
THE INTERNATIONAL LAW FIRM WITH 
SERIOUSLY LOCAL KNOWLEDGE

Mehr Weitblick: Wenn man mit seinen Mandanten die gleiche 
Stadt teilt, wächst die Wertschätzung für die kleinen Dinge, die sie 
einzigartig machen. So kommt es, dass unsere maßgeschneiderten 
Ratschläge oft zu echten Volltreffern werden.

Erfahren Sie mehr auf www.wolftheiss.com

DAS GOLF-HANDICAP DES
ARCHITEKTURSTUDENTEN
STANISLAV BAŽANT IN PRAG
LIEGT IM MOMENT BEI 4,7
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Wer sucht, findet imWeb oft mehr als zunächst gewollt. Auch Alternativen zur gegoogelten Marke. [ iStockphoto/Tommaso Colia ]

Konflikte um
Suchbegriffe und
Fotos imWeb
Judikatur. Der Schutz von Marken- und Urheber-
rechten imWeb stößt manchmal rasch an Grenzen.
VON CHRISTINE KARY

Darf man fremde Marken-
bezeichnungen als Schlüs-
selwörter für seinen eige-

nen Werbeauftritt im Web verwen-
den? In dieser Frage, mit der sich
die Gerichte schon seit Längerem
herumschlagen, bringt eine neue
EuGH-Entscheidung immerhin et-
wasmehr Klarheit.

Das Phänomen ist wohl jedem
bekannt, der öfter im Netz nach
Produkten sucht: Man tippt die
Marke der Firma A in die Suchma-
schine ein – und hat prompt eine
Anzeige eines anderen Herstellers
auf dem Schirm. Möglich ist das,
weil das andere Unternehmen bei
der Suchmaschine ein „Keyword“
aus der Marke seines Konkurren-
ten gebucht hat. Gibt jemand die-
ses Wort ein, wird damit das Er-
scheinen der Anzeige ausgelöst.

Das Generieren von Web-Inse-
raten über Schlüsselwörter bietet
etwa der „AdWords“-Dienst von
Google an. Als Keywords eignen
sich gängige Suchbegriffe wie
„Möbel“ oder „Blumen“ – aber
eben auch fremde Marken. Durch
die Judikatur weitgehend außer
Streit gestellt ist, dass es in einem
solchen Fall keine Verwechslungs-
gefahr geben darf: Aus der Anzeige
muss leicht erkennbar sein, dass es
sich um keine Werbung des Mar-
keninhabers, sondern um jene
eines anderen Anbieters handelt.

Umstritten ist aber, ob Marken
mit hohem Bekanntheitsgrad hier
mehr Schutz genießen. Anlassfall
für die aktuelle Entscheidung war
ein Streit zwischen dem weltwei-
ten Blumenliefernetz „Interflora“

und „Marks & Spencer“, einem
britischen Einzelhandelsunterneh-
men, das ebenfalls Blumen liefert.
Und das sich als Keyword für seine
Anzeige bei Google den Begriff In-
terflora ausgesucht hat. Interflora
klagte, das britische Gericht legte
dem EuGH einige Fragen zur Vor-
abentscheidung vor.

Tendenz in Richtung Zulässigkeit
Das kürzlich ergangene Urteil stellt
für das britische Gericht eine Ori-
entierungshilfe dar – und lässt so
viel Spielraum, dass es beide Kon-
trahenten als Durchbruch für ihre
Position bejubelt haben. In der
Grundsatzfrage, ob bekannte Mar-
ken überhaupt als Keywords ver-
wendet werden dürften oder das
für sich allein schon eine unlautere
Rufausbeutung darstelle, gehe „die
Tendenz eher in Richtung Zuläs-
sigkeit“, so Christian Schumacher,
Partner bei Schönherr Rechtsan-
wälte. Jedenfalls dann, wenn
durch das Inserat ein Alternativan-
gebot aufgezeigt wird, ohne dass
Verwechslungsgefahr besteht.

Unzulässig wäre es dagegen,
wenn der Inserent Nachahmungen
der Produkte des Markeninhabers
anbietet oder beispielsweise die
Gefahr besteht, dass sich die Mar-
ke zu einemGattungsbegriff entwi-
ckelt und nicht mehr mit einem
bestimmten Hersteller assoziiert
wird. „Dadurch würde sie ihre
Schutzwürdigkeit einbüßen“, so
Schumacher. Sein Resümee: „Die
Entscheidung hat eine gewisse
Klarstellung gebracht, es bleiben
aber weiterhin Punkte offen.“

Mit einer anderen Rechtsfrage
im Zusammenhang mit Suchma-

schinen setzte sich der OGH vor
Kurzem auseinander. Konkret ging
es um den auf personenbezo-
gene Informationen spezialisierten
Anbieter www.123people.at. Gibt
man einen Namen als Suchbegriff
ein, erhält man Links zu sämtli-
chen Daten, die dazu im Web zu
finden sind. Fotos werden automa-
tisch als verkleinerte „Vorschaubil-
der“ – sogenannte Thumbnails –
angezeigt. Klickt man diese an, ge-
langt man zum Originalbild. Ein
Fotograf fühlte sich durch die Ver-
linkung in seinen Urheberrechten
verletzt und klagte. Der OGH be-
diente sich hier eines Kunstgriffes,
so Andreas Zellhofer, Partner bei
Eisenberger & Herzog: „Er verglich
die Tätigkeit des Suchmaschinen-
betreibers mit einer Person, die
einem Dritten nicht nur den Ort
nennt, an dem sich einWerk befin-
det, sondern ihn sogar dorthin
bringt.“ Demnach greift eine bloße
Verlinkung nicht in das Zurver-
fügungsstellungsrecht des Urhe-
bers ein, sofern keine technischen
Schutzmaßnahmen umgangen
werden. Das Gericht sah in dem
Vorschaubild auch keine Eingriffe
in das Vervielfältigungs-, Bearbei-

tungs- und Namensnennungsrecht
des Urhebers. „Die Entscheidung
hat Klarstellungsfunktion und ist
insofern zu begrüßen“, so Zellho-
fer. Der OGH folge im Ergebnis der
Rechtsprechung in den USA und
Deutschland, wo die Höchstge-
richte die Zulässigkeit von Vor-
schaubildern ebenfalls bejaht ha-
ben. „Hätte er anders entschieden,
hätte er dem Internet sprichwört-
lich den Stecker gezogen.“

Neue „Top Level Domains“
Eine neue Entwicklung im Web
könnte für weitere Streitfälle sor-
gen: Unternehmen können sich
künftig – für den stolzen Preis von
185.000 US-Dollar – sogenannte
„Top Level Domains“ sichern, erst-
mals wird das zwischen 12. Jänner
und 12. April 2012 möglich sein.
Statt bekannter Adresskürzel wie
.at, .com oder .net können sie da-
für zum Beispiel Gattungsbegriffe
wie .sport oder .buch, aber auch
Namen oder Marken verwenden.
„Man kann dann als Dienstleister
Domainnamen an Dritte verge-
ben“, so Constantin Kletzer, Kanz-
lei Fiebinger Polak Leon Rechtsan-
wälte. Oder man verwendet seine

eigene Marke für sich selbst. Pro-
blematisch wird es aber, wenn je-
mand eine fremde Marke als Top
Level Domain beantragt.

Zwar überprüft die interna-
tionale Domainverwaltungsstelle
ICANN vor der Vergabe, ob je-
mand anderer Rechte an dem Be-
griff hat, aber weniger bekannte,
regionale Marken können dabei
eventuell nicht berücksichtigt wer-
den. Markeninhaber können in-
nerhalb von sieben Monaten die
Löschung der Domain verlangen.
Nach Ablauf dieser Frist gibt es
zwar immer noch die Möglichkeit
eines Schiedsverfahrens, aber im
Normalfall keine Löschung mehr.
Den Markeninhabern werde hier
einiges zugemutet, konstatiert
Kletzer. Es könne passieren, dass
man sein Recht verwirkt oder dass
aus der Marke ein – nicht mehr
geschützter – Gattungsbegriff wird.
Wer das vermeiden will, muss viel
Überwachungsaufwand auf sich
nehmen; wahrscheinlich werden
sich dafür eigene Dienstleister eta-
blieren. Auch eine Art Register soll
es geben, in demman seine Rechte
eintragen lassen kann. Das wird
aber ebenfalls kostenpflichtig sein.

Markeninhaber haben’s nicht leicht
Judikatur 2.Was Schinken vonWeißwürsten unterscheidet. Und warumman sich um
seine Markenrechte kümmern muss – was grenzüberschreitend nicht immer leicht ist.
Pech für einen finnischen Spirituo-
senhersteller: Er darf seine Pro-
dukte nicht „Konjakki“ nennen.
Der EuGH, bei dem der Fall zur
Vorabentscheidung landete, wer-
tete das als Anspielung auf die ge-
schützte geografische Bezeich-
nung „Cognac“. Mehr Erfolg hatte
ein heimisches Unternehmen, das
für sein Produkt die Bezeichnung
„Junkerschinken“ beanspruchte.
Dagegen wehrte sich eine Winzer-
Marktgemeinschaft, die Weine als
„Steirischer Junker“ vertreibt – der
OGH sah hier aber keine Ver-
wechslungsgefahr. Die Winzer hät-
ten es versäumt, durch Demosko-
pie nachzuweisen, dass es sich da-
bei um eine bekannte Marke han-
delt, erklärt Martin Prohaska-
Marchried, Partner bei e0n0w0c
Rechtsanwälte: Nur dann bestün-
de ein besonderer Schutz.

Um geschützte geografische
Bezeichnungen führen zu dürfen,
müssen Produkte bestimmte Spe-
zifikationen erfüllen. „Schwarz-
wälder Schinken“ etwa muss laut
dem deutschen Bundespatentge-
richt im Schwarzwald auch ge-
schnitten und verpackt werden.
Eine „Münchner Weißwurst“ muss
dagegen nicht aus München stam-
men – diesem Begriff wurde die
Schutzwürdigkeit nicht zuerkannt.
Grund dafür waren, so Prohaska-
Marchried, die objektiv festgestell-
ten Marktverhältnisse: Die Herstel-
lung der deftigen Spezialität unter
dieser Bezeichnung war bereits in
ganz Bayern verbreitet.

Wer einmal Markenrechte hat,
kann sie aber auch leicht wieder
verlieren. Denn, so Michael Horak,
Kanzlei Salomonowitz Horak:
„Das österreichische Patentamt
und das ,EU-Markenamt‘ prüfen
bei der Anmeldung neuer Marken
nicht, ob ältere verletzt werden.“
Um Markeninhaber davor zu
schützen, erst nach vielen Jahren –
und hohen Investitionen in den
Aufbau ihrer Marke – geklagt zu
werden, sieht das Recht einen
Kompromiss vor: Der Inhaber der
älteren Marke kann jenen der jün-
geren nicht mehr in Anspruch
nehmen, wenn ihm die jüngere
Marke seit mindestens fünf Jahren
bekannt war und er sie geduldet
hat. Der Anspruch wird „verwirkt“.

Kaum Judikatur zur Verwirkung
Für Inhaber von Marken bedeute
dies eine gefährliche Einschrän-
kung ihrer Rechte, so Horak, umso
mehr, als das Rechtsinstitut der
Verwirkung dem österreichischen
Recht sonst unbekannt ist. Bisher
gibt es auch kaum Judikatur, erst
am 22. September 2011 erließ der
EuGH das erste Urteil dazu. Dem-
nach können sich nur Inhaber ein-
getragener Marken auf die Verwir-
kung berufen. „Das österreichische
Markenrecht und seine Auslegung
entsprechen daher nicht den EU-
Vorgaben“, so Horak. Denn die
bisher einzige diesbezügliche
OGH-Entscheidung gesteht diese
Möglichkeit auch Inhabern nicht
registrierter Marken, die aufgrund

langjähriger Benutzung Verkehrs-
geltung erlangt haben, zu.

Eine weitere aktuelle EuGH-
Entscheidung brachte gewisse
Klarstellungen zur Frage, inwie-
weit sich nationale Entscheidun-
gen eines Gemeinschaftsmarken-
gerichts auch auf alle anderen Mit-
gliedsländer erstrecken. „Greift
etwa eine Werbemaßnahme im
deutschsprachigen Raum in die
Markenrechte des Klägers ein, so
muss dies in spanischsprachigen
Ländern nicht zwangsläufig auch
der Fall sein“, so Ferdinand Graf,
Partner bei Graf & Piktowitz. Laut
der aktuellen Entscheidung „DHL
– Chronopost“ könne der Beklagte
eine Verurteilung mit Wirkung für
die ganze EU vermeiden, wenn
ihm der Beweis gelingt, dass seine
Handlung, insbesondere aus
sprachlichen Gründen, nur in ein-
zelnen Ländern zu Verwechslun-
gen mit der geschützten Gemein-
schaftsmarke führen kann.

Grundsätzlich gelten Entschei-
dungen der Gemeinschaftsmar-
kengerichte EU-weit. Sie werden
aber nicht automatisch überall zu
Exekutionstiteln, sondern müssen
in jedem Land einzeln umgesetzt
werden. Graf weist hier auf eine
weitere Besonderheit hin: Wech-
selseitig vollstreckbar sind nur
Entscheidungen aus Verfahren, in
denen der Beklagte rechtliches
Gehör bekommt. Was einstweilige
Verfügungen, die ohne Anhörung
des Gegners erlassen werden, zu
„zahnlosen Tigern“ macht. cka




