gelrdnke Star, nwv.

39} Jingst BPatG 23. 9. 2010, 29 W {pat) 174710 ~ TIP DER WOCHE,
v, i,
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