Dr. Peter Schramm

Rechtsanwalt, zugelassen in der Schweiz
und in Deutschland, Meyerlustenberger
Lachenal Rechtsanwdilte, Ziirich

Dr. Peter Schramm

Im Markenrecht gilt der Grundsatz: «Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst». Derjenige,
der zuerst eine Marke anmeldet, kann in
Deutschland, aber auch in den meisten
anderen L&ndern, Konkurrenten grund-
séatzlich den Gebrauch ihrer nicht re-
gistrierten Marke verbieten, auch wenn
diese bereits Jahre zuvor mit dersel-
ben Marke auf dem Markt aktiv waren.
Das im Schweizer Recht vorgesehene
Weiterbenutzungsrecht, wonach ein
bereits vor der Markeneintragung durch
einen Dritten gebrauchtes Zeichen
weiterbenutzt werden darf, ist ausser-
halb der Schweiz weitgehend unbe-
kannt. Wer es also verpasst, im fir die
wohl meisten Schweizer Unternehmen
wichtigsten Exportland Deutschland
rechtzeitig seine Marke zu schitzen,
kann eine bdse Uberraschung erleben.
Welch schwerwiegende Konsequen-
zen das Unterlassen eines grenziber-
schreitenden Markenschutzes haben
kann, hat jingst die Markenstreitigkeit
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Grenzuberschreitender

Markenschutz

Schutzbediirfnis und Schutzmdglichkeiten

zwischen dem schweizerischen Tradi-
tionsunternehmen Kiinzli und dem US-
Unternehmen K-Swiss gezeigt.

1. Der Fall Kiinzli vs. K-Swiss

Der Aaargauer Schuhersteller Kiinzli
stellt seit den 50er Jahren qualitativ
hochwertige Schuhe her, die bislang un-
ter dem Markenzeichen 5 Streifen ver-
trieben wurden.

Die aus dem Kiinzli USA Vertrieb
hervorgegangene K-Swiss begann in
den 70er Jahren ebenso mit der Her-
stellung und dem Vertrieb von Schuhen
mit 5 Streifen. Zudem meldete K-Swiss
— ohne Ricksprache mit Kinzli — die
5 Streifen zunachst 1974 in den USA
und 1990 in Deutschland als Marke fir
Schuhe an. Kiinzli hat es demgegeniber
versaumt, die von ihr in diesen Ladndern
zweifelsohne zuerst benutzten 5 Streifen
als Marke registrieren zu lassen.

Gestltzt auf seine deutsche Marke
hat K-Swiss es Kinzli schliesslich ge-
richtlich untersagen lassen, in Deutsch-
land die traditionellen 5 Streifen weiter

zu verwenden. Nachdem das erstins-
tanzliche Unterlassungsurteil jingst vom
OLG Diusseldorf in zweiter Instanz be-
statigt wurde, hat Kinzli beschlossen,
den Rechtsstreit nicht weiterzufiihren
und das Branding ihrer Schuhe grund-
legend zu andern. Die Firma entschied,
von ihrem Traditions-Kennzeichen Ab-
stand zu nehmen und dieses durch 5 an-
einander gereihte «Kl6tzli» zu ersetzen.
Dabei hat man aus der Not noch eine
Tugend machen kdnnen und mit den «5
Klétzli» ein im Schuhbereich bislang ein-
zigartiges und somit besonders gelun-
genes Rebranding gewéhlt. Nach dem
Online-Portal der Schweizer Kommuni-
kationswirtschaft www.persoenlich.com
sind die neuen «5 Kl6tzli» besonders ge-
eignet, die Strategie der Kinzli-Zukunft
zu symbolisieren. Quadratisch wie die
Schweizer Flagge und durch das Beibe-
halten der «magischen 5» wirden die-
se unverkennbar einzigartig alle Kinzli
Schuhe zeichnen und fir Swiss-made
Qualitat einstehen. Aus den unliebsamen
Erfahrungen der Vergangenheit hat man
aber allem Anschein nach die richtigen
Lehren gezogen. Die «5 Klétzli» wurden
bereits vor dem wirklichen Marktauftritt
als Marke fur Schuhe hinterlegt.

Abb. 1: Kinzli-Schuh mit bisherigem Logo mit flinf Streifen
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Abb. 2: Markenanmeldung fiir Kiinzli-
Schuh mit neuem «Kilétzli-Logo»

2. Unterschiede im Schweizer- und
deutschen Markenrecht

In Deutschland, aber auch in den meis-
ten anderen L&ndern weltweit, gilt strikt
der Grundsatz der Ersthinterlegung. D.h.
der Inhaber einer Marke kann einem
bisherigen Benutzer eines identischen
oder &hnlichen Zeichens grundsétzlich
verbieten, dieses Zeichen weiterhin zu
benutzen, auch wenn dieser bereits vor
dem Markeninhaber mit dem Zeichen
auf dem Markt war.

In der Schweiz wird dieser Ersthinter-
legungsgrundsatz durch das sogenann-
te Weiterbenutzungsrecht relativiert, das
erlaubt, ein bereits vor der Hinterlegung
einer Marke gebrauchtes Zeichen im
bisherigen Umfang weiter zu benutzen,
auch wenn jemand anderes das be-
treffende Zeichen zwischenzeitlich als
Marke eintragen lasst. Die Schweiz ist
weltweit wohl das einzige Land, das ein
solches Weiterbenutzungsrecht kennt.
Insbesondere im Markenrecht der EU-
Staaten ist dieses nicht vorgesehen.
Wie im Fall Kiinzli vs. K-Swiss kann da-
her der Hartefall eintreten, dass einem
langjahrigen  Wettbewerber plétzlich
verboten wird, ein von ihm schon lange
benutztes Kennzeichen weiterhin zu ge-
brauchen, weil ein Dritter erst Jahre spa-
ter eine identische oder &hnliche Marke
hat eintragen lassen. Zudem besteht
die Gefahr, dass unlautere «Trittbrett-
fahrer» die Marke eines auslandischen
Unternehmens im Inland einzig aus dem
Grund anmelden, um diesem bei einem
potentiellen Markteintritt zu behindern
und die Marke letztlich teuer verkaufen
zu kénnen.

In den meisten Rechtsordnungen
besteht zwar die Mdglichkeit, solchen
Harteféllen Uber das Rechtsinstitut der
«bdsglaubigen Markenanmeldung» zu
begegnen. Die Voraussetzungen flr die
Annahme der Bodsglaubigkeit sind aber
vor allem in den EU-Staaten eng bemes-
sen. Nach der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs in Sachen «Lindt-
Goldhase» mussen fiir die Bosglaubigkeit
einer Markenanmeldung gleich mehrere
Faktoren vorliegen. Allein der Umstand,
dass ein Unternehmen weiss, dass ein
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Konkurrent die angemeldete Marke be-
reits benutzt, reicht nicht zur Nichtiger-
kldrung einer neu hinterlegten Marke we-
gen Bosglaubigkeit aus. Vielmehr muss
darlber hinaus nachgewiesen werden,
dass es dem Markenanmelder primér
darum ging, einem Dritten den weiteren
Gebrauch des Zeichens verbieten zu las-
sen, was erfahrungsgemass in der Praxis
nur schwer nachzuweisen ist. Ein solcher
Nachweis ist praktisch ausgeschlossen,
wenn der Anmelder — wie im Fall Kiinz-
li vs. K-Swiss — die Marke im jeweiligen
Land bereits selbst benutzt oder bereits
eine ernsthafte Nutzungsabsicht darle-
gen kann. Es ist daher nicht ratsam, auf
einen Markenschutz zu verzichten und
sich im Konfliktfall auf das Rechtsinstitut
der «bdsglaubigen Markenanmeldung»
zu verlassen. Der grenziberschreitende
Markenschutz wird stets die sichere und
letzten Endes glinstigere Alternative dar-
stellen.

3. Méglichkeiten des grenziiber-
schreitenden Markenschutzes

Wegen der Territorialitdt der Marken-
rechte muss Markenschutz im Ausland
grundsétzlich in jedem Land einzeln be-
antragt werden. So gilt beispielsweise
auch das Furstentum Liechtenstein als
eigenes Territorium, das nicht durch eine
Schweizer Markenanmeldung abge-
deckt ist und eine eigene Markenregis-
trierung erfordert.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der
Territorialitdt der Markenrechte bildet die
EU-Gemeinschaftsmarke, die mit einer
Registrierung beim Harmonisierungs-
amt fir den Binnenmarkt (HABM) in Ali-
cante einen landerlUbergreifenden Mar-
kenschutz in allen EU-Staaten bietet.
Aber Achtung; Oftmals wird vergessen,
dass die Gemeinschaftsmarke keinen
Markenschutz in der Schweiz bietet.

Grenziuberschreitender Markenschutz
ist grundséatzlich Gber mehrere Wege
moglich. Zunéchst besteht die Mdglich-
keit, sogenannte nationale Marken bei
den nationalen Amtern, d.h. beim Ins-
titut fur Geistiges Eigentum (IGE), beim
Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) oder weltweit bei jedem ande-
ren Markenamt, anzumelden. Derartige
nationale Markenanmeldungen kdnnen
jedoch einen hohen Administrativ- und
Kostenaufwand nach sich ziehen, vor
allem wenn Markenschutz in einer Viel-
zahl von Landern begehrt wird.

Dartiber hinaus besteht die vor al-
lem kostengtiinstigere Méglichkeit, den
Schutz einer nationalen Marke Uber die
Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum

(WIPQ) in Genf auf praktisch alle wirt-
schaftlich wichtigen Lander der Welt und
auch auf die EU-Gemeinschaftsmarke
auszudehnen, ohne in den weiteren L&n-
dern eigene nationale Anmeldungen vor-
nehmen zu missen. Man spricht dann
von einer sogenannten Internationalen
Marke (IR-Marke). Ein solches Gesuch
fir eine Internationale Registrierung
kann beim Eidgendssischen Institut fiir
Geistiges Eigentum (IGE) in Bern oder
beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) in Minchen eingereicht werden,
die den Antrag an die WIPO in Genf
weiterleiten. Die WIPO prift den Antrag
formal, trégt die Marke in das internatio-
nale Register ein und Ubermittelt die-
se den nationalen Amtern zur Priifung.
Wenn diese dann nicht innerhalb von 12,
héchstens 18 Monaten eine Schutzver-
weigerung erlassen, ist die Marke im je-
weiligen Land als Marke geschutzt.

Wird der Schutz einer schweizeri-
schen bzw. deutschen Marke innerhalb
von sechs Monaten nach der Anmel-
dung auf weitere Lander ausgedehnt,
kann fir eine spatere Markenanmeldung
im Ausland bzw. fUr eine spatere Schut-
zausdehnung Uber die Internationale
Registrierung das Datum der Ersthinter-
legung in der Schweiz oder in Deutsch-
land als sogenanntes Prioritdtsdatum
beansprucht werden. Das bedeutet,
dass der Markeninhaber auch im Aus-
land das schweizerische oder deutsche
Anmeldedatum flir sich in Anspruch
nehmen kann, was bei zwischenzeitli-
chen Anmeldungen der identischen oder
einer ahnlichen Marke von Dritten im
Nachbarland entscheidend sein kann.

Es bestehen letztlich also mehrere
Méglichkeiten, einen grenziberschrei-
tenden Markenschutz zu erlangen. Bei
kleineren Unternenmen, die auch in na-
herer Zukunft ausschliesslich auf dem
deutschen und Schweizer Markt aktiv
sind, wird vielleicht eine nationale Mar-
kenanmeldung in beiden L&ndern aus-
reichend sein. Die meisten Unternehmen
werden aber aktuell oder mittelfristig in
mehreren EU-Landern oder sogar da-
riber hinaus tétig sein und sollten sich
daher Gedanken Uber eine weitldufigere
Schutzstrategie machen, wofiir in der
Regel eine professionelle Beratung un-
erlésslich ist. Dabei gilt es zudem zu be-
denken, dass vor der Schutzausdehnung
in den weiteren L&ndern eine Recherche
nach maoglicherweise problematischen
alteren Voreintragungen durchgefihrt
werden sollte. Denn die Markenamter der
meisten Lander, unter anderem auch das
Schweizer IGE und das deutsche DPMA,
fiihren von selbst keine Recherchen nach
moglicherweise entgegenstehenden élte-
ren Rechten durch.
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