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VORWORT

Wirtschaftliche Tatigkeit erfolgt nicht anonym. Unternehmen tragen eine
Firmenbezeichnung, Dienstleistungen werden unter einem bestimmten Namen
angeboten und auf Produkten werden Markennamen angebracht, damit
sie unterscheidbar sind. Die Verwendung solcher Kennzeichnungen ist eine
Notwendigkeit, ohne die ein Marktauftritt in vielen Fallen gar nicht mdglich
ware. Die Wahl und die Verwendung einer Marke sind manchmal intuitiv,
in vielen Fillen das Ergebnis einer gut geplanten und wohl iberlegten
Markenstrategie. Unabhdngig von den Beweggriinden fiir die Wahl eines

Kennzeichens gelten fiir dessen Verwendung immer gesetzliche Regeln.

Die vorliegende Broschiire vermittelt Grundlagen zum Thema ,Marken" und
zeigt Zusammenhange mit anderen Schutzrechtsarten auf. Anhand von
praktischen Beispielen werden die Funktion, der Schutzumfang sowie die
in Konfliktfallen angewandten Entscheidungskriterien ndher erlautert. Die
Broschiire mochte das Verstandnis dafiir scharfen, dass bei der Entwicklung
einer Marke einige Grundregeln zu beachten sind, um zukiinftige Missver-
stdndnisse und Konflikte beim geschiftlichen Gebrauch der Marke zu ver-
meiden. Wer einige VorsichtsmaBnahmen trifft und sich bei Unsicherheiten
fachmannisch beraten lasst, erspart damit seinem Unternehmen unndtige

Schwierigkeiten und kann die Marke erfolgreich verwenden.

Ll %M
On. Dr. Michl Ebner

Prasident der Handelskammer Bozen

On. Dr. Michl Ebner
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1 DIE MARKE

1.1 Was ist eine Marke?

Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, die Produkte bzw. Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unternehmen abzuheben und zu unterscheiden.
Marken beeinflussen die Kaufentscheidungen der Kunden, wecken deren Emotionen,
festigen das Image bzw. den guten Ruf eines Unternehmens und begriinden das Ver-
trauen in die Qualitdt der angebotenen Produkte und Dienstleitungen. Marken bieten
jedoch auch einen umfangreichen Schutz vor Nachahmungen und Missbrauchen und
stellen ein wirksames Verteidigungsinstrument im Wettbewerb dar. AuBerdem sind sie

immaterielle Vermdgensrechte und beeinflussen den Wert eines Unternehmens.

1.2 Welche Funktionen erfiillt eine Marke?

Die Marke soll dem Kunden die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Produkte und
Dienstleistungen garantieren. Sie gewihrleistet, dass alle mit der Marke versehenen
Waren unter der Kontrolle eines bestimmten Unternehmens hergestellt werden.
In diesem Sinne erfiillt die Marke eine Sicherheitsfunktion: Der Kunde kann sich
darauf verlassen, dass das Produkt von diesem Unternehmen erzeugt und auf
seine Funktionsfahigkeit hin Uberpriift worden ist. Daneben erfiillt die Marke auch
eine Qualitatssicherungsfunktion: sie garantiert ein konstantes Qualitatsniveau der
Waren und Dienstleistungen. Zuletzt hat die Marke auch eine Vereinfachungsfunktion:
Eine Marke, die der Kunde kennt, kann ihm die Kaufentscheidung erleichtern, da er
das Produkt und dessen Qualitdt anhand der Marke sofort identifizieren und zuord-
nen kann. So fallt es ihm leichter, unter der Vielfalt von angebotenen Produkten
und Dienstleistungen auszuwadhlen, und wenn er einmal zufrieden ist, wird er dieses

Produkt wieder kaufen.

Auch fiir das Unternehmen ist es vorteilhaft, eine Marke zu registrieren, und so Ruf
und Image des Betriebs zu stirken. Eine registrierte Marke bildet die Basis und
Voraussetzung fiir einen Franchising-Vertrag und durch eine Lizenzierung der Marke
konnen zusatzliche Umsatze realisiert werden. Es kann sogar leichter sein, einen Kredit
zu erhalten, wenn man eine registrierte Marke hat, denn sie starkt das Vertrauen der

Kreditinstitute in ein Unternehmen.
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1.3 Wer kann Inhaber einer Marke werden?

Jede natiirliche und jede juristische Person kann Inhaber einer Marke werden.
Dabei muss weder fiir ihre Anmeldung noch fiir ihre Ubertragung ein Geschiftsbetrieb
nachgewiesen werden. Mehrere Unternehmen und/oder Privatpersonen kdnnen eine
Marke gemeinsam anmelden. Wenn nicht anders vereinbart, sind sie alle zu gleichen

Teilen Inhaber.

Auch &ffentliche Verwaltungen wie der Staat, die Regionen, die Provinzen und die
Gemeinden kdnnen Marken anmelden, um damit wirtschaftliche, kulturelle, geschicht-

liche oder territoriale Interessen und Ziele zu verfolgen.

1.4  Welche Waren und Dienstleistungen schiitzt eine Marke?

Eine Marke gilt nicht automatisch fiir alles, was ein Unternehmen anbietet, sondern
schiitzt nur jene Waren und Dienstleistungen, fiir die bei der Markenanmeldung der

Schutz beantragt und vom zustédndigen Amt erteilt wurde.

Bei der Benennung dieser zu schiitzenden Waren und Dienstleistungen muss der
Anmelder auf die ,Klassifikation von Nizza" zuriickgreifen. In dieser internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen sind alle nur denkbaren Waren und
Dienstleistungen in insgesamt 45 ,Klassen" unterteilt. Die Klassen 01 bis 34 umfassen
die Produkte, wahrend die Klassen 35 bis 45 die Dienstleistungsangebote beschreiben.

Diese Klassifikation wird alle flinf Jahre lberarbeitet.

Bei der Markenanmeldung ist sorgfiltig zu (iberlegen, fiir welche Produkte und
Dienstleistungen die Marke gegenwartig und in Zukunft verwendet werden soll. Dabei
sollten die Waren und Dienstleistungen so prazise wie moglich benannt werden, damit
sie eindeutig der entsprechenden Klasse zugeordnet werden kdnnen und damit in

einem mdglichen Konfliktfall der Schutzumfang der Marke klar abgegrenzt ist.

Beispiel: Ein Mobelhersteller gibt seiner neuen Produktlinie den Namen ,Sendler”. Er
mochte diesen Namen als Marke schiitzen lassen. Im Zuge der Markenanmeldung muss
er die Waren und Dienstleistungen einer Klasse zuordnen: Er wahlt die internationale

Klasse ,20" fiir ,M&bel" und die internationale Klasse ,37" fiir ,M&belreparaturen” aus.



Da der Mdbelhersteller zukiinftig auch eine Mdbelausstellung mit der Marke ,Sendler”
bewerben mochte, meldet er die Marke auch gleich in der internationalen Klasse ,35"

fiir ,Organisation von Ausstellungen fiir wirtschaftliche und Werbezwecke" an.

Nach der Hinterlegung des Registrierungsantrages ist es nicht moglich, das Klassen-
verzeichnis zu erweitern. Mochte der Mobelhersteller den Schutzumfang seiner ein-
getragenen Marke nachtriglich auf weitere Produkt- und Dienstleistungsangebote
ausdehnen, z.B. weil neue Produkte oder Dienstleistungen in das Sortiment aufgenom-

men werden, so muss er die Marke mit erweitertem Klassenverzeichnis neu anmelden.

Eine nachtrdgliche Einschrankung der beantragten Klassen ist hingegen jederzeit
mdglich, da der Markeninhaber dadurch seine Rechte einschrankt und keine Erweite-

rung der Rechte anstrebt.

Fiir alle beanspruchten Klassen sieht das Markengesetz auBerdem einen Benutzungs-
zwang vor: die Marke muss fiir jede der benannten Waren und Dienstleistungen

verwendet werden, um das Recht an der Marke aufrechtzuerhalten.

> Achten Sie auf die richtige Auswahl der zu schiitzenden Waren- und
Dienstleistungsklassen! Uberpriifen Sie in regelmiBigen Abstinden, ob
die tatsdchliche Verwendung der Marke mit den registrierten Waren und
Dienstleistungen iibereinstimmt. Eventuell ist eine Neuanmeldung der

Marke mit erweitertem Klassenverzeichnis notwendig.

1.5  Welche Vorteile bringt eine Markenregistrierung?

Wer eine Marke verwendet, sollte diese auch registrieren lassen. Eine Markenanmel-
dung ist der sicherste Weg, um sich ein exklusives und monopolistisches Recht an
seiner Marke zu sichern. Wenn eine Marke einmal registriert ist, kénnen Dritte im
geschiftlichen Verkehr kein gleiches oder dhnliches Zeichen fiir die gleichen Waren

oder Dienstleistungen mehr verwenden oder anmelden.

Eine giiltige Eintragung erleichtert zudem die Verteidigung der Marke gegeniiber
Nachahmern, welche vom wirtschaftlichem Erfolg der Marke profitieren méchten: Im
offentlichen Markenregister ist die Marke leicht auffindbar und so kénnen unbeab-

sichtigte Markenangriffe von vornherein vermieden werden.
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Eine Marke gewadhrt jedoch nicht nur den rechtlichen Schutz des Namens bzw. Zei-
chens. Eine Marke - unterstiitzt von einem gut funktionierenden Markenmanagement
und einer konstanten Markenstrategie - kann dariiber hinaus zu einer erheblichen
Wertsteigerung eines Unternehmens beitragen. Eine gute Marke schafft Vertrauen in
die Qualitat der Produkte und Dienstleistungen des Anbieters und starkt die Kunden-
bindung an das Unternehmen. Eine etablierte Marke raumt dem Markeninhaber zudem
einen groBeren Spielraum in der Preisgestaltung ein: Je bekannter die Marke ist, und je
besser sie die Einzigartigkeit der Produkte und Dienstleistungen gegeniber denen der
Konkurrenz herauszustellen vermag, desto flexibler kann ein Unternehmen seine Preise

gestalten. So stellt die Marke einen enormen Vermogenswert im Unternehmen dar.

1.6 Welche Rechte gewdhrt eine registrierte Marke?

Das Markenrecht gewahrt dem Inhaber einer registrierten Marke ein sogenanntes
positives Benutzungsrecht: Er darf die Marke exklusiv im Geschiftsbetrieb nutzen
und seine Produkte und Dienstleistungen, fiir die er den Schutz erworben hat, mit der
Marke versehen (z.B. Verpackung, sonstige Aufmachung, u.a.). Daneben besitzt der
Markeninhaber ein negatives Verbietungsrecht: Er hat das Recht, seinen Mitbewerbern
die Nutzung von identischen oder zum Verwechseln dhnlichen Erkennungszeichen fiir
jene Waren bzw. Dienstleistungen zu verbieten, fiir die seine Marke geschitzt ist. Der
Markeninhaber kann Unterlassungs-, Schadensersatz- sowie Loschungsanspriiche
gegeniiber Dritten geltend machen, die ohne seine Erlaubnis das eingetragene
Markenzeichen verwenden. Hinsichtlich widerrechtlich gekennzeichneter Waren kann
zudem ein Vernichtungsanspruch durchgesetzt werden. Der Markeninhaber kann
Widerspruch gegeniiber neueren, verwechslungsfahigen Markenzeichen erheben, die
beim Markenamt angemeldet bzw. registriert werden sollen, um einer Schwachung

seiner Marke entgegen zu wirken.

> Uberwachen Sie lhre Marke, um sofort gegen etwaige Verletzungen vor-

gehen zu kénnen!



1.7 Die Schutzdauer einer Marke

Eine Marke ist ab dem Tag ihrer Anmeldung fiir zehn Jahre geschiitzt. Der Schutz
beginnt mit der Einreichung des Anmeldegesuchs (Hinterlegungsdatum) und kann
beliebig oft um weitere zehn Jahre verldngert werden. Nach Ablauf der zehn Jahre
kann die Marke noch innerhalb von sechs Monaten durch Entrichtung einer Zusatz-

gebiihr erneuert werden.

Wird der Markenschutz auch in dieser Nachfrist nicht verlangert, verfallt die Marke
vollstindig und unwiderruflich. Das Versdumnis kann héchstens durch eine Neuan-
meldung wieder gut gemacht werden. Es ist also wichtig, die Schutzdauer einer Marke

zu iiberwachen, um unliebsame Uberraschungen zu vermeiden.

> Vergessen Sie nicht, den Markenschutz regelmaBig hinsichtlich der
ausgewdhlten Lander und der Produkt- und Dienstleistungsklassen zu

priifen und ihn alle zehn Jahre zu erneuern!

1.8 Wo gilt der Markenschutz?

Die Marke ist ein geografisch begrenztes Schutzrecht. Ihre Giltigkeit erstreckt sich auf
die Lander, in denen ihre Registrierung beantragt wird. Derzeit gibt es drei Arten von
Anmeldeverfahren: die nationale Markenanmeldung, die Anmeldung einer Gemein-

schaftsmarke und die Anmeldung einer internationalen Marke.

1.8.1 Die nationale Marke

Der Markenschutz einer im italienischen Register eingetragenen Marke (nationale
Marke) umfasst Italien. Es ist nicht méglich, eine Marke nur fiir eine bestimmte Region
oder Provinz zu schiitzen; geografisch gesehen bietet die nationale Marke den kleinsten

Schutzbereich.

Um eine Marke in Italien registrieren zu lassen kann man sich an eine beliebige Han-

delskammer oder direkt an das ltalienische Patent- und Markenamt in Rom wenden.
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Auf Grundlage der nationalen Markenanmeldung kann der Schutz auf andere Lander
ausgedehnt werden. Uber eine sogenannte internationale Markenanmeldung kann der
Antragsteller den Markenschutz in anderen EU- und in Nicht-EU-Landern erlangen.
Aufgrund der Erstanmeldung im Ursprungsland des Anmelders kann im Ausland das
Datum dieser allerersten Anmeldung geltend gemacht werden, falls die internationale
Markenanmeldung innerhalb der Prioritatsfrist von sechs Monaten ab der nationalen
Erstanmeldung erfolgt (Prioritdtsrecht). Wiirde etwa innerhalb dieser sechs Monate
ein Unternehmen oder eine Privatperson im Ausland genau dieselbe Marke fiir diesel-
ben Waren bzw. Dienstleistungen anmelden, kdnnte der Anmelder seine Prioritat aus
seinem Ursprungsland geltend machen und es wiirde ihm die Marke auch im Ausland

zugesprochen. Der auslandische Anmelder miisste seine neue Marke zuriicknehmen.

AuBerdem besteht die Mdglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke anzumelden. In diesem

Fall ist keine Anmeldung einer italienischen Basismarke notwendig.

1.8.2 Die Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke ist innerhalb der gesamten Européischen Union (28 Linder)
gultig. Auch sie dient der Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren und Dienst-
leistungen. Durch die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kénnen Unternehmen
ihre Produkte und Dienstleistungen landeriibergreifend innerhalb der Europdischen

Union schiitzen.

Angemeldet werden kann eine Gemeinschaftsmarke entweder direkt beim HABM -
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) oder bei den nationalen
Patent- und Markendmtern der Mitgliedstaaten der Europdischen Union. In Italien ist

das Italienische Patent- und Markenamt in Rom zustandig.

Der Vorteil einer Gemeinschaftsmarke besteht darin, dass durch ein einziges Verfahren
der Markenschutz automatisch in allen Landern der Europdischen Union erlangt wird.
Im Falle einer Erweiterung der EU um neue Mitgliedslander erstreckt sich der Schutz

automatisch auch auf die neuen Linder.

Das nationale Markensystem und das System der Gemeinschaftsmarke stehen neben-

einander und haben keine unmittelbaren Auswirkungen aufeinander. Es besteht die



Mdglichkeit, die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke neben der Eintragung einer
nationalen Marke zu betreiben. Daraus ergibt sich, dass trotz Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke die bisher eingetragenen nationalen Marken weiterhin ihre

Gltigkeit behalten.

Eine Gemeinschaftsmarke verliert als Gesamte ihre Giiltigkeit, wenn auch nur ein
einziges Land der Europdischen Union den Schutz verweigert. Im Unterschied dazu
verfillt eine internationale Marke nur in dem Land, das die Markenregistrierung

verweigert, in den iibrigen Landern bleibt sie aufrecht.

> Schiitzen Sie Ihre Marke umfassend durch eine nationale, europédische

oder internationale Registrierung!

1.8.3 Die internationale Marke

Ein Unternehmen, das nicht nur lber die nationalen, sondern auch Uber die euro-
paischen Grenzen hinaus tatig wird, sollte sich lberlegen, seine Marke international
anzumelden. Die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO - World Intellectual
Property Organization) bietet die Mdglichkeit, eine Marke in den etwa 90 Vertragslan-

dern des Madrider Markenabkommens anzumelden.

Die Voraussetzung fiir die Anmeldung einer internationalen Marke ist die vorherige
Anmeldung einer Basismarke. Diese kann eine nationale Marke oder eine Gemein-
schaftsmarke sein. Der Antrag auf internationale Registrierung wird dann an das fiir
die Basisanmeldung zustindige Amt weitergeleitet, welches die ersten Kontrollen
durchfiihrt.

Die internationale Registrierung auf Grundlage einer nationalen Marke wird bei den
italienischen Handelskammern oder beim ltalienischen Patent- und Markenamt in
Rom eingereicht. Dieses leitet den Antrag um internationale Markenregistrierung an
die WIPO (Weltorganisation fiir geistiges Eigentum) in Genf weiter. Wenn die Basis
eine Gemeinschaftsmarke ist, wird die internationale Marke beim Harmonisierungs-
amt fiir den Binnenmarkt in Alicante beantragt. Auch dieses Amt leitet den Antrag

anschlieBend nach Genf weiter.
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Die WIPO tragt die Marke in das internationale Markenregister ein und verdffentlicht
sie in der ,Gazette des Marques Internationales”. Hier werden auch alle Lander ange-
geben, fiir die der Schutz beantragt wurde. Es ist mdglich, die Anzahl der Schutzlander

im Nachhinein zu erweitern.

Die international angemeldete Marke durchlduft die Priifverfahren aller Lander, in
denen der Schutz beantragt wird. Sollten dort Schutzhindernisse, wie Marken mit
alteren Rechten, vorliegen, wird die Marke zurlickgewiesen bzw. der Antragsteller
uber die entgegenstehenden Schutzrechte informiert. Unabhédngig davon bleibt die
internationale Marke in den Gibrigen ausgewihlten Lindern giiltig (im Unterschied zur

Gemeinschaftsmarke).

1.9  Was bedeuten die Symbole ®, TM und ©?

Marken werden oft mit dem Vermerk ® erginzt. Es handelt sich dabei um eine
Kennzeichnung, mit der betont wird, dass es sich um eine registrierte Marke handelt.
Das Zeichen ® steht fiir ,registered” (registriert), das heiBt, die Marke hat das Priifver-
fahren bestanden, ist mit einer Registrierungsnummer versehen und in das Marken-

register eingetragen worden. Die Verwendung des Vermerks ® ist nicht verpflichtend.

Das Symbol TM kommt aus dem englischsprachigen Raum und steht fiir ,trademark”
(engl. Marke). Das Zeichen wird manchmal auf Marken angebracht, die sich noch im
Anmeldestadium befinden und somit noch nicht durch die Eintragung im Marken-

register definitiv geschiitzt sind.

Das Symbol © steht fiir ,Copyright" und macht auf das Bestehen von Urheberrechten
aufmerksam. Ein expliziter Copyright-Vermerk ist nicht zwingend erforderlich; er
dient vielmehr als Information, dass Urheberrechte fiir sich oder andere beansprucht

werden.

> Signalisieren Sie der Offentlichkeit, dass Ihre Marke geschiitzt ist und

verwenden Sie die entsprechenden Schutzrechtsvermerke!



2 MARKENARTEN UND
IHRE EIGENSCHAFTEN

2.1 Was kann als Marke registriert werden?

Als Marke konnen alle Zeichen, insbesondere Worter, Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, dreidimensionale Gestaltungen einschlieBlich der Form einer
Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen (z.B. Farben und Farb-
zusammenstellungen), geschiitzt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleis-
tungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine

Marke sollte dabei immer starke Unterscheidungsmerkmale aufweisen.

2.2 Welche Arten von Marken gibt es?
Grundsatzlich kann man folgende Hauptgruppen von Marken unterscheiden:

> Wortmarke

Eine Wortmarke besteht nur aus Woértern, also reinem Text ohne besondere grafische
Gestaltung. Wenn der Text einer Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft besitzt,
ist die Wortmarke meist die sinnvollste Markenform. Grafische Elemente wie z. B. Logos
von Unternehmen kdnnen sich im Laufe der Jahre verdndern, und ein Markenzeichen
ist immer nur in der Form geschiitzt, wie es tatsichlich hinterlegt wurde. Bespiele fiir

reine Wortmarken sind ,VW Golf", ,Persil" oder ,Siemens".

Optimalen Schutz erzielt man, wenn man zusatzlich zur Wortmarke auch noch das

Logo des Unternehmens parallel als eigene Wort-Bild-Marke anmeldet.

> Bildmarke

Eine Bildmarke schiitzt eine bestimmte Abbildung bzw. ein Logo, ohne einen textlichen
Zusatz. Sie l3sst in der Regel sofort das Unternehmen oder die Institution erkennen,
fiir die sie steht. Bekannte Bildmarken sind beispielsweise die springende Raubkatze

von Puma oder das ,Krokodil" von ,Lacoste”.
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> Wort-Bild-Marke

Eine Wort-Bild-Marke ist eine Kombination von Bild- und Schriftzeichen. Es kann sich
hierbei um einen Text mit besonders gestalteter Schriftart oder um die grafische Aus-
gestaltung eines Zeichens handeln. Als Wort-Bild-Marke wird oft auch das Logo in
Kombination mit dem Schriftzug eines Unternehmens geschiitzt. Dabei spielt es keine
Rolle, ob das grafische Element oder das Schriftzeichen im Vordergrund steht. Eine
bekannte Wort-Bild-Marke ist ,Red Bull".

> Versuchen Sie, Konflikte zu vermeiden, indem Sie eine originelle, nicht

beschreibende Marke wahlen!

> Personennamen

Das Recht am Namen ist mit seinem Trager untrennbar verbunden. Es umfasst nicht
nur das Recht auf Kennzeichnung der eigenen Person, sondern auch das Recht zur
Verwendung des Namens zu weiteren Zwecken, so etwa zur geschaftlichen Nutzung.
Namensrechte beziehen sich nicht nur auf den gesetzlichen Namen, sondern auch auf
frei gewahlte Bezeichnungen wie z.B. Kiinstlernamen, welche von ihren Nutzern wie

Namen gebraucht werden.

Wird der Name gewerblich genutzt und als Marke eingetragen, gelten dieselben Regeln
wie fiir alle Gbrigen Markenarten. Demnach sind auch Personennamen als Marken
eintragungsfahig, und ihre Verwendung ist auf die eingetragenen Waren und Dienst-
leistungen und auf die ausgewahlten Lander beschrinkt. In manchen Féllen kann die
Verwendung des eigenen Namens als Marke im Geschaftsleben auch eingeschrankt
werden, zum Beispiel in jenen Féllen, wo er gleichlautend mit einer bereits bekannten
Marke ist. Beispielsweise kann ein als Marke verwendeter Personenname wie etwa
JArmani” oder ,Ferrari* fiir die Produkte des jeweiligen Unternehmens so charakteris-
tisch geworden sein, dass der Konsument diesen Namen stets mit den Produkten dieses
Unternehmens in Verbindung bringt. In einem solchen Fall kann die Verwendung des
eigenen Personennamens zu gewerblichen Zwecken, auch wenn er mit unterschei-
denden Zusdtzen gebraucht wird, dltere Kennzeichenrechte verletzen und deshalb

unzulassig sein.



> Dreidimensionale Formen

Auch dreidimensionale Formen und Gebilde kdnnen als Marke registriert werden, wenn
sie Unterscheidungskraft haben. Der Unterschied zu einer reinen Bildmarke ist der,
dass die Marke in diesem Fall eine dreidimensionale Form aufweist. Formen lassen sich
dann als Marke schiitzen, wenn sie fiir die betreffenden Waren uniblich sind und vom
Gewohnten und Erwarteten abweichen. Die Form ist nur dann schutzfihig, wenn sie nicht
allein auf technischen Erfordernissen beruht, sondern Ausdruck des Gestaltungswil-
lens des Anmelders ist. So kdnnen Formen ohne individuelle Gestaltung des Anmelders
wie beispielsweise Kugeln, Wiirfel oder Formen, die sich aus einer rein technischen
Notwendigkeit heraus ergeben, nicht als Marken eingetragen werden. Bekannte Bei-
spiele fiir dreidimensionale Marken sind die Formen der ,Coca-Cola"-Flasche oder des
.Mercedes"-Sterns sowie die Verpackung von ,Toblerone"”-Schokolade. Fiir dreidimensi-
onale Formen kdnnte auch ein so genannter Modellschutz angemeldet werden, welcher
die duBere Formgebung einer neuen Entwicklung schiitzt. Oft wird fiir solche Formen
jedoch ein Markenschutz angestrebt, da dieser beliebig oft erneuert werden kann, wah-

rend der Modellschutz ein zeitlich begrenztes Schutzrecht (maximal 25 Jahre) darstellt.

> Hormarken

Ein Klangbild kann geeignet sein, zur Unterscheidung von Waren bzw. Dienstleistun-
gen beizutragen. Dementsprechend ist es moglich, ein Klangbild als Hormarke in das
Markenregister einzutragen. Hormarken sind akustische Zeichen, Erkennungsmelodien
bzw. Tonfolgen, die zur Wiedererkennung von Unternehmen oder Institutionen
dienen. Eine bekannte Hormarke ist die Werbemelodie der ,Deutschen Telekom" oder

das Léwengebriill von ,Metro-Goldwyn-Mayer".

> Farben und Farbkombinationen

Auch bestimmte Farbtone kdnnen als Marke angemeldet werden. Da Farben grund-
satzlich jedermann zugénglich sein sollen, sind einzelne Farben nur in Ausnahmeféllen
schutzfahig. Eine Ausnahme besteht in jenen Féllen, in denen eine bestimmte Farbe
tiberdurchschnittlich bekannt ist und einem bestimmten Unternehmen zugeordnet

wird. Eine der bekanntesten Farbmarken ist die Lila-Farbe von ,Milka".
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> Zahlen
Zahlen - als Ziffern oder ausgeschrieben - und Zahlenkombinationen sind ebenso als
Marke schutzfahig. Ein Beispiel fiir eine Zahlenkombination, die als Marke eingetragen

ist, stellt ,4711" (K6Inisch Wasser) dar.

> Buchstaben
Nicht als Worter aussprechbare Buchstaben oder Buchstabenkombinationen kénnen
ebenfalls als Marke schutzfahig sein. Oftmals sind die Buchstabenkombinationen

grafisch ausgestaltet (siehe Wort-Bild-Marke). Beispiele hierfr sind ,ARD" oder ,H&M".

> Achten Sie in der Praxis darauf, dass das tatsichliche Erscheinungsbild
der Marke mit dem Registereintrag tibereinstimmt. Bei der Neugestaltung
einer Marke mit wesentlichen Abweichungen zum bisherigen Design, ist

eine Neuanmeldung erforderlich!

2.3 Was kann nicht als Marke registriert werden?

Es gibt Hindernisse, die einer Markeneintragung entgegenstehen kdnnen. Dabei
unterscheidet man zwischen absoluten Schutzhindernissen, die gegen jedermann
wirken und die von Amts wegen iiberpriift werden, und relativen Schutzhindernissen.
Diese kdnnen von Dritten gegen eine Markeneintragung oder ein Markenrecht geltend

gemacht werden.

Absolute Schutzhindernisse schlieBen die Eintragung einer Marke in das Marken-
register aus, um eine Monopolisierung des Marktgeschehens zu verhindern. Sie stellen
sicher, dass die Zeichen, die fiir eine allgemeine Verstandigung oder fiir die Bezeichnung
von Ort, Zeit, Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Preis, Menge, Gewicht oder Gattung
einer Ware oder Dienstleistung erforderlich sind, frei bleiben und im allgemeinen
Geschaftsverkehr von jedermann benutzt werden kénnen. Daher darf eine Marke
grundsatzlich keine ausschlieBliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen,
flir welche sie registriert wird, darstellen. So ist es beispielsweise nicht moglich, das
Wort ,Seife" fiir das Produkt ,Seife" zu schiitzen. Fiir ein Finanzprodukt wére ,Seife"
jedoch durchaus schutzfihig. Ahnlich verhilt es sich mit Begriffen wie ,super” oder
.mega”, die als reine Anpreisungen keinerlei Unterscheidungskraft zu anderen Anbie-

tern besitzen.



Fiir folgende Bezeichnungen bzw. Marken bestehen absolute Eintragungshindernisse:

>

Zeichen, die nicht grafisch darstellbar sind. Eine Registrierung als Marke kommt
nur dann in Betracht, wenn das Zeichen mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schrift-
zeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, leicht
zugénglich, verstindlich, dauerhaft und objektiv ist. Die Eintragung einer Geruchs-
marke wird daher allgemein als nicht mdglich angesehen, weil sie normalerweise

nicht grafisch dargestellt werden kann.

Zeichen, die sich zu sehr auf das Produkt und seine Eigenschaften beziehen und
deshalb zu wenig Unterscheidungskraft haben. Bei solchen schwachen Marken
wire die Gefahr der Verwechslung groB. Besser ist es, eine originelle Marken-

bezeichnung zu finden. Phantasiemarken sind typischerweise stark, z.B. Rolex.

Zeichen, die ausschlieBlich die Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Be-
stimmung des Wertes, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen enthalten, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch

zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen (iblich sind.

Zeichen, die geeignet sind, insbesondere liber die Art, die Beschaffenheit oder die

geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu tauschen.
Zeichen, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoBen.

Zeichen von offentlichem Interesse wie Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen,
Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen

oder des Staates.

Zeichen, die ausschlieBlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware

bedingt ist.

Zeichen, die Abbildungen von Personen ohne deren Zustimmung enthalten, sowie

Personennamen, welche sich vom Namen des Antragstellers unterscheiden.

Zeichen, die die Verletzung eines Urheberrechts, eines gewerblichen Schutzrechts

oder sonstiger Exklusivrechte verursachen kénnen.

Zeichen, die bosglaubig angemeldet werden.
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Relative Schutzhindernisse beruhen auf dlteren Rechten Dritter, die der Eintragung
einer Marke entgegenstehen oder zu einer Loschung einer eingetragenen Marke
flihren kdnnen. Zu den vorrangigen Rechten gehéren angemeldete, eingetragene oder

notorisch bekannte Marken.

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte daher immer durch eine Markenrecherche

ihre grundsatzliche freie Verfiigbarkeit Gberpriift werden.

> Entwickeln Sie eine Liste mit moglichen Markennamen, damit Sie eine

Auswahl haben, falls die eine oder andere Marke schon besetzt sein sollte!

2.4 Warum gibt es dennoch beschreibende Marken?

Das Markenschutzgesetz erlaubt unter bestimmten Bedingungen ausnahmsweise auch
die Registrierung beschreibender Angaben, wenn diese liber einen langen Zeitraum
und intensiv als Kennzeichen benutzt wurden, und ihre alleinige markenméaBige
Verwendung zudem niemand bestritten hat. Unerldssliche Voraussetzung dabei ist,
dass die Konsumenten im betreffenden Wort nicht mehr eine beschreibende Angabe,
sondern vielmehr einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen und/oder dessen

Produkte erkennen.

Bei der Eintragung kann es vorkommen, dass der Anmelder der Eintragungsbehorde
den Nachweis des ununterbrochenen Gebrauchs der beschreibenden Angabe iiber
einen bestimmten Zeitraum erbringen muss. Allerdings kann nicht jedes beschreibende
Wort als Marke durchgesetzt werden. Sogenannte ,freihaltebedirftige” Angaben,
deren freie Verwendbarkeit fiir den Markt unentbehrlich ist, sind von der Eintragung
in jedem Fall ausgeschlossen, beispielsweise die Bezeichnung ,Auto” fir Motorfahr-

zeuge oder die Bezeichnung ,Desinfect” fiir Desinfektionsmittel.
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2.5 Kann der Firmenname als Marke geschiitzt werden?

Fiir ein Unternehmen kann es interessant sein, seine Firmenbezeichnung als Markenzei-
chen zu schiitzen und seine Produkte und Dienstleistungen unter diesem Markenzeichen
anzubieten und zu vertreiben. Der Verbraucher verbindet mit einer bestimmten Marke
stets besondere Qualitdtsmerkmale und identifiziert ein Unternehmen iber dessen
Markenzeichen. Durch die Eintragung des Firmennamens als Marke schiitzt sich das
Unternehmen davor, dass unter dem gleichen Kennzeichen potentielle Nachahmer
dhnliche Leistungen anbieten, um den guten Ruf des Unternehmens auszunutzen. Es

gelten dieselben Regeln wie fiir die Eintragung aller anderen Markenarten.

Bei der Eintragung eines Unternehmens im Handelsregister wird nicht tiberpriift, ob
die gewahlte Firmenbezeichnung die Schutzrechte einer bereits eingetragenen Marke
verletzt. Dies kann nur durch eine umfassende Markenrecherche tiberprift werden.
Das Handelsregister kann auf Anfrage einzig tiberpriifen, ob es nicht bereits eingetra-

gene Unternehmen mit derselben Firmenbezeichnung gibt.

2.6 Sind gleiche Markennamen zuldssig?

Identische bzw. dhnliche Marken kénnen grundsétzlich nur dann miteinander in
Konflikt treten, wenn sie fiir gleiche oder dhnliche Waren und Dienstleistungen
eingetragen sind. Marken sind dabei unter zwei Gesichtspunkten verwechselbar:
Wennsie derartviele Ubereinstimmungen aufweisen, dass der Konsument die beiden
Marken nicht mehr auseinanderhalten kann. In dem Fall besteht eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr. Zum anderen kbnnen Marken sich zwar dhneln, aber
gleichzeitig so viele Unterschiede aufweisen, dass die Konsumenten sie zwar als
verschieden identifizieren, aber aufgrund der vorhandenen Ahnlichkeiten demsel-
ben Unternehmen zuordnen, obwohl es sich in Wirklichkeit um Marken von zwei
Konkurrenzanbietern handeln kénnte. Diese Fehlzuordnung von Marken fiihrt zu

einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.
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Bei der Beurteilung der Frage, ob eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht,
muss immer auch berlcksichtigt werden, inwieweit zwischen den Waren und Dienst-
leistungen der kollidierenden Marken Ubereinstimmungen herrschen: Je gréBer die
Ubereinstimmung und somit die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken, umso
groBer sollten die Unterschiede zwischen den Produkten bzw. Dienstleistungen sein
und umgekehrt. Nur so kann einer Verwechslungsgefahr vorgebeugt werden. So wird
beispielsweise die Marke ,Bounty” vom Hersteller von Kiichenpapier verwendet, ebenso
wie vom Hersteller von Schokoladeriegeln. Verwechslungen der beiden Produkte sind
in diesem Fall eher unwahrscheinlich, deshalb konnen die beiden Marken nebenein-
ander existieren. Ebenso verhilt es sich mit der Marke ,Fiesta”, die als Automarke und

gleichzeitig auch als Marke fiir einen Pausensnack Verwendung findet.

Sollten zwei Anmelder dieselbe Markenbezeichnung fiir dieselben Waren oder Dienst-
leistungen wahlen wollen, so befindet sich jene Partei in der stirkeren Rechtsposition,
welche die Bezeichnung als Marke zuerst schiitzen lasst. Dabei entscheidet der Tag der
Anmeldung. An diesem Tag entsteht das ausschlieBliche Recht zur Verwendung des

Markennamens fiir die eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen.

> Achten Sie darauf, dass der Anmeldetag einer Marke eine entscheidende
Rolle spielt - bei identischen Markenanmeldungen gehen die Rechte an

den Erstanmelder.

2.7 Klangbilder und Sinngehalt der Marken

Die Gefahr der Verwechslung einer verwendeten Bezeichnung mit einer registrierten
Marke fiihrt haufig zu Anspriichen des Markeninhabers. Verwechslungsgefahr besteht
in der Praxis auch bei Ahnlichkeit der Marke nach Klang, Sinngehalt, Bild und Schrift-

bild sowie Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

Wortmarken erreichen uns haufig zuerst tGber ihre akustische Wirkung. Das Klangbild
wird in erster Linie von der Vokalfolge bestimmt, die bei Ubereinstimmung oder

starker Ahnlichkeit zu Verwechslungen fiihren kann, wie z.B. ,Vitafrut” und ,Vitafruit".
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Marken werden aber auch oft wegen der in ihnen enthaltenen Worte und Bilder mit
einem bestimmten Sinngehalt in Verbindung gebracht. Stimmt dieser bei zwei kolli-
dierenden Marken tiberein, kann es zu Verwechslungen kommen. Umgekehrt kann ein
stark abweichender Sinngehalt die ansonsten vorhandenen Ubereinstimmungen einer
Marke wettmachen. Aus diesem Grund wurden die beiden Marken ,Quick” und ,Blick"

als nicht verwechselbar angesehen.

Im Konfliktfall zwischen zwei kollidierenden Marken kommt es nicht auf jedes Detail

an, sondern auf den hinterlassenen Gesamteindruck.

2.8 Was sind renommierte Marken?

Marken sind grundsatzlich nur fiir jene Waren und Dienstleistungen geschiitzt, fiir die
sie eingetragen und tatsachlich benutzt werden. Von dieser Regel gibt es eine einzige
Ausnahme: die sogenannte ,renommierte” Marke. Eine Marke gilt dann als renom-
miert oder bekannt, wenn ihr eine besonders hohe Wertschatzung zukommt, die auf

einer hohen Bekanntheit und positiven Qualitatsvorstellung beruht.

Das Besondere an einer beriihmten Marke ist, dass der Inhaber Dritten den Gebrauch
seiner Markenbezeichnung fiir jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten
kann, also nicht nur fiir jene, die in der Markeneintragung angefiihrt sind. Der Schutz
erstreckt sich in diesem Fall also auf das gesamte Klassenverzeichnis. Der Inhaber
einer renommierten Marke muss allerdings den Nachweis erbringen, dass der Gebrauch
durch Dritte die Unterscheidungskraft seiner Marke gefahrden oder seinen guten Ruf

und sein Image ausniitzen wiirde.

Fiir renommierte Marken wird in der Regel ein auBerordentlich hoher Werbeaufwand
betrieben. Charakteristisch fiir renommierte Marken ist auch, dass der Erwerb der mit
ihr gekennzeichneten Ware dem Kaufer ein gewisses Prestige verleiht. Beispiele finden
sich im Luxusgiiterbereich (Marken wie ,Gucci” oder ,Ferrari*), aber auch im gewéhn-

lichen Konsumgliterbereich kénnen Marken den Status der ,Beriihmtheit" erlangen.
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2.9 Kann eine Marke ,reserviert” werden, bevor sie verwendet wird?

Eine Marke muss nicht unmittelbar nach ihrer Anmeldung geschaftlich genutzt werden.
Man kann die Verwendung einer Markenbezeichnung sozusagen ,reservieren”, indem

man sie registriert und die Marke dann fiir eine Zeit ruhen lasst und nicht verwendet.

Allerdings muss die Marke innerhalb von fiinf Jahren nach der Registrierung genutzt
werden (Benutzungszwang), sonst kdnnen Dritte den Einwand der ,Nichtbenutzung”
erheben, wodurch der Markenschutz verloren gehen kann. Der Benutzungszwang gilt
flir jede der beanspruchten Waren- und Dienstleitungsklassen: die Rechte kdnnen
auch teilweise - flir bestimmte Klassen - verloren gehen. Wahrend z.B. in den USA die
Behorde von Amts wegen kontrolliert, ob Marken geschaftsmaBig verwendet werden,
und gegebenenfalls die Rechte entzieht, geht in Italien der Markenschutz nicht auto-

matisch verloren, sondern immer nur bei Anfechtung durch Dritte.

Eine Marke schon zu reservieren, bevor man sie verwendet, kann Sinn machen, wenn
das Zeichen gedanklich entwickelt wurde und man es schon schiitzen mochte, bevor es
zur konkreten Anwendung durch eine Geschaftserweiterung auf neue Produkte oder

Produktionszweige kommt.

Wenn der Anmelder allerdings nie vorhatte, die Marke geschdftsmdBig zu nutzen,
wurde sie bosgldubig angemeldet und ist nichtig. Diese Nichtigkeit kann vor Gericht
geltend gemacht werden, ohne den Ablauf der 5 Jahre abzuwarten, denn in diesem

Fall gibt es keine Benutzungsschonfrist.

2.10 Durch ,Benutzung” erworbene Marken

Markenrechte kénnen auch durch die bloBe Benutzung eines Erkennungszeichen ent-
stehen. Jedes markenfahige Zeichen kann auch ohne Eintragung in das Markenregister
Schutz erlangen. In diesem Fall spricht man von ,faktischen Marken", also Marken,
welche durch den bloBen Gebrauch erworben werden. Einen solchen Schutz durch
Gebrauch erwirbt ein Erkennungszeichen nur, wenn das Zeichen oder Merkmal {iber

einen langeren Zeitraum wiederholt und nachweislich verwendet wird.



Der Inhaber einer ,faktischen Marke", welche in einem Ortlich begrenzten Gebiet
benutzt wird und bekannt ist, hat das Recht, die Marke weiterhin fiir denselben
Geltungsbereich zu verwenden, auch wenn ein Dritter zu einem spaterem Zeitpunkt
eine identische oder dhnliche Marke registriert: In diesem Fall entsteht also eine
Koexistenz der faktischen mit der nachfolgend registrierten Marke. Tatsdchlich muss
der Inhaber der nachfolgend registrierten Marke die Weiterflihrung der lokalen Nut-
zung der faktischen Marke tollerieren. Der Inhaber der rein lokal genutzten faktischen
Marke kann jedoch weder die geografische noch die quantitative Benutzungssphare
seiner Marke ausweiten. Im Gegensatz dazu kann sich der Inhaber einer nicht nur
lokal benutzten, sondern national bekannten faktischen Marke der Registrierung einer

nachfolgenden Marke widersetzen.

Auf Grund der durch die Registrierung erlangten héheren Rechtssicherheit ist
die Registrierung der eigenen Marke stets zu empfehlen. Im Gegensatz zu Italien
gestehen zudem einige andere Lander der faktischen Marke keinerlei Schutz zu. In

diesen Landern ist daher in jedem Fall eine Registrierung der Marke vorzunehmen.

> Wenden Sie sich an einen Markenrechtsexperten und legen Sie eine
Schutzstrategie fest, wenn Sie die unerlaubte Nutzung lhrer Marke durch

Dritte bemerken.

2.11 Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden

Bei Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden, handelt es sich um Marken-
namen, die sich im Laufe der Zeit verselbststandigt haben, und die aus Konsumentensicht
quasi als ,Begriffsmonopole” eine ganze Gattung von Waren oder Dienstleistungen
bezeichnen, z.B. ,Tempo" fiir Taschentiicher oder ,Aspirin” fiir Schmerztabletten.
Solche Marken haben zwar eine hohe Bekanntheit, sie sind aber gleichzeitig dem
Risiko ausgesetzt, ihren Schutz dadurch zu verlieren, dass die Markenbezeichnung

Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs wird (Vulgarisierung).

Auch das Unternehmen Google befiirchtet durch die Wortschépfung ,googeln”, dass
hier ein Gattungsbegriff entstehen kdnnte, und versucht zu erreichen, dass ,googeln”
nur mit der Suchmaschine Google in Verbindung gebracht wird, um das Risiko eines

Markenverlustes auszuschlieBen.
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Ein GroBteil der so genannten Gattungsbegriffe genieBt allerdings auch weiterhin
Markenschutz. Denn eine Marke wird meist nur in bestimmten Gegenden zum Gat-
tungsbegriff und nicht flaichendeckend tiberall, wo sie bekannt ist. Bekannte Beispiele
fiir Marken, die zum Gattungsbegriff wurden, sind: ,Nylon" fiir Strumpfhosenstoffe,
LUhu" fiir Klebstoffe, ,Walkman” fiir tragbare Musikspieler, oder ,Jeep” fiir Geldnde-

wagen.

2.12 Was ist eine Kollektivmarke?

Ublicherweise kennzeichnet eine Marke Produkte und Dienstleistungen eines einzel-
nen Unternehmens, um das eigene Angebot von dem der Konkurrenten abzugrenzen.
Neben dieser sogenannten Individualmarke ist es auch maglich, eine Kollektivmarke

zu hinterlegen.

Inhaber einer Kollektivmarke kann jedermann, insbesondere Unternehmen, Genos-
senschaften, Zusammenschliisse von Unternehmen sowie 6ffentliche Kérperschaften,

Handelskammern, Regionen, Provinzen und Gemeinden sein.

Eine Kollektivmarke garantiert die Herkunft, Natur oder Qualitdt des Produktes oder
der Dienstleistung. Daher sind die Festsetzung bestimmter Regeln und die Erstellung
eines Reglements zur Benutzung der Marke von grundlegender Bedeutung. Damit
wird festgelegt, wer die Marke in welcher Form nutzen darf, welche Kontrollen und
gegebenenfalls Sanktionen vorgesehen sind. Diese Nutzungsbedingungen miissen ge-
meinsam mit dem Antrag auf Registrierung der Kollektivmarke hinterlegt werden, und

der Inhaber der Marke ist verantwortlich fiir die korrekte Einhaltung des Reglements.

Im Unterschied zu einer Individualmarke kann die Kollektivmarke auch in Zeichen oder
Angaben bestehen, welche Auskunft tiber die geografische Herkunft des Produkts oder
der Dienstleistung im Handel geben (sog. geografische Kollektivmarke). Die erfolgte
Registrierung berechtigt den Inhaber der geografischen Kollektivmarke jedoch nicht,
Dritten die gewerbliche Nutzung einer identischen Bezeichnung zu verbieten, insoweit
dieser Gebrauch unter Beachtung des Grundsatzes der Professionalitit und somit

begrenzt auf die Funktion der Ursprungsbezeichnung erfolgt.

Eine sehr wichtige Kollektivmarke ist z.B. die Dachmarke Sudtirol.



2.13 Die Dachmarke Siidtirol und das Qualitdtszeichen Siidtirol

Die Dachmarke ist eine registrierte Wort-Bild-Marke und besteht aus dem eigens
entwickelten Schriftzug ,Stdtirol" oder ,Alto Adige”, den vordefinierten Farben und

dem stilisierten Stdtirol-Panorama.

Die Dachmarke Siidtirol soll ein einheitliches Erscheinungsbild der Produkte und
Dienstleistungen des Landes gewéhrleisten. lhre Inhaberin, die Autonome Provinz

Bozen-Sudtirol, regelt und tGiberwacht den Gebrauch der Marke.

Ubergeordnete Voraussetzung, um die Dachmarke Siidtirol verwenden zu diirfen, ist die
Fahigkeit, das Image des Landes Siidtirol sowie die Identitdt und die Positionierung der
Dachmarke zu festigen und zu stirken. Es gibt die Dachmarke Siidtirol in verschiedenen

Ausflihrungen:

Bei der sogenannten ,fixierten Anwendung” bilden der Schriftzug und das Bergpano-
rama eine untrennbare Einheit. Die fixierte Anwendung ist primar fiir das Co-Branding
und fiir Partner wie Tourismusorganisationen, Beherbergungsbetriebe, Freizeitanbieter

usw. vorgesehen.

Nur die institutionelle Ebene selbst, SMG, EQS, BLS und die sachzustandigen Abteilungen
der Autonomen Provinz Bozen, diirfen die Dachmarke in der modularen, ,zerlegten”
Version verwenden. Auch ist es ihnen erlaubt, alle Basiselemente der Dachmarke

einzusetzen.

Fiir die gewerbliche Wirtschaft, die Industrie und fiir Dienstleistungsunternehmen ist
das Standortzeichen ,Ein Unternehmen aus Sidtirol” vorgesehen. Dieses zeigt an, dass
das Unternehmen in Siidtirol angesiedelt ist. Zum Unterschied von der Dachmarke darf
LEin Unternehmen aus Sudtirol" nur auf der Unternehmenskommunikation, z.B. auf

dem Briefpapier, und nicht auf dem Produkt selbst, angebracht werden.

Markenfibel - Was Sie schon immer zum Thema ,Marken" wissen wollten

27

MARKENARTEN UND
IHRE EIGENSCHAFTEN

SUDtIROL
4'“ Loy B

SUDtIROL

Ein Unternehmen aus
SuDtiroL
M og




Land- und erndhrungswirtschaftliche Produkte kénnen - sofern die Qualitdtsanforde-
m rungen erfiillt sind - das Qualitédtszeichen tragen: Es steht fiir gepriifte und besonders

Si‘i’tik"l hohe Qualitadt der Waren sowie fiir die Herkunft aus Sidtirol. Die Qualitatsvorschriften
4

sind deutlich hoher als der gesetzliche Standard und werden streng und von unabhén-
gigen Kontrollstellen tiberpriift. Mit der Einflihrung des Qualitatszeichens ist Siidtirol

Vorreiter in ganz Europa.

Das Qualitatszeichen ist aus einem Guss mit der Dachmarke Stidtirol. Dies ermdglicht
einen einheitlichen und synergiekraftigen Auftritt der typischen heimischen Agrar-

produkte.

Zu den Nahrungsmitteln, die das Qualitatszeichen tragen diirfen, gehdren Beeren,
Brot, Apfelstrudel und Zelten, Gemiise, Grappa, Krauter und Gewiirze, Honig, Milch
und Milchprodukte, Rindfleisch und Obstprodukte (z.B. Apfelsaft, Trockenobst). Beim
Siidtiroler Apfel g.g.A., Sudtiroler Speck g.g.A. und Siidtiroler Wein DOC kommen

eigene Anwendungsregeln der Dachmarke zum Tragen.
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3 DIE MARKE UND IHR
ANMELDEVERFAHREN

3.1 Wann sollte eine Marke angemeldet werden?

Eine Markenanmeldung sollte so friih wie moglich erfolgen. Der Tag der Anmeldung
begriindet namlich den Beginn des Markenschutzes bei Erteilung der Eintragung in
das Markenregister. Werden z.B. gleiche Markenbezeichnungen fir dieselben Produkt-
bzw. Dienstleistungsklassen angemeldet, ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung

entscheidend: die dltere Marke geht der jiingeren vor.

3.2 Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?

Nationale Marken kénnen in Italien bei jeder Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammer oder direkt beim Italienischen Patent- und Markenamt in
Rom eingereicht werden. Die bei den Handelskammern abgegebenen Antrage werden
an das ltalienische Patent- und Markenamt in Rom weitergeleitet, das eine Prifung
nach zeitlicher Reihenfolge durchfiihrt. Der Antrag wird nur dahin gehend Gberpriift,
ob die Marke alle Eintragungsvoraussetzungen erfiillt; eine Neuheitspriifung wird

derzeit nicht durchgefiihrt.

Nach der vorldufigen formalen Kontrolle und Verdffentlichung im Markenblatt erteilt
oder verweigert das Italienische Patent- und Markenamt die Markenregistrierung.
Zwischen der Anmeldung der Marke und der Erteilung der Registrierungsbescheini-
gung vergehen in der Regel sechs bis acht Monate. Alle Rechte, die aus der Marken-
anmeldung fiir den Antragsteller erwachsen, entfalten aber riickwirkend bereits ab

dem Anmeldetag ihre volle Wirkung.

Gemeinschaftsmarken werden beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt in
Alicante (Spanien) angemeldet. Hier ist es nicht notwendig, vorher eine nationale

Marke anzumelden.
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Die internationale Marke wird hingegen auf der Grundlage einer nationalen Marke
oder einer Gemeinschaftsmarke angemeldet. Der Antrag ist jeweils bei dem Amt, bei
welchem die Basismarke angemeldet wurde, einzureichen. Das bedeutet, dass die
Anmeldung der internationalen Marke bei einer Italienischen Handelskammer oder
beim ltalienischen Patent- und Markenamt erfolgt, wenn ihr eine nationale Marke
zugrunde liegt; und beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt in Alicante, wenn
die Basis eine Gemeinschaftsmarke ist. Die Institutionen nehmen den Antrag um inter-
nationale Markenregistrierung entgegen und leiten ihn an die WIPO (Weltorganisation

fiir geistiges Eigentum) in Genf weiter.

3.3  Wie viel kostet die Registrierung einer Marke?

Die Kosten fiir die Registrierung einer Marke variieren zum einen stark in Abhédngig-
keit von der Anzahl der Waren- und Dienstleistungsklassen, zum anderen von der
Anzahl der Lander, fiir die man einen Markenschutz anstrebt. So ist die Anmeldung
einer Gemeinschaftsmarke oder einer internationalen Marke wesentlich teurer als die
Anmeldung einer nationalen Marke mit Giiltigkeit nur in Italien. Die Anmelde- und

Eintragungsgebiihren werden in jedem Land unterschiedlich hoch angesetzt.

Eine registrierte Marke ist zehn Jahre lang giltig, und kann dann beliebig oft durch
die Zahlung einer Gebiihr erneuert werden, wenn der Markenschutz aufrecht erhalten
werden soll. Im Unterschied zu einem Patent fallen keine jahrlichen Aufrechterhal-
tungsgebiihren an. Zu beriicksichtigen sind eventuelle Anwaltskosten, falls ein Anwalt

mit der Hinterlegung der Marke beauftragt wird.

> Berechnen Sie die Kosten lhrer Markenanmeldung! Sie hidngen sowohl
von der Anzahl der ausgewdhlten Waren- und Dienstleistungsklassen als

auch von der Anzahl der benannten Linder ab.

3.4 Der Wert einer Marke

Der Wert einer Marke ldsst sich nicht generell bestimmen. Grundsatzlich gilt, dass
eine eingetragene Marke umso wertvoller ist, je starker sie sich bei ihrer Zielgruppe

etabliert hat. Neu eingetragene Marken mit geringer Bekanntheit erreichen beispiels-



weise in der Bilanz nur einen Vermdgenswert in der Hohe der Registrierungskosten
(einschlieBlich etwaiger Nebenkosten). Nach oben sind dem Wert einer Marke keine
Grenzen gesetzt: Eine starke Marke kann einen sehr hohen Wert haben und in man-

chen Féllen sogar das wertvollste immaterielle Anlagegut des Unternehmens sein.

3.5 Die Lizenzierung einer Marke

Markenrechte kbnnen auch an Dritte lizenziert werden. Durch einen Markenlizenz-
vertrag raumt der Lizenzgeber (Markeninhaber) dem Lizenznehmer fiir eine bestimmte
Zeit Nutzungsrechte an seiner Marke ein. Die Lizenz kann dabei fiir einen Teil der
eingetragenen Produkt- und Dienstleistungsklassen oder fiir das gesamte Klassen-
verzeichnis, fiir das die Marke registriert ist, erteilt werden. Der Lizenzvertrag regelt

die Verwendung der Marke und die Verglitung, die der Lizenznehmer bezahlen muss.
Die zwei wichtigsten Arten von Lizenzen sind:

> Einfache Lizenz:
Der Markeninhaber darf die Lizenz an mehrere Lizenznehmer erteilen. AuBerdem darf

er die Marke auch selbst weiterhin nutzen.

> AusschlieBliche Lizenz:
Der Markeninhaber erteilt die Lizenz nur einem Lizenznehmer und darf weder weitere

Lizenzen vergeben, noch die Marke selbst verwenden.

Auch eine Gemeinschaftsmarke oder eine internationale Marke kénnen Gegenstand
einer Lizenzvereinbarung sein. In diesem Fall kann die Lizenz nicht nur inhaltlich und
zeitlich, sondern auch geografisch begrenzt werden: die Marke kann auch nur fiir

bestimmte Linder lizensiert werden.

3.6 Die Ubertragung einer Marke

Marken konnen auch durch Verkauf, Schenkung oder Erbschaft an Dritte iibertragen
werden. Besonders in den Fallen von Unternehmensfusionen und -eingliederungen ist es
notwendig, die Markenrechte durch eine entsprechende Ubertragung zu regeln. Dies gilt
auch im Falle der SchlieBung eines Unternehmens: Sollte ein Dritter Interesse haben, die

Marke weiterhin zu benutzen, missen die Markenrechte umgeschrieben werden.
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4 DER SCHUTZ VON
MARKENRECHTEN

4.1 Maogliche Reaktionen bei Vorliegen von Rechtsverletzungen

Die Verletzung von Marken kann auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. So kénnen
den eigenen Produkten gleiche oder dhnliche Waren mit zum Verwechseln dhnlichen
und irrefiihrenden Bezeichnungen gekennzeichnet sein, mit entsprechend negativen
Folgen fiir den guten Ruf des Unternehmens. Oder Dritte beantragen die Registrierung
einer identischen oder dhnlichen Marke fiir gleiche oder dhnliche Waren, ohne die
Marke bereits benutzt zu haben. Je nach Situation bieten sich verschiedene Mdglich-

keiten zum Schutz der eigenen Rechte, an.

Zunichst kann man sich mit einer schriftlichen Verwarnung an den Konkurrenten
wenden. Mit diesem Schreiben wird das Vorhandensein der eigenen Markenrechte

mitgeteilt, und der Konkurrent wird zur Achtung derselben aufgefordert.

Eine zweite Mdoglichkeit bietet der Widerspruch auf dem Verwaltungswege. Wenn
ein Markeninhaber feststellt, dass jemand eine Marke anmeldet, die der eigenen sehr
dhnlich oder mit ihr sogar identisch ist und die fiir gleiche oder dhnliche Produkte
angemeldet wird, kann er sein Vorrecht vor dem Italienischen Patent- und Markenamt
geltend machen. Der Widerspruch muss begriindet und in schriftlicher Form inner-
halb von drei Monaten nach der Verdffentlichung des Registrierungsantrages erhoben

werden. Damit kann die Registrierung der neuen Marke verhindert werden.

4.2  Zivilrechtlicher Schutz

Gewerbliche Schutzrechte kdnnen auch zivilrechtlich vor dem zustdndigen Unterneh-
mensgericht verteidigt werden. Die Unternehmensgerichte wurden im Jahr 2012 bei
den Sondersektionen der Oberlandesgerichte in den Hauptstadten jeder Region ein-

gerichtet. Fiir Stidtirol ist das Unternehmensgericht Trient zustandig.

Anders als vielleicht geglaubt, kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (sog.

fumus boni iuris und periculum in mora) der Betroffene bereits innerhalb kurzer Zeit



rechtlichen Schutz erlangen. Es ist ndmlich mdéglich, sich an den zusténdigen Richter
zu wenden und die Anwendung von sogenannten SicherungsmaBnahmen zu beantra-

gen, welche im Dringlichkeitswege erlassen werden kénnen.

Durch diese SicherungsmaBnahmen kann die unverziigliche Einstellung der Verletzung

der gewerblichen Schutzrechte erreicht werden, und zwar auf verschiedene Arten:

> Einstweilige Verfiigung: die Produktion und der Verkauf der gefélscheten Pro-
dukte wird gestoppt und verboten.

> Beschlagnahme: Produkte, die bereits im Umlauf sind, werden wieder eingezogen.

> Gerichtliche Beschreibung: sie dient der Beweisaufnahme, damit die Beweise bis

zum Gerichtsprozess nicht verloren gehen oder vernichtet werden.

Werden z.B. auf einer Messe gefélschte Produkte oder solche, die Markenrechte Dritter
verletzen, ausgestellt, kann der Rechtsinhaber das Eingreifen des Gerichtsvollziehers
beantragen. Bei Stellung eines entsprechenden zivilrechtlichen Antrages kann dieser
durch die gerichtliche Beschreibung der Ware den Beweis der Rechtsverletzung
erlangen, und die beschriebenen und am Stand ausgestellten Waren mit einem Siegel
versehen. Die Folge sind beachtliche Imageschaden fiir das Unternehmen, welches den

SicherungsmaBnahmen unterworfen wird.

SicherungsmaBnahmen stellen jedoch provvisorische MaBnahmen dar, welche die
Vermeidung von negativen Folgen einer fortgesetzten Féalschung sowie der Nachteile
eines etwaigen ordentlichen Gerichtsverfahrens (z.B. hohe Kosten, lange Dauer etc.)
bezwecken. AuBerdem gestatten sie nicht den Erhalt eines Schadensersatzes. Fiir eine
vollumfangliche Anerkennung der eigenen Rechte ist die Einleitung eines anschlie-

Benden ordentlichen Gerichtsverfahrens notwendig.

Der Interessierte kann eine Filschungsklage erheben, um Dritten die unerlaubte Nut-
zung von Zeichen fir Produkte und Dienstleistungen, fiir welche die eigene Marke
registriert wurde, endgliltig zu verbieten. In denselbem Verfahren kann der Richter
auch eine Geldsumme festlegen, welche bei jeglicher zukiinftigen Verletzung des rich-
terlichen Beschlusses bezahlt werden muss. Auch Schadensersatzanspriiche kénnen im

Zuge dieses Verfahrens geltend gemacht werden.

Gerichtlichen Schutz bieten alternativ und/oder erginzend die Klagen auf Feststel-
lung der Nichtigkeit oder des Verfalls eines gewerblichen Schutzrechtes sowie die

Klage auf Herausgabe einer von Dritten bdsgldubig registrierten Marke.
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4.3  Strafrechtlicher Schutz
Das Gesetz bietet auch strafrechtlichen Schutz fiir die gewerblichen Schutzrechte.

Insbesondere die Félschung, die Verdnderung und die Nutzung von Marken oder
anderen Erkennungszeichen sowie die Einfuhr in das Staatsgebiet oder der Verkauf
in Italien von mit gefélschten Zeichen versehenen Produkten werden mit hohen
Geféngnis- und Geldstrafen geahndet. In diesen Fillen ist stets die Einziehung der

betroffenen Produkte vorgesehen.

Fiir Verletzungen geringeren AusmaBes, wie z.B. den Kauf von gefélschten Waren
durch den Konsumenten, ist hingegen die Anwendung einer reinen Verwaltungsstrafe,

in Form der Zahlung einer Geldsumme, vorgesehen.

Bestehen die Falschungen hingegen in sog. ,Pirateriehandlungen”, also offensichtlich,
vorsatzlich und systematisch begangene Handlungen, kann die verwaltungsbehdérdliche
Beschlagnahme der betroffenen Ware und deren Zerstorung auf Kosten des Taters
veranlasst werden. Die Gerichtsbehdrde kann in diesem Fall sogar die Sicherstellungs-
beschlagnahme der beweglichen und unbeweglichen Giiter des Taters anordnen,
einschlieBlich der Sperre seiner Bankkonten und anderer Giiter in seinem Eigentum in

der Hohe des voraussichtlichen Schadens.

4.4  Schutz durch die Zollbehorde

Eine weitere in Betracht zu ziehende Mdglichkeit bietet das Eingreifen der Zollbe-
horde. Eigentiimer von gewerblichen Schutzrechten kénnen das Einschreiten der
Zollbehdrde beantragen zwecks Uberwachung von eingefiihrten Waren fiir einen

bestimmten Zeitraum sowie zur Blockade von gefélschten Produkten.

Um das Einschreiten der Zollbehorde zu bewirken, muss ein entsprechender Antrag
unter Angabe der zu liberwachenden Rechte bzw. Marken gestellt werden. Die Behorde
stoppt die Zirkulation der betroffenen Waren und setzt dem Antragsteller eine kurze
Frist, innerhalb welcher er die Waren identifizieren und der Zollbehdrde mitteilen

muss, ob es sich um echte oder gefdlschten Waren handelt.
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Im letzteren Fall erhebt die Zollbehdrde Strafanzeige bei der Staatsanwalt, welche von
Amts wegen ein Strafverfahren einleitet. Bei Vorliegen eines begriindeten Verdachts
von Seiten der Zollbehdrde kann diese auch von Amts wegen einschreiten und den

Markeninhaber zum Eingreifen auffordern.

4.5 Handlungen unlauteren Wettbewerbs

Jeder Unternehmer genieBt weitestgehende Handlungsfreiheit bei der Verfolgung
seiner Ziele. Der Wettbewerb zwischen Unternehmen erfordert jedoch bestimmte

Spielregeln, welche beachtet und respektiert werden miissen.

Wer im wirtschaftlich-produzierenden Bereich unerlaubte Methoden, Praktiken,
Handlungen und Mittel zur Erlangung eines Vorteils gegeniiber den Konkurrenten ver-
wendet, oder um diesen einen Schaden zuzufiigen, ist auf Grund der Rechtsnormen

liber den unlauteren Wettbewerb strafbar.

Als Handlungen des unlauteren Wettbewerbs sind einzuordnen: die Benutzung von
Bezeichnungen oder Erkennungszeichnen, welche geeignet sind, Verwechslungen mit
Marken oder Produkten anderer Unternehmen hervorzurufen; die Verbreitung von
Nachrichten tiber Produkte oder Aktivititen der Konkurrenten, welche diese in Missruf
bringen; die Aneignung von Vorziigen der konkurrierenden Produkte; sowie jegliche
Handlung, welche den Grundsitzen der Professionalitat widerspricht und geeignet ist,

andere Unternehmen zu schidigen.

Um solche Handlungen zu unterbinden, muss sich der Rechtsinhaber an das zustan-
dige Gericht wenden. Der beauftragte Richter kann durch Erlass verschiedener Arten

von MaBnahmen diese Handlungen verbieten, unterdriicken und sanktionieren.
> Achten sie darauf, nicht in Konflikt mit Markenrechten Dritter zu geraten.

Das Eingreifen der Gerichtsbehorden ist nicht von Vorteil fiir das Image

und den guten Ruf eines Unternehmens.
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5 DIE MARKE UND IHRE ABGRENZUNG
/U ANDEREN SCHUTZRECHTEN

5.1  Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

Eine geschiitzte Herkunftsbezeichnung wird exklusiven Produkten von hoher Qualitit
verliehen, deren Produktion, Verarbeitung und Zubereitung im Rahmen einer aner-
kannten und kontrollierten Arbeitsweise und innerhalb eines bestimmten geographi-
schen Gebiets erfolgen. So kann der Konsument sicherstellen, welche Ware er kauft
und woher das Produkt urspriinglich stammt.

Die Siegel g.g.A., g.U. und g.t.S. garantieren dem Antragsteller einen Schutz des Namens
vor Nachahmung und Missbrauch, der in der gesamten EU wirkt. Mit diesen Siegeln

erkennt die EU an, dass zwischen Herkunft und Qualitat ein Zusammenhang besteht.

g.g.A. - geschiitzte geographische Angabe

Das Siegel ,geschiitzte geographische Angabe" (g.g.A.) erhalten Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel, von denen eine bestimmte Eigenschaft, der Ruf oder ein anderes
Merkmal von der geografischen Herkunft abhéngen, und deren Herstellung, Verar-
beitung bzw. Erzeugung in einem bestimmten geografischen Gebiet erfolgen. Um
das g.g.A.-Zeichen zu erhalten, muss daher mindestens eine der Produktionsstufen

in einem bestimmten Gebiet erfolgen (z.B. Stidtiroler Speck, Stdtiroler Apfel).

g.U. - geschiitzte Ursprungsbezeichnung

Das Siegel ,geschiitzte Ursprungsbezeichnung” (g.U.) erhalten Lebensmittel, deren
besondere Merkmale vornehmlich oder ausschlieBlich von dem Gebiet, in dem sie
hergestellt werden, abhdngen. Damit ein Produkt die geschiitzte Ursprungsbezeich-
nung erhalt, missen Herstellung, Verarbeitung und Erzeugung in einem bestimmten

geografischen Gebiet erfolgen (z.B. Prosciutto di Parma, Grana Padano).

g.t.S. - garantiert traditionelle Spezialitat

Das Siegel ,garantiert traditionelle Spezialitat" (g.t.S.) schiitzt Erzeugnisse, die sich
durch eine traditionelle Zusammensetzung oder ein traditionelles Herstellungsver-
fahren auszeichnen. Anders als die Bezeichnungen g.U. und g.g.A. bezeichnet sie
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, welche eine Besonderheit haben, die mit dem
traditionellen Herstellungsverfahren oder der traditionellen Zusammensetzung eines
bestimmten Gebietes zusammenh&ngen, auch wenn sie nicht notwendigerweise nur in

diesem Gebiet hergestellt werden (z.B. Mozzarella, Pizza Napoletana).
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5.2 Unterschiede zwischen Kollektivmarke und geografischen Herkunftsangaben

Wie bereits erldutert, kann eine Kollektivmarke auch in Zeichen oder Angaben beste-
hen, welche im Handel Auskunft liber die geografische Herkunft des Produktes oder
der Dienstleistung geben: In diesem Fall spricht man von einer sog. ,geografischen

Kollektivmarke".

Die Wahl einer geografischen Kollektivmarke oder einer geografischen Herkunftsan-

gabe hangt von verschiedenen Aspekten ab.

Der Antrag auf Registrierung einer Kollektivmarke kann von jeder physichen oder
juristischen, privaten oder 6ffentlich-rechtlichen Person, welche fahig ist, die vorge-
sehenen Garantiefunktionen zu erfiillen, gestellt werden. Des weiteren bendtigt die
Kollektivmarke ein Reglement (privatrechtlicher Natur). Die g.U. und g.g.A. kénnen nur
von Hersteller- oder Weiterverarbeitungs-Vereinigungen fiir ein bestimmtes Produkt

hinterlegt werden, und unterliegen den Normen eines Produktionsreglements.

Im Gegensatz zu den geografischen Herkunftsangaben, welche nur fiir landwirt-
schaftliche Produkte, Lebensmittel, Weine und Spirituosen registriert werden kénnen,
sind geografische Kollektivmarken auch fiir andere Produktklassen anwendbar (z.B.

Kleidungsstiicke).

Als geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen werden hdufig in einem
bestimmten Bereich bereits bekannte und anerkannte Namen registriert. Die Kollek-
tivmarke muss hingegen zum Zwecke der Registrierung einen bestimmten Grad an
Neuheit und Unterscheidungskraft vorweisen. Der Inhaber einer Kollektivmarke muss
anschlieBend selbst verhindern, dass die verwendete Marke zu einem Gattungsbegriff
wird; dieser Aspekt ist hingegen irrelevant fiir die g.U. und g.g.A., welche nicht zu

Gattungsbegriffen werden konnen.

Schlussendlich ist noch darauf hinzuweisen, dass Kollektivmarken in zahlreichen
Landern rechtlich anerkannt und geregelt sind, die geografischen Herkunftsangaben
g.U. und g.g.A. hingegen vorwiegend im Raum der Europdischen Union geschiitzt
sind. Trotzdem erlaubt das Abkommen von Lissabon {iber den Schutz der Ursprungs-
bezeichnungen aus dem Jahr 1958 die Ausweitung dieser Schutzwirkung auf bestimmte
Lidnder auBerhalb der Européischen Union (z.B. Kuba, Israel, Mexiko, Tunesien etc.). In
anderen Landern ist zudem eine nationale Registrierung der Herkunftsbezeichnungen
mdoglich (sog. Zertifizierungsmarke, z.B. in Brasilien, Chile, Russland, Indonesien etc.).

Daher sollte von Fall zu Fall und je nach betroffenen Landern entschieden werden,
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welches Instrument am sinnvollsten die Herkunft eines landwirtschaftlichen Produk-
tes oder eines Lebensmittels schiitzen kann (Kollektivmarke oder Zertifizierungsmarke

und/oder Herkunftsbezeichnung).

5.3 Die CE-Kennzeichnung

Das CE-Kennzeichen (Abkiirzung fir ,Conformité Européenne”) ist kein Qualitétssiegel
sondern ein Verwaltungszeichen, das fiir bestimmte Produkte Pflicht ist, z.B. fiir
Spielwaren und elektrische Gerate. Es wurde eingefiihrt, um dem Endverbraucher im
Europédischen Wirtschaftsraum sichere Produkte zu gewahrleisten. Ein Produkt darf
erst dann in den Verkehr gebracht und erstmals in Betrieb genommen werden, wenn
es den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Die CE-Kenn-

zeichnung ist wie eine Art ,Reisepass” flir den europdischen Binnenmarkt.

5.4 Der Schutz der Marke im Internet

Ein Unternehmen kann im Internet wie in einem Schaufenster sich selbst, seine
Produkte und Dienstleistungen prasentieren. Diese Moglichkeit zur Darstellung und
Verstarkung des eigenen Image und Bekanntheitsgrades ist sehr wertvoll, beinhaltet

aber auch Risiken.

Die Nutzung einer Marke im weltweit zugéanglichen Internet birgt in sich das Risiko der
Entstehung von Konflikten zwischen Personen oder Unternehmen aus verschiedenen
Landern. Gleiche oder dhnliche Marken oder andere gewerbliche Schutzrechte kénnen
flr gleiche oder dhnliche Produkte registriert worden sein. Die Losungen fir solche

Konfliktfalle sind nicht einfach zu finden und variieren zudem von Land zu Land.

Auch ein ,Domain-Name" (sog. domain name) kann mit einer Marke in Konflikt treten.
Unter einem Domain-Namen versteht man jene Bezeichnung, welche zur ldentifizie-
rung einer bestimmten Internetseite registriert und benutzt wird. Der Domain-Name
besteht aus einer Folge von durch Punkten getrennten Buchstaben und/oder Ziffern,
welche in verschiedenster Weise kombiniert werden, um einpragsam zu sein. Technisch
gesehen besteht der Domain-Name aus einem ersten Teil (top-level domain), welcher
aus einer Abkiirzung besteht (z.B. .it, .eu, .com), und einem zweiten Teil (second-level

domain), welcher den vom Benutzer gewihlten und zugeteilten Namen enhilt.

Der Domain-Name ist wie ein Aushdngeschild des Unternehmens, welches seine

Produkte und Dienstleistungen im virtuellen Raum préasentiert. Er kann also dhnlich



einer Marke genutzt werden, um die Marktstellung des Unternehmens zu verstarken.
In diesem Kontext wird er, auch vom Gesetz und von der Rechtsprechung, als richtiges

«Erkennungszeichen" angesehen.

Zwischen Marke und Domain-Name besteht also eine Verbindung: Das Gesetz selbst
verbietet ausdriicklich die Registrierung und Nutzung einer fremden Marke als
Domain-Namen, und umgekehrt kann die Registrierung einer Marke in Konflikt treten
mit der Nutzung eines gleichen oder dhnlichen Domain-Namens, welcher zu einer

Internetseite mit gleichen oder dhnlichen Waren/Dienstleistungen fiihrt.

Ob die Nutzung eines Domain-Namens, welcher der eigenen Marke gleich oder dhnlich
ist, vermieden werden kann, hiangt sowohl von der Ahnlichkeit oder Gleichheit der
betroffenen Produkte oder Dienstleistungen, als auch von der territorialen Ausbrei-
tung des Domains ab. Das Vorliegen einer nationalen italienischen Marke ermdéglicht
z.B. den Widerspruch gegen die Registrierung und Benutzung eines Domain-Namens
mit der Endung ".it" oder ".eu”, wenn lber die Homepage eine gleiche oder dhnliche

gewerbliche Tatigkeit betrieben wird.

Dem Markeninhaber stehen verschiedene Wege offen, um sich der Nutzung und
Registrierung des Domain-Namens, welcher in Konflikt mit der eigenen Marke steht,
zu widersetzen. Eine Mdglichkeit ist das Einleiten eines Verwaltungsverfahrens, falls
ein solches von der zustandigen Registrierungsbehdrde vorgesehen ist. Damit kann die
Loschung oder Neuzuordnung des registrierten und bosglaubig genutzten Domain-

Namens erreicht werden.

5.5 Das Urheberrecht

Das Urheberrecht schiitzt geistige Werke in den Bereichen der Literatur, der Musik,
der bildenden Kiinste (Bildhauerei, Malerei, Zeichenkunst und Fotografie) und der
darstellenden Kiinste (Choreographie, Theater-, Tanz- und Kinokunst). AuBerdem
fallen Werke der Architektur, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art
(Zeichnungen, Pliane, Kartenskizzen), plastische Darstellungen und Tabellen sowie

Computerprogramme (Software) in den Anwendungsbereich des Urheberrechts.

Dieses schiitzt nicht jedes Werk, sondern nur die ,personliche geistige Schopfung”
mit kreativem Charakter. Eine solche liegt vor, wenn etwas Neues und Besonderes
geschaffen wird; es muss aus der Menge des Alltaglichen herausragen und eine eigen-

personliche Pragung aufweisen.
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Der Schutz des Urheberrechts beinhaltet sowohl die Vermdgensrechte, also die Rechte
an der wirtschaftlichen Verwendung des Werkes, als auch das Urheberpersonlichkeits-
recht. Die Vermdgensrechte regeln die finanziellen Aspekte des Urheberrechts, also
die Reproduktion, Verbreitung, Verteilung oder Vorfiihrung, welche auch {ibertragen
werden konnen. Die Urheberpersonlichkeitsrechte sind hingegen héchstpersonliche
und moralische Rechte des Urhebers und befassen sich mit dem Recht an der Urheber-

schaft, Vollstdndigkeit und Verdffentlichung des Werkes.

Das Urheberrecht entsteht automatisch und von selbst, sobald das Werk geschaffen
wird. Es muss weder registriert noch angemeldet werden. Sein Schutz wirkt tber die
Lebenszeit des Urhebers hinaus und erlischt erst 70 Jahre nach dessen Tod. Danach

wird das Werk zum Allgemeingut und darf frei genutzt werden.

Dass das Urheberrecht weder registriert noch angemeldet werden muss, erschwert den

Beweis lber den Entstehungszeitpunkt.

In Italien ist die SIAE- Societa Italiana degli Autori ed Editori die zustandige Behorde
fiir die Hinterlegung von geistigen Werken. Sie ist eine Intermediations-Gesellschaft,
welche die Autorenrechte verwaltet. Die SIAE autorisiert zur Nutzung der geschiitzten

Werke, hebt die Vergiitungen ein und leitet diese an die Autoren weiter.

5.6 Andere gewerbliche Schutzrechte

Neben dem Markenschutz gibt es auch weitere gewerbliche Schutzrechte zur Absiche-

rung von Ideen und Entwicklungen:

> Patente und Gebrauchsmuster dienen dem Schutz von technischen Erfindungen,
die absolut neu und gewerblich anwendbar sind, und eine ausreichende Erfin-
dungshdhe aufweisen.

> Muster und Modelle beziehen sich auf die duBere Formgebung von Produkten,
also auf die Anordnung von Linien, Konturen, Farben und Oberflachen, oder das

verwendete Material.

> Die Marke ist das einzige gewerbliche Schutzrecht, das beliebig oft erneu-

ert werden kann.
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6 DIE MARKENRECHERCHE

6.1  Wozu dient eine Markenrecherche?

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte eine Markenrecherche durchgefiihrt werden.
Sie stellt sicher, dass die eigene Marke nicht schon existiert und hilft zudem, Konflikte
mit bereits eingetragenen Marken zu vermeiden. Da das lItalienische Patent- und
Markenamt im Priifungsverfahren nicht ermittelt, ob eine identische oder dhnliche
Marke bereits angemeldet bzw. registriert worden ist, ist es umso wichtiger, im Vorfeld

der Anmeldung eine Markenrecherche durchzufihren.

Der Inhaber einer registrierten Marke muss selber dariiber wachen, dass der Schutz-
bereich seiner Marke nicht durch neue Anmeldungen verletzt wird. Gegebenenfalls
muss er sich selbst zur Wehr setzen und eine Verletzung beanstanden. Auch aus

diesem Grund ist die regelmaBige Durchfiihrung einer Markenrecherche wichtig.

Markenrecherchen geben rechtzeitig Antwort auf folgende Fragen zu bestehenden

Markenschutzrechten:

> Gibt es bereits identische Marken?

> Gibt es dhnliche Marken, die jener des Unternehmens sehr nahe kommen (phone-
tisch, bildlich, etc.)?

> Fiir welche Waren bzw. Dienstleistungen sind diese Marken eingetragen?

> Wer ist der Eigentiimer einer bestimmten Marke?

> Welche Marken melden Mitbewerber an?

> Verletzt ein Mitbewerber durch eine neue Markenanmeldung das Markenzeichen
des eigenen Unternehmens?

> Wie ist der aktuelle Rechtsstand einer eingetragenen Marke?

> Fiir welche Lander ist eine eingetragene internationale Marke giiltig?

> Fiihren Sie eine umfassende Markenrecherche durch - nicht nur vor der
Anmeldung, auch nach der Eintragung! Das Patlib-Zentrum der Handels-

kammer Bozen bietet Ihnen dabei Unterstiitzung!
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6.2 Wie und wo kann eine Markenrecherche durchgefiihrt werden?

Der erste Schritt, um zu recherchieren, ob die eigene Idee fiir eine Markenbezeichnung
schon durch Dritte realisiert worden ist, stellt die Suche im Internet Gber verschiedene

kostenlose Suchmaschinen dar.

Um durch eine Recherche festzustellen, ob in ltalien bereits Markenschutzrechte
Dritter bestehen, mussen drei Wege berlcksichtigt werden, tiber die ein Markenschutz

in Italien erlangt werden kann:

> die nationalen Markenanmeldungen beim Italienischen Patent- und Markenamt,
> die Registrierung einer internationalen Marke und ihre Erstreckung auf Italien,
> die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken, die fiir alle Mitgliedsstaaten der

Europdischen Union und damit auch fiir Italien Markenschutz gewahrt.

Eine Markenrecherche kann kostensparend iber die verschiedenen Datenbanken im

Internet oder tiber das Patlib-Zentrum der Handelskammer Bozen durchgefiihrt werden.



7 WELCHE DIENSTLEISTUNGEN BIETET
DER BEREICH PATENTE UND MARKEN
DER HANDELSKAMMER BOZEN?

Der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen informiert und berat zu
den einzelnen Schutzrechtsarten und den Anmeldeverfahren und gibt allen Interes-

sierten eine praktische Hilfestellung bei der:

> Eintragung von nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und internationalen
Marken,

> Eintragung von nationalen und internationalen Mustern und Modellen und
Gemeinschaftsgeschmacksmustern,

> Anmeldung von nationalen, europdischen und internationalen Patenten,

> Anmeldung von nationalen Gebrauchsmustern.

Hierzu werden Leitfaden, Anmeldeformulare, Arbeitshilfen, Merkblatter und Links zu
Online-Datenbanken sowie weiterfiihrende Informationen rund ums Thema Patente

und Marken zur Verfiigung gestellt.

Das Patentinformationszentrum (Patlib - Patent library) der Handelskammer Bozen
bietet zudem Sidtiroler Unternehmen umfassende Informationen iliber weltweit
hinterlegte Patente und Marken. Auf Anfrage werden Patentrecherchen und Marken-

recherchen zu den unterschiedlichsten Fragestellungen durchgefiihrt.

Weiters organisiert der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen
Experten-Sprechstunden, individuelle Fachberatungen fiir Unternehmen sowie ver-

schiedene Veranstaltungen und Vortrdge zum Thema gewerbliche Schutzrechte.

INFORMATIONEN

Handelskammer Bozen

Patente und Marken - Patlib
Stdtiroler StraBe 60, 39100 Bozen
Tel. 0471 945 531 -514
patentemarken@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it
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8 DER WEG ZUR EIGENEN MARKE

1 | Welchen Markentyp wihle ich?
Wortmarke, Bildmarke, Wort-Bildmarke, Slogan, ...

2 | Welche Produkte bzw. Dienstleistungen biete ich mit meiner Marke an?
Eine Marke ist nicht allgemein, sondern immer nur fiir die ausgewahlten

Waren bzw. Dienstleistungen geschiitzt.
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