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1) Problemstellung und inhaltliche Beschreibung des

Dissertationsvorhabens

1.1 Einleitung und Grundlagen

Marken dbten Kennzeichnungsfunktion aus, indem sie Waren und Leistungen eines
Unternehmens individualisieren und damit von anderen Waren und Leistungen
unterscheiden. Die Marke ist ein Signal, das es dem Konsument ermdéglicht, sich in der
Unzahl der verschiedenen Waren und Dienstleistungen zu orientieren und ohne nahere
Prifung diejenige zu wahlen, mit der er bisher gute Erfahrungen gemacht hat oder — etwas
aufgrund der Werbung — zu machen hofft.

Das Markenrecht ist daher ein Bestandteil des Kennzeichenrechts.

Der Rechtsanwender hat grundséatzlich keine Schwierigkeiten, die Rechtsgrundlagen fur
markenrechtliche Fragen aufzufinden. So finden sich die rechtlichen Grundlagen fir die
Rechtsfolgen der markenmé&Bigen Zeichennutzung im UWG und im Markenschutzgesetz
1970 (i.d.F: MSchG). Exemplarisch darf auf 8 9 Abs. 3 UWG und 8§ 4 Abs. 1 und 2 MSchG
verwiesen werden:

§ 9 Abs. 3 UWG:

Der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens stehen Geschaftsabzeichen und
sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen
bestimmte Einrichtungen, insbesondere auch Ausstattungen von Waren, ihrer

Verpackung oder Umhillung und von Geschéftspapieren, gleich, die innerhalb
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.

8§ 4 Abs. 1 und 2 MSchG:
8 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die
Z3. keine Unterscheidungskraft haben;
Z4. ausschlielich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr

zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der



Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen;

Z5. ausschlielRlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen

Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen
Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung
blich sind; (..)

(2) Die Registrierung wird jedoch in den Féllen des Abs. 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen,
wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung
infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Die Interpretation der auffindbaren Rechtsgrundlagen ist jedoch - aufgrund der Verwendung
normativer und nicht selbsterklarender Begriffe (wie z.B: ,Unterscheidungskraft”) - nur durch
das Studium der Judikatur mdglich. Die Entscheidungen im Bereich des
Kennzeichnungsschutzes sind jedoch stark von den Umstanden des Einzelfalles abhangig.
Samtliche Umstdnde des Einzelfalles kénnen fur das Ergebnis einer Entscheidung von
Bedeutung sein, weshalb die Vergleichbarkeit von Entscheidungen nur bedingt méglich ist.

Auch wenn die wichtigsten Leitséatze von deutschen Entscheidungen in Kommentaren zu den
Rechtswirkungen der markenméRigen Zeichennutzung aufgefunden werden kénnen, so
findet sich fur die Osterreichische Rechtslage kaum Literatur, die sich (nach dem Beitritt
Osterreichs zur Europaischen Union) mit dieser Thematik umfassend auseinandersetzt.

Aus diesem Grund soll in meiner Dissertation die Rechtslage fiir Osterreich systematisch
und ausfuhrlich dargestellt werden. Insbesondere sollen die in Osterreich zu diesem
Themenbereich ergangenen Entscheidungen der letzten 15 Jahren analysiert und
systematisch eingeordnet werden, um dem Rechtsanwender eine Orientierungshilfe fur die
Subsumtion neuer Rechtsfalle zu geben.

Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf den Themenbereich der Verkehrsgeltung im
Sinne von § 4 Abs. 2 MSchG gelegt werden, da der Verkehrsgeltung fur die Beurteilung der
Eintragungsfahigkeit einer an sich nicht schutzfahigen markenmafigen Bezeichnung eine
besondere Bedeutung zukommt. Fir Unternehmen, die oft kostspielige Werbemal3nahmen
im erheblichen Umfang zur Steigerung der Bekanntheit einer Marke investiert haben, stellt
sich die Frage, inwiefern eine Zeichenmonopolisierung zugunsten ihres Unternehmens an
einem an sich schutzunfahigen Zeichen maglich ist.

Die Frage der Verkehrsgeltung kommt daher eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu,
da es dem Unternehmen — bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen - ein
AusschlieBungsrecht zur Hand gibt und ein rechtliches Vorgehen gegen Mitbewerber
ermaoglicht.

Aufgrund der Harmonisierungsrichtlinie (Richtlinie 89/104/EWG - nun in der Fassung
2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken) wurde das
Markenrecht europaweit weitgehend harmonisiert.

Geringe Unterschiede sind jedoch weiterhin gegeben. So hat Deutschland etwa von der
Moglichkeit des Art. 3 Abs. 3 letzter Satz der Harmonisierungsrichtlinie Gebrauch gemacht,
wonach eine Marke in den Féllen, in denen die Marke durch Benutzung Verkehrsgeltung
nach dem Prioritatszeitpunkt erworben hat, nicht zur Ganze fir nichtig erklart werden kann.

In Osterreich hingegen, ist eine Marke selbst dann zur Ganze fiir nichtig zu erklaren, wenn
die Verkehrsgeltung zwar flur den Prioritatszeitpunkt (in der Regel dem Zeitpunkt der



Markenanmeldung) noch nicht bestand, jedoch zu einem spateren Zeitpunkt durch
Benutzung erworben wurde.

Aufgrund der weitgehenden Harmonisierung des Markenrechts konnen jedoch auch
auslandische Entscheidungen Orientierungshilfe fur die Beurteilung der Rechtswirkungen der
markenmalfiigen Zeichennutzung im rechtsgeschéftlichen Verkehr geben.

Aus diesem Grund lohnt sich ebenfalls eine systematische Analyse der in Deutschland zur
Verkehrsdurchsetzung ergangenen Entscheidungen und der Meinungen in Literatur und
Lehre, um gegebenenfalls Rickschlisse fir die Losung méglicher Rechtsfragen betreffend
die dsterreichische Rechtslage ziehen zu kénnen, die bisher noch nicht tiefer gehend eroértert
worden sind.

Da die Gemeinschaftsmarke ebenfalls fir das 6sterreichische Territorium Rechtswirkungen
entfaltet, sind auch die Voraussetzungen fir die Rechtsfolgen der markenmafiigen
Zeichenbenutzung auf Gemeinschaftsebene zu analysieren.

2) Forschungsgegenstand und Forschungsfragen

Aufgrund der Analyse der hochstgerichtlichen Entscheidungen und der Entscheidungen des
EuGIl und EuGH der letzten 15 Jahre zum Themenbereich der markenmafigen
Zeichenbenutzung und unter der Berlcksichtigung der Meinungen in Literatur und Lehre
sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden:

2.1 Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung

e Welches Ausmal an Zeichennutzung ist fur die (jeweils an einem bestimmten Grad
der Bekanntheit oder an einem bestimmten Ausmalf3 der Zeichennutzung
anknipfende) Rechtsfolge erforderlich?

Geordnet nach dem Grad der erforderlichen Zeichennutzung sollen folgende
Umstande und deren Rechtsfolgen in folgender Reihenfolge beleuchtet werden:

a) die Benutzungsabsicht (vor einer ersten Benutzungshandlung)
b) die erste Benutzungshandlung
c) Serienzeichen — Nachweis der Zeichenverwendung am Markt
d) die rechtserhaltende Beniitzung
e) regionale Verkehrsgeltung — Schutz unregistriert gefiihrter Zeichen
f) bundesweite Verkehrsgeltung
~einfache” Verkehrsgeltung
.Sstarke"/, uberragende” Verkehrsgeltung
.einhellige" Verkehrsgeltung
g) bekannte Marken
h) notorisch bekannte Marke
1) berthmte Marke

Hierbei soll insbesondere die dsterreichische Rechtssituation der deutschen
Rechtslage gegentbergestellt werden und die Gemeinsamkeiten und die
Unterschiede sollen analysiert werden. Die nationalen Rechtslagen sollen mit den
Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung betreffend die
Gemeinschaftsmarke verglichen werden.



2.2 Analyse der aktuellen Judikatur zur markenmaRigen Zeichennutzung

Welche richtungweisenden Entscheidungen sind in den letzten Jahren zur
markenmafigen Zeichenbenutzung ergangen?

Zum Themenbereich der markenmé&Rigen Zeichenbenutzung sind in den letzten
Jahren — insbesondere auf europaischen Ebene - wichtige Entscheidungen
ergangen, die einen erheblichen Einfluss auf die Rechtspraxis in Bezug auf die
Rechtswirkungen der markenmaRigen Zeichennutzung haben. Dabei sollen
insbesondere die hdchstgerichtlichen Entscheidungen der letzten Jahre in
Deutschland, in Osterreich und auf Gemeinschaftsebene beleuchtet werden.

Forschungsfragen zum Themenbereich der rechtserhaltenden Zeichennutzung:

- Wie weit reicht die rechtserhaltende Benutzung, wenn die Benutzung nur
fur einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren und
Dienstleistungen erfolgt ist?

Weitere Forschungsfragen zum Themenbereich der regionalen Verkehrsgeltung:
- Wie ist die Rechtslage, wenn der Besitzstand eines unregistriert gefiihrten
Zeichens mit den Rechtsfolgen einer Markenregistrierung eines gleichen
oder verwechselbar &hnlichen Zeichens kollidiert?

Weitere Forschungsfragen zum Themenbereich bekannte Gemeinschaftsmarke:

- Wie ist die Entscheidung des EuGH 6.10.2009, C-301/07, (PAGO
International GmbH — Tirolmilch reg Gen mbH) in Bezug auf die
erforderlichen territorialen Voraussetzungen der Bekanntheit zu
interpretieren.

- Konnen auf den Bestimmungen der GM-V basierende Sanktionen
grundsatzlich territorial differenziert oder zwingend nur einheitlich fir das
gesamte Gemeinschaftsgebiet erlassen werden?

2.3 Forschungsfragen zum Themenschwerpunkt Verkehrsgeltung

Welches Ausmald an Zeichennutzung ist fur die Feststellung der Verkehrsgeltung
erforderlich? Welche Umstande beeinflussen den erforderlichen Grad der
Zeichennutzung (Hohe des erforderlichen Zuordnungsgrades)?

Wie verhalt sich das Recht auf die Zeichenverwendung gemaf § 10 Abs. 3 MSchG
zur Zeichenmonopolisierung (etwa von beschreibenden Angaben) durch
Verkehrsgeltung?

Wie sind zusammengesetzte Zeichen zu behandeln, wenn fur einen
Zeichenbestandteil der zusammengesetzten Marke Verkehrsgeltung besteht, jedoch
das zusammengesetzte Zeichen zur Ganze noch kein einziges Mal am Markt benutzt
wurde. Ist eine Markenregistrierung aufgrund Verkehrsgeltung moglich?

z. B: Wenn die Verkehrsgeltung fir das Zeichen ,Zurich® fur ,Versicherungswesen*
festgestellt wurde. Ist die Verkehrsgeltung fur das Zeichen ,Zurich Insurance Group*
erlangbar, obwohl das zusammengesetzte Zeichen am Markt als solches noch nicht
verwendet wurde.

Ist die Erlangung von Verkehrsgeltung durch eine Zeichennutzung méglich, wenn ein
(staatliches) Monopol fur bestimmte Waren und Dienstleistungen besteht (z.B:
Postdienstleistungen) und jene Bezeichnung (z.B: ,Post*) mit Verkehrsgeltung



geschiitzt werden soll, die bisher diese Waren oder Dienstleistungen des
Monopolisten bezeichnet(e)?

e Ob und unter welchen Voraussetzungen sind die erworbenen Rechte aus einer
Zeichennutzung (etwa einer Verkehrsgeltung) tUbertragbar?

e Was versteht man unter der Bezeichnung ,geteilte Verkehrsgeltung“?

e Welche Beweismittel stehen fiir den Nachweis einer Zeichennutzung zur Verfligung
und welche Umstande sind in Bezug auf diese Beweismittel zu beachten?

Beweismittel der Zeichennutzung und deren Beweiskraft

- Werbematerialien, Umsatzzahlen, Nachweise Uber Direct-Mailings, etc...
- Demoskopisches Gutachten

Unterfrage: Wie sind die Fragen bei demoskopischen Gutachten zu
formulieren?

Welche Umsténde sind bei demoskopischen Gutachten zu
beriicksichtigen? Wie sind demoskopische Gutachten zu interpretieren.

2.4 Die Studie des Max Planck Instituts — Anderung der rechtlichen Grundlagen?

Im September 2008 wurde bei einem Treffen der Mitgliedsstaaten in Brissel vereinbart, dass
die Gebuhren fur die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke gesenkt werden sollten.
Mussten die Markenanmelder vor der Gebuhrensenkung fir die Registrierung einer
Gemeinschaftsmarke mehr als 1.700 Euro zahlen, so kostet die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke auf elektronischen Wege nun bei 3 Waren- und Dienstleistungsklassen
950 Euro und bei einer sonstigen Anmeldung 1.050 Euro.

Da die nationalen Lander dieser Gebihrensenkung zustimmen mussten, wurde als
Kompromiss vereinbart, dass die europdische Kommission eine Studie Uber die
Markensysteme in Auftrag geben sollte. Eigentlich wollte man auf diesem Wege erheben, ob
eine Gebuhrensenkung einen erheblichen Einfluss auf das Anmeldeverhalten der Nutzer bei
den nationalen Patentdmtern haben wirde. Die Europdische Kommission schob jedoch die
Inauftraggebung dieser Studie immer wieder auf.

Weil jedoch der Finanzhaushalt des HABM in den letzten Jahren einen starken Anstieg an
Gewinnen verzeichnen musste und diese Gewinne in einer Haushaltsreserve verbucht
wurden, stimmten die nationalen L&nder einer Gebuhrensenkung fur die
Registrierungsgebuhren zu, ohne das Ergebnis der Studie Uber das Funktionieren der
Markensysteme abzuwarten. Aufgrund der Gebihrensenkung, die im Mai 2009 in Kraft trat,
konnte das HABM Ende 2009 einen nahezu ausgeglichenen Finanzjahreshaushalt
erreichen.

Die Europaische Kommission beauftragte in weitere Folge (namlich im Oktober 2009) das
Max Planck Institut mit einer Studie (Study on the Overall Functioning of the Trade Mark
System in Europe).

Die ersten Ergebnisse des Max Planck Instituts betreffend die Studie Uber die
Markensysteme wurden zwar vom Max Planck Institut am 25. Marz 2010 der Européischen
Kommission in Brissel vorgestellt, jedoch werden die Zwischenergebnisse der Studie vorerst
nicht verdoffentlicht.
(http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm)


http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm

Die Studie soll Ende 2010 fertig gestellt werden. Diese befand sich im April 2010 noch in der
Factfinding-Phase. Mit 13 nationalen Patentdmtern hatte das Max Planck Institut zu diesem
Zeitpunkt bereits Interviews gefuhrt.

Das IfD (Institut fir Demoskopie Allensbach) fiuhrte im Februar und im Marz 2010 eine
Userbefragung durch. 1.500 Personen (Markeninhaber, Vertreter) wurden per Zufallsprinzip
ausgewahlt und befragt. Der Bericht des IfD wurde im Mai 2010 fertig gestellt und ist in die
Hauptstudie des Max Planck Instituts eingeflossen.

In der Studie des Max Planck Instituts sollen 5 Themenbereiche behandelt werden:
o Koexistenz der Markensysteme

Harmonisierung

Gemeinschaftsmarkenverordnung

Durchsetzung von Rechten

Erneuerungsgebiihren

O 0O 0O

Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Ergebnisse dieser Studie moglicherweise Anderungen
der Gemeinschaftsmarkenverordnung (und u.U. auch der Harmonisierungsrichtlinie) folgen
konnten.

Im Rahmen der Dissertation sollen die Ergebnisse der Studie in Bezug auf den
Themenbereich ,markenméaRige Zeichennutzung und Verkehrsgeltung* kommentiert werden.

3) Voraussichtliche Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit

A. Kapitel: Grundlagen

I. Einleitung
1. Die markenméaBige Zeichennutzung im rechtsgeschaftlichen Verkehr
2. Forschungsfragen der Arbeit
Il. Markensysteme im Uberblick
1. nationale Marke
2. internationale Marke
3. Gemeinschaftsmarke
IIl. Die Nizzaer Klassifikation
Ill. Die Verkehrskreise
IV. Arten der Zeichenbenutzung
V. Die Beweismittel zum Nachweis der markenmafigen Zeichennutzung
1.1 Nicht beweisdurftige Zeichennutzung
2 Geeignete Beweismittel fur den Nachweis der markenmafigen Zeichennutzung
2.1 Demoskopische Gutachten
2.1.1 Stichprobengrof3e
2.1.2 Beteiligte Verkehrskreise
2.1.3 Bekanntheitsgrad
2.1.4 Kennzeichnungsgrad
2.1.5 Zuordnungsgrad
2.1.6 Fehlertoleranz
2.2 Kammergutachten
2.3 Sachverstandigengutachten

2.4 .Sekundare" Beweismittel
3 Die Beweisflihrung



VI Ubersicht iiber die ,Benutzungstatbestande®

(Bestimmungen des 6sterreichischen Rechts, bei denen ein bestimmtes Ausmal an
Zeichenbenutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr ein
Tatbestandsmerkmal darstellt).

B. Kapitel: ,Benutzungstatbestande*

. die Benutzungsabsicht (vor einer ersten Benutzungshandlung)
1.1 Die Rechtslage in Osterreich
1.2 Die Rechtslage in anderen Landern (z.B: USA, UK, Portugal, etc...).

. die erste Benutzungshandlung
1.1 Die Rechtslage in Osterreich
1.2 Die Rechtslage in anderen Landern (z.B: USA,..).

lll. die rechtserhaltende Beniitzung
Rechtsgrundlagen in Osterreich, Deutschland und im Sinne der GM-V
1.1 Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung
1.2 Bedeutende Entscheidungen

IV. regionale Verkehrsgeltung — Schutz unregistriert geflihrter Zeichen
1.1 Rechtsgrundlagen in Osterreich, Deutschland und auf Gemeinschaftsebene
1.2 Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung
1.3 Rechtsprechung
1.4 Kollision unregistriert gefihrter Zeichen mit registrierten Zeichen

V. Verkehrgeltung

1 Einleitung

2 Die Rechtsgrundlagen in Osterreich, Deutschland und im Sinne der GM-V

3 Unterschiedliche Grade der Verkehrgeltung

3.1 ,einfache" Verkehrsgeltung

3.2 ,starke"/,Uberragende” Verkehrsgeltung

3.3 ,einhellige” Verkehrsgeltung

4  Osterreich

4.1 Ausmaf der erforderlichen Zeichennutzung in Osterreich

4.2 Bedeutende Entscheidungen der Rechtsprechung in Osterreich

5 Deutschland

5.1 Deutschland: Verkehrsdurchsetzung — Verkehrsgeltung

5.2 Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung in Deutschland

5.3 Bedeutende Entscheidungen der Rechtsprechung in Deutschland

6 Gemeinschaftsmarke

6.1 Besonderheiten bei der Verkehrsgeltung bei der Gemeinschaftsmarke

6.2 Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung

6.3. Bedeutende Entscheidungen der Rechtsprechung zur Verkehrsgeltung bei der
Gemeinschaftsmarke

7 Forschungs- und Spezialfragen

7.1 Zeichenverwendung geman 8 10 Abs. 3 MSchG im Verhaltnis zur
Zeichenmonopolisierung von beschreibenden Angaben durch Verkehrsgeltung?

7.2 Zusammengesetzte Zeichen und die Verkehrsgeltung

7.3 Erlangung von Verkehrsgeltung trotz Monopolstellung?

7.4 Ob und unter welchen Voraussetzungen sind die erworbenen Rechte aus einer
Zeichennutzung Ubertragbar?

VI. bekannte Marken



Die Rechtsgrundlagen in Osterreich, Deutschland und auf Gemeinschaftsebene
Ausmal der erforderlichen Zeichennutzung

Forschungs- und Spezialfrage:

1
2.
3. Bedeutende Entscheidungen der Rechtsprechung
4.
4.

1 Wie ist die Entscheidung des EuGH 6.10.2009, C-301/07 in Bezug auf die
erforderlichen territorialen Voraussetzungen der Bekanntheit zu interpretieren?
4.2 Konnen auf den Bestimmungen der GVM basierende Sanktionen grundsatzlich
territorial differenziert oder zwingend nur einheitlich fur das gesamte

Gemeinschaftsgebiet erlassen werden?

VII. notorisch bekannte Marke
1. Pariser Verbandsibereinkunft
2. Rechtsprechung in Osterreich
3. Rechtsprechung in Deutschland

VIII. berihmte Marke

1. Die Rechtsgrundlagen in Osterreich, Deutschland und im Sinne der GM-V

2. Ausmal’ der erforderlichen Zeichennutzung

3. Bedeutende Entscheidungen

C. Kapitel: ,Studie des Max Planck Instituts* — Ausblick auf geplante Anderungen der

Harmonisierungsrichtlinie und der GM-V.

I. Entstehungsgeschichte

Il. Ergebnisse der Studie des Max Planck Instituts

I1l. Ausblick und Diskussion zur Abanderung der Harmonisierungsrichtlinie und der GM-V. in
Bezug auf die Tatbestédnde zur markenmafigen Zeichennutzung

4) Zeitplan
Zeitraum
Aufgabe WS | SS WS | SS WS
2009 | 2010 |2010 [2011 |2011

VO Rechtswissenschaftliche Methodenlehre

Fakultatsoffentliche Prasentation des Dissertationsvorhabens im
Seminar aus Zivilrecht, IPR und Rechtsvergleichung

Anrechnung von 3 Lehrveranstaltungen (aus dem Dr.-Studium der
Rechtswissenschaften - A 083 101)

SE zur Judikatur- oder Textanalyse

Lehrveranstaltungen aus dem Dissertationsfach

Anrechnung von 5 Lehrveranstaltungen (aus dem Fachhochschul-
Diplomstudiengang Immobilienwirtschaft — Studienkennzahl: 0144)

Exposé und Einreichung des Antrages zur Genehmigung des
Dissertationsvorhabens

Abfassung der Dissertation

Dez. 2010: Rohentwurf: 1. Feedbackgesprach
Feb. 2011: Abgabe des Rohenwurfs
Mérz/April 2011: 2. Feedbackgesprach

Uberarbeitung der Dissertation (Marz 2011 — Juni 2011)

Abgabe der Dissertation (Juni/Juli 2011)

Offentliche Defensio (angestrebt Juli 2011 bzw. Herbst 2011)

Legende: [ Milestone erreicht [ | In Vorbereitung

[ ] weitere Millestones
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