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I. Marke

Marken sind Zeichen, die dazu geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dementsprechend können
ua Worte, Bilder, Wort-Bild-Kombinationen, dreidimensionale Zeichen, Klänge, Farben
und Platzierungen geschützt werden.

Von einer Marke spricht man bei einem in einem Register eingetragenen Kennzeichen.
Mit der Eintragung des Kennzeichens nach Prüfung durch das zuständige Amt beginnt
der Schutz der Marke rückwirkend zum Tag der Anmeldung (Priorität).

1.1

1.2
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A. Gründe für eine Markenanmeldung

„EineMarke, wofür brauchenwir das?“ –Mit diesem Satz werden Berater oderMitarbeiter in
Rechtsabteilungen oft konfrontiert. Um das für die jeweiligen Entscheidungsträger schlüssig
beantworten zu können ist entscheidend, die Funktionen einer Marke zu verstehen.

Marken dienen in erster Linie dazu dem Kunden zu ermöglichen, ein Produkt oder eine
Dienstleistung einem gewissen Hersteller zuzuordnen, damit er es zukünftig wieder er-
wirbt (Herstellerfunktion). Bei einem positiven Kauferlebnis lädt sich die Marke ent-
sprechend auf und lässt den Abnehmer mit ihr eine gewisse Qualität, Güte und Beschaf-
fenheit verbinden (Garantiefunktion). Aus Unternehmersicht dient ein Zeichen vor al-
lem dazu, die eigenen Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen an-
derer Anbieter zu unterscheiden (Unterscheidungsfunktion).

Außerdem kann die Marke auch zum Transport eines Werbeeffekts genutzt werden. Sie
ermöglicht dem Unternehmer durch ihre konkrete Ausgestaltung Werbebotschaften zu
übermitteln. Durch Werbepraktiken können konkrete Kundenkreise auf neue Produkte
aufmerksam gemacht werden (Kommunikations- und Werbefunktion).

Wird eine Marke sinnvoll eingesetzt und entsprechend positiv aufgeladen, bildet sie einen
Vermögenswert, den der Inhaber mit oder ohne dem dazugehörigen Unternehmen ver-
äußern kann. Damit wird zwar kurzzeitig die Unterscheidungsfunktion durchbrochen.
Durch entsprechende Werbemaßnahmen kann die Zuordnung zum neuen Eigentümer
aber aufgebaut und die Garantiefunktion und der Werbewert verwertet werden.

B. Vergleich zu außerbücherlichen Kennzeichen

Viele der soeben aufgezählten Effekte können auch durch außerbücherliche Kennzeichen
ohne Registrierung als Marke erreicht werden. Beispiele hierfür sind der Name, die Fir-
ma, Unternehmenskennzeichen oder Geschäftsbezeichnungen. Auch diese genießen
durch entsprechende Rechtsvorschriften wie § 43 ABGB im Fall des Namensrechts bzw
§ 9 UWG beim Missbrauch von Kennzeichen Schutz und dürfen auch nicht von jedem
Dritten schrankenlos verwendet werden. Schnell drängt sich daher die Frage auf, warum
überhaupt eine Marke angemeldet werden muss, wenn Kennzeichen auch ohne den Auf-
wand einer Registrierung Schutz genießen können.

Hauptvorteil einerMarke imVergleich zu den außerbücherlichen Kennzeichen ist, dass sie
den Anschein der Rechtsgültigkeit für sich in Anspruch nehmen kann. So wurde jede re-
gistrierte Marke vom Amt geprüft und für eintragungsfähig erachtet. Im Gegensatz dazu
muss ein außerbücherliches Kennzeichen im Konfliktfall erst nachgewiesen werden. So ist
beim Schutz von Unternehmens- und Geschäftsbezeichnungen nach § 9 UWG erforder-
lich, dass ihnen Unterscheidungskraft zukommt. Bei Geschäftsabzeichen nach § 9 Abs 3
UWG ist hierzu ein in der Praxis oft schwerer Nachweis der Verkehrsgeltung zu erbrin-
gen.1 Ob die Schutzvoraussetzungen überhaupt bestehen, wird bei den außerbücherlichen
Kennzeichen damit immer erst nachträglich in einem Verletzungsverfahren geklärt.

Auch ist bei außerbücherlichen Kennzeichen bis zu ihrem Zeitpunkt der Durchsetzung
nicht klar, ob noch ältere Rechte bestehen. Marken durchlaufen demgegenüber – je nach

1 Zu Details der Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises s Rz 3.28ff.
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Territorium unterschiedlich ausgestaltete – Widerspruchsverfahren,2 bei denen Inhaber
prioritätsälterer Rechte eine Neuanmeldung beeinspruchen können. Auch wenn nach
Ende der Widerspruchsfrist noch die Geltendmachung von Ansprüchen Dritter möglich
sind,3 ist aus praktischer Sicht in den meisten Fällen der Rechtsbestand im Verhältnis zu
anderen Markeninhabern gesichert.

Aus diesen Gründen ist eine Marke im Vergleich zum außerbücherlichen Kennzeichen
bestandssicherer und belohnt den Inhaber mit der einfacheren Durchsetzbarkeit von
Ansprüchen im Falle von Eingriffen:4 Der Markenschutz gewährt umfassende Abwehr-
rechte. So kann mit einer Marke aus einer Position der Stärke gegenüber Dritten vorge-
gangen werden, während ein vielleicht sogar älteres außerbücherliches Kennzeichen kei-
nen so starken Rechtsschutz bietet.5 Mit anderen Worten: Wer eine Marke erfolgreich
registriert hat, hat bereits gewisse formelle und materielle Prüfungen überstanden, die mit
einem erhöhten Rechtsschutz belohnt werden.

Letztlich kommt einer Marke auch ein viel höherer Abschreckungseffekt als einem au-
ßerbücherlichen Kennzeichen zu. So werden Dritte in vielen Fällen einen Konflikt mit
einer Vorregistrierung vermeiden wollen und wählen deswegen bewusst eine andere Be-
zeichnung für ihre Ware oder Dienstleistung.6

C. In welchem Land melde ich meine Marke an?

Ist die Entscheidung für eine Marke gefallen, stellt sich die Frage nach dem Schutzbe-
reich. So gibt es keine automatisch weltweit gültige Marke, sondern gilt das registrierte
Kennzeichen immer nur für bestimmte Territorien. Der konkrete Bereich hängt davon
ab, wo die Marke angemeldet wird. Zu entscheiden ist hier im Wesentlichen zwischen
einer nat Marke oder einer Unionsmarke (UM), jeweils optional kombiniert mit einer
int Registrierung. Während eine nat Marke nur Schutz im jeweiligen Anmeldestaat ge-
währt, ist bei der UM die gesamte EU abgedeckt. Die int Registrierung erlaubt eine Aus-
dehnung einer Markenanmeldung auf weitere Staaten. So können beliebige Territorien
gebildet werden, in denen der Schutz bestehen soll.

Für jede Variante gibt es ein eigenes Anmeldeverfahren. Zwar sind diese inhaltlich sehr
ähnlich, dennoch sind im konkreten Fall die dafür vorgesehenen Abläufe, Hindernisse,
Fristen, Gebühren etc im Detail unterschiedlich und diese Abweichungen im Einzelfall zu
berücksichtigen.7

1. Kriterien für die Wahl

Bei der Wahl der passenden territorialen Schutzrechtsweite sind verschiedene Kriterien
entscheidend. Diese sind dabei nicht nur rechtlich bedingt, sondern in einem großen
Ausmaß auch von wirtschaftlichen Überlegungen abhängig.

2 Siehe hierzu Rz 10.1 ff.
3 Im Wege des Löschungs- bzw Nichtigkeitsverfahren, s hierzu Rz 10.50ff.
4 Für weitere Details s Rz 11.1 ff.
5 Zur Rechtsdurchsetzung s Rz 10.1 ff.
6 Zu Einschränkungen des Abschreckungseffekts s Rz 1.37.
7 Ausführlich hierzu s Rz 2.1 ff.
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a) Ort der Leistung

In jedem Fall ist als erste Frage zu klären, wo die zukünftige Leistung unter der betref-
fenden Marke erbracht werden soll und wo daher um Schutz angesucht wird. Dabei sollte
nicht nur der kurzfristig geplante Einsatzbereich, sondern auch visionär die nähere
Zukunft mitbedacht werden. Da es bei den Anmeldungen immer auf die Priorität an-
kommt – also, wer zuerst anmeldet, bekommt die Registrierung – sollten wichtige, zu den
Märkten des Ersteintritts benachbarte Märkte nicht vergessen werden. Ein nachträglicher
Schutz in weiteren Territorien ist sonst eventuell nicht mehr möglich oder kann nur teuer
durch Abkauf älterer, für Dritte registrierter Kennzeichen oder durch Eingehen von
Kompromissen beim Umfang des Markenschutzes erzielt werden.

b) Kosten

Für die Wahl des territorialen Schutzes sind – gerade für preissensible Start-Ups –
oftmals die damit verbundenen Kosten ein wesentliches Entscheidungskriterium. So
ist die Anmeldung einer nat Marke preisgünstiger als eine UM. Letztere kostet nämlich
mit etwa € 1.000,– gut das Dreifache einer nat österr Marke.8 Das ist wenig überra-
schend, da damit auch der territoriale Schutzbereich mit derzeit 27 MS der EU entspre-
chend weiter ist, als nur im Inland. Dennoch zahlen sich die Mehrkosten nur aus,
wenn die größere Abdeckung auch wirklich ausgenutzt wird. Bei der UM ist das frei-
lich oftmals der Fall: Eine Registrierung einer Marke in Österreich und Deutschland,
als deutschsprachige Kernländer, kostet derzeit € 1.095,–. Damit sind die Kosten für
lediglich zwei Länder bereits höher als jene für eine UM. Diese deckt aber auch sons-
tige Territorien in Nachbarstaaten ab, die deutschsprachige Einwohner haben und bei
denen es im Wirtschaftsmarkt Überlappungen gibt. Aus diesem Grund sind UM ent-
sprechend beliebt und werden in der Praxis oft angemeldet. Ausnahmen gelten dann,
wenn die jeweilige Ware oder Dienstleistung rein auf Österreich beschränkt ist oder
andere strategische Überlegungen für eine nat Anmeldung sprechen (s gleich unter
Rz 1.17).

In der Praxis

Bei Staaten außerhalb der EU geht man aus Kostengründen idR eher punktuell vor, als groß-
flächig weitere Territorien anzumelden. Hier reduziert man in der Praxis auf die Länder, in
denen das Unternehmen tatsächlich aktiv werden möchte.

Diffiziler ist die Situation bei einem geplanten Schutz in den deutschsprachigen Gebieten: So
kostet zB eine int Registrierung für Österreich, Deutschland und die Schweiz ca € 1.206,–, also
mehr als die Basiskosten für eine UM. Dafür ist dann aber auch ein deutschsprachiger Kern-
bereich außerhalb der EU abgedeckt. In der Praxis wird mittlerweile aber viel öfter gleich eine
UM mit int Ausdehnung auf die Schweiz registriert. Das kostet in Summe ca € 2.165,– und
deckt einen wesentlich weiteren Bereich – nämlich auch den Rest der EU – ab.

8 Die konkreten Kosten sind freilich von der Anzahl der Waren und Dienstleistungen abhängig. Zu
sämtlichen Details s Rz 2.39ff.
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c) Strategische Überlegungen

Neben den höheren Kosten eröffnet das Beanspruchen eines Schutzes in einem größeren
Territorium wie insb im Rahmen einer UM auch Flanken, die eine erfolgreiche Regist-
rierung gefährden können: Je mehr Länder eingebunden werden, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit von entgegenstehenden Vorregistrierungen oder sonstigen Eintra-
gungshindernissen. Zeigt eine vorgelagerte Markenrecherche9 bereits konkrete bestehen-
de (nat) Marken, kann geschicktes Kombinieren von nat Anmeldungen (uU mit Erstre-
ckung auf andere Länder) Konflikte vorab vermeiden. Allerdings sind bei der Vorrecher-
che oft nicht alle möglichen Voreintragungen ersichtlich. Dies gilt insb dann, wenn es
sich um nicht erkannte Wort-Bildmarken oder eine nat Registrierung handelt, die die
Suchtools nicht angezeigt haben. Hier muss dann im Anmeldeverfahren bei Widersprü-
chen entsprechend reagiert werden.10 Jedenfalls erhöht sich durch ein größeres Territo-
rium das Risiko entsprechender Beanstandungen, die dann im besten Fall bloß zu einer
Zeitverzögerung, im Worst Case zur Notwendigkeit der Änderung der Gesamtstrategie
führen können.

2. Nationale Marke

Eine österr Marke wird über Antrag beim ÖPA angemeldet und von diesem registriert.
Sie bietet sodann Schutz im gesamten Staatsgebiet der Republik Österreich. Die hierzu
relevanten Bestimmungen finden sich im MSchG. Dieses basiert auf der EU-Marken-
richtlinie, die das Markenrecht in Europa weitgehend harmonisiert. Aus diesem Grund
sind die jeweiligen Verfahrensregeln in der EU in vielen Belangen sehr ähnlich. Nichts-
destotrotz bestehen einige nat Besonderheiten – auch im Vergleich zur UM – die wir im
Folgenden besonders hervorheben.

3. Unionsmarke

Bei der UM handelt es sich um ein eigenständiges, einheitlich wirkendes Markenrecht für
den gesamten Bereich der EU. Sie wird durch eine einzige Markenanmeldung beim
EUIPO mit Sitz in Alicante erworben. Die UM bietet ein autonomes System, das von
den Markenregimen der MS11 technisch weitgehend unabhängig ist. So kann diese ohne
jegliche andere Vorregistrierung und Abhängigkeit vom nat Markenrecht angemeldet
werden.

Hinsichtlich des Schutzumfanges gilt das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“. Der Anmelder
kann daher immer nur den Schutz im gesamten Bereich der EU beantragen. Einzelne
MS können vom Schutzumfang nicht ausgenommen werden.12

Allerdings besteht dennoch eine Verschränkung der UM mit den nat Markenrechtsregi-
men, als diese bei der Gewährung oder Verweigerung des Schutzes auf Basis einer UM
berücksichtigt werden muss. Als Konsequenz des „Alles-oder-nichts-Prinzips“ bringt ei-

9 Für weitere Details s Rz 1.95ff.
10 Für weitere Details s Rz 10.1ff.
11 Zum Brexit des Vereinigten Königreich s Anhang: Brexit.
12 In Rahmen einer Abgrenzungsvereinbarung kann sich der Markeninhaber freilich zu einer ver-

traglichen Einschränkung verpflichten. Zu Details s Rz 9.1 ff.
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ne Beanstandung basierend auf einer einzelnen, widersprechenden nat Anmeldung die
UM als Ganzes zu Fall. Das ist bei den strategischen Überlegungen zu Art und Umfang
des angestrebten Markenschutzes entsprechend zu berücksichtigen.13

Die UM basiert auf der UMVO. Hierzu bestehen noch ergänzende Regelungen wie insb
die UMDV.

4. Internationale Registrierung

Jedes Land regelt sein Markenrecht grds eigenständig. Wer also seine Marke – abseits der
supranationalen UM – in mehreren Ländern schützen möchte, müsste in jedem Land
eine separate Anmeldung durchführen. Dies ist entsprechend aufwendig und verursacht
hohe Kosten, insb auch aufgrund der Einschaltung lokaler Kontaktanwälte. Schließlich
können die Inhaber (und auch deren Vertreter aus dem Ursprungsland) in den meisten
Fällen nicht vor der Behörde des betreffenden Landes auftreten. So ist in vielen Staaten
ein inländischer Sitz bzw eine Niederlassung des Inhabers oder Vertreters Voraussetzung.

Das Institut der int Markenregistrierung bringt hier eine große Erleichterung. Es basiert
auf dem Madrider Abkommen („MMA“), ergänzt durch das Protokoll zum MMA
(„PMMA“). Mit einer int Registrierung kann im Rahmen einer einzigen Anmeldung
ein Markenschutz in mehreren MS erlangt werden. Der Anmelder erwirbt dabei jedoch
kein weltweit einheitliches Markenrecht, sondern ein Bündel an nat Marken in den je-
weiligen Staaten. Der Anmelder muss daher im Antrag für eine int Registrierung die
konkreten Länder benennen, in denen er Schutz erlangen möchte.

Es liegt vollkommen im Ermessen des Anmelders, welche Territorien er wählt. Vorrau-
setzung ist jeweils, dass das betreffende Land zum Madrider System gehört. Das erfüllen
derzeit weltweit 122 Staaten.14 Die wesentlichen Industriestaaten sind allesamt Mitglie-
der.

Die int Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten den Schutz, als wäre die Marke
unmittelbar bei den ansässigen nat Behörden angemeldet worden. Dafür müssen aber
auch die jeweils nat Besonderheiten im Rahmen des Registrierungsverfahrens (zB bei
der Eintragungsfähigkeit) erfüllt werden. Die int Marke ist daher ein administratives
Tool, dass die nat Markenanmeldungen bündelt und erleichtert.

Voraussetzung für eine int Registrierung ist eine Basismarke. Das kann sowohl eine
bestehende nat Registrierung als auch eine UM sein. Weiters kann der Anmelder eine
noch nicht eingetragene Markenanmeldung zur Erstreckung nutzen. Der int Registrie-
rungsantrag ist bei der jeweiligen nat Behörde (bzw dem EUIPO bei der UM), der Ur-
sprungsbehörde, einzureichen. Diese Behörden leiten die Anmeldungen an die WIPO
weiter. Von dort verteilt das Amt die Anmeldungen an die jeweiligen nat Markenämter.
Das Verfahren läuft dann nach den nat Bestimmungen. Kommt es letztlich zur Regist-
rierung, wird die Marke in das von der WIPO in Genf geführte int Register eingetragen.
Zusätzlich erscheint sie aber auch in den nat Registern.15

13 Siehe oben Rz 1.17.
14 Zur Aufzählung der derzeitigen MS s www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/

pdf/madrid_marks.pdf.
15 Siehe Rz 2.50ff.
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Insg kommt der int Registrierung im Vergleich zu einzelnen nat Anmeldungen eine Rei-
he von Vorteilen zu:

• Der Anmelder kann im Rahmen einer Anmeldung für eine int Registrierung gleich
mehrere Länder benennen. Dies ist eine große Erleichterung im Vergleich zu parallelen
nat Anmeldungen, wo in jedem einzelnen Land ein separates Verfahren eingeleitet
werden müsste.

• Im Rahmen der Anmeldung muss der Anmelder bloß die Vertretungsregeln seines
Ursprunglandes erfüllen.

In der Praxis

Ein österr Anmelder kann im Rahmen einer int Marke seine Registrierung zB auch auf die USA
erstrecken, obwohl er dort nicht zur Vertretung berechtigt wäre.

Achtung: Dieser Vorteil gilt nur im Rahmen des Anmeldeprozesses. Sobald im Beispiel das US-
Patentamt die Eintragungsfähigkeit beanstandet (was in der Praxis gerade bei Erstreckungen
auf die USA öfters vorkommt), muss der österr Anmelder sich hierfür von einer entsprechend
berechtigten Person (zB einem in den USA sitzenden Anwalt) vertreten lassen.

Jedoch sind mit einer int Anmeldung auch Nachteile verbunden:

• So ist eine int Erstreckung fünf Jahre lang abhängig von ihrer Basismarke.16 Wird da-
her zB die Basismarke im dritten Jahr erfolgreich bekämpft, fallen damit auch alle da-
rauf basierenden Erstreckungen weg. Gerade wenn viele Länder benannt werden, stellt
dies einen großen Nachteil zu einzelnen nat Marken dar, die von einem Dritten jeweils
einzeln bekämpft werden müssten. Eine int Marke ist daher für Dritte leichter angreif-
bar.

• Die int Marke stößt naturgemäß dann an ihre Grenzen, wenn das gewünschte Land
nicht Teil des Madrider Systems ist. Selbst wenn Länder vom Papier her benannt wer-
den können, kann es dennoch zu nicht erwünschten Wechselwirkungen kommen.

In der Praxis

Wird eine Marke (auch) auf Israel erstreckt, können arabisch geprägte Länder aus öffentlichem
Interesse einen parallelen Schutz in ihrem Land ablehnen. Hier bleibt nur die Anmeldung einer
nat Marke als Alternative übrig.

D. Was kann ich als Marke anmelden?

Um als Marke registrierungsfähig zu sein, muss ein Kennzeichen gewisse Voraussetzun-
gen erfüllen – es muss „markenfähig“ sein. Nach österr MSchG und europ Recht muss
das jeweilige Zeichen zwei Kriterien erfüllen: Es muss (i) in einer Weise dargestellt wer-
den können, sodass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmen können und (ii) dazu geeignet sein, Waren oder

16 Umkehrschluss aus Art 6 Abs 2 MMA.
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Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterschei-
den. Folgende Voraussetzungen müssen daher erfüllt sein.

1. Darstellbarkeit

Darstellbar sind alle Schriftzeichen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form
oder Aufmachung der Ware, sofern sie zumindest zweidimensional erfasst werden kön-
nen. An die Darstellbarkeit wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein strenger Maß-
stab angelegt.

Im Rahmen der Umsetzung der MarkenRL ist das zuvor zwingende Erfordernis der Dar-
stellung einer Marke mit grafischen Mitteln aufgegeben und durch einen flexiblen Ansatz
ersetzt worden. So kann nunmehr auch für neue, unkonventionelle Markenformen (wie
zB Multimediamarken) ein Schutz erlangt werden. Das angemeldete Zeichen muss ledig-
lich geeignet sein, im Markenregister so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Be-
hörden und das Publikum den Gegenstand des gewährten Schutzes klar und eindeutig
bestimmen können.

Folglich können die Zeichen in jeder geeigneten Form unter der Verwendung von allg
zugänglicher Technologie dargestellt werden, solange die Darstellungsmittel ausreichen-
de Garantien bieten: Die Zeichen müssen somit weiterhin in eindeutiger, präziser, in sich
abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise
darstellbar sein. Damit besteht nun die Möglichkeit, Marken mit zeitgemäßen Darstel-
lungsformen anzumelden zB durch Video- oder Audiodateien. Im Register werden solche
Kennzeichen mit einem Hinweis geführt, dass die Marke elektronisch zugänglich ist und
mit einem Link oder Pfad zur öffentlich zugänglichen Datenbank des jeweiligen Amtes
versehen.

2. Unterscheidungskraft

Wie bereits ausgeführt, dienen Marken insb dazu, die eigenen Waren und Dienstleistun-
gen von denen anderer zu unterscheiden.17 Demzufolge ist es nur konsequent, nur solche
Zeichen anmelden zu können, die auch über eine entsprechende Unterscheidungskraft
verfügen. Fehlt sie, wird der Antrag zurückgewiesen bzw die Marke auf Betreiben Dritter
gelöscht.

Das Merkmal der Unterscheidungskraft bezieht sich aber nicht auf alle Elemente der
Marke im Einzelnen. So zählt der Gesamteindruck bei der Feststellung der Kennzeichen-
kraft. Enthält eine Marke zB auch einen nicht-unterscheidungskräftigen Wortbestandteil,
kann diese trotzdem eingetragen werden, wenn daneben prägnante Bildelemente beste-
hen oder die Marke um ein unterscheidungskräftiges Phantasiewort ergänzt ist.18 In die-
sem Fall sind dann aber auch nur die unterscheidungskräftigen Bestandteile geschützt.
Der Inhaber kann daher Dritte nicht von der Benutzung des nicht-unterscheidungskräf-
tigen Bestandteils ausschließen.

17 Siehe Rz 1.1.
18 Die Maßnahmen sind dabei ähnlich wie bei der Risikominimierung. Siehe dazu Rz 1.117.
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