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Neuerungen im Markenschutz

Starkung des Osterreichischen Markenschutzes

Taglich werden wir mit Marken konfrontiert. Beim In-
ternetsurfen, Einkaufen, Fernsehen, Radiohdren und
auf diversen Social Media-Kanalen. Marken beeinflus-
sen unsere Kaufentscheidung. Sie kennzeichnen die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens und
setzen klare Unterscheidungsmerkmale gegeniiber den
Angeboten der Konkurrenz. Erst eine Marke macht ein
Produkt zu einem unverwechselbaren Markenartikel,
auf den man nicht mehr verzichten mochte.

Mit der Novelle BGBI I Nr. 124/2017 wurde das Oster-
reichische Markenschutzgesetz (MSchG) in Umsetzung
der EU-Marken-Richtlinie (EU) 2015/2436 vor allem
den europadischen Vorgaben angepasst. Die wesentli-
chen Neuerungen im 0&sterreichischen Markenschutz-
gesetz sind die Senkung der Verfahrensgeblihren, die
EinfUhrung der Gewahrleistungsmarke, die Mdoglich-
keit der Teilung einer angemeldeten oder registrierten
Marke, die Umstellung des Beginns der zehnjahrigen
Schutzdauer und der Entfall der Beglaubigung bei der
Ubertragung einer Marke.

Problem erkannt — Gebiihren gesenkt!

Speziell fir Start-Ups sowie kleinere und mittlere
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Unternehmen stellten die hohen Gebiihren einer Mar-
kenanmeldung ein ernstzunehmendes Problem dar. Un-
ternehmer haben es deshalb in der Vergangenheit oft
vernachlassigt, MaBnahmen flr einen geeigneten Mar-
kenschutz zu setzen. Seit 1.9.2017 kostet die Anmel-
dung einer nationalen Marke in Osterreich fiir drei Wa-
ren- oder Dienstleistungsklassen bei elektronischer An-
meldung nur mehr EUR 284,00. Dies beinhaltet einen
Schutz fiir zehn Jahre. Eine amtliche Ahnlichkeitsre-
cherche erhalt man fir zusatzliche EUR 40,00 im Rah-
men des Anmeldeverfahrens.

Garantiert mit Logo:
Die neue Gewdhrleistungsmarke

Immer mehr Konsumenten legen besonderen Wert
auf bestimmte Qualitatsstandards. Sie wollen sich
darauf verlassen kdénnen, dass die mit der Marke ge-
kennzeichneten Produkte einer bestimmten Gite ent-
sprechen. Zu diesem Zweck wurde die Gewahrleis-
tungsmarke geschaffen, die seit 1.9.2017 in Os-
terreich als solche angemeldet werden kann. Diese
unterscheidet sich von einer herkémmlichen Marke
dadurch, dass sie nicht auf die Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen hin-
weist, sondern einen ganz bestimmten Standard
beim Material, bei der Art und Weise der Herstellung,

PRESLMAYR



der Qualitat, der Genauigkeit oder andere Eigenschaf-
ten garantiert (§ 63a und §§ 65, 66a MSchG). Davon
ausdricklich ausgenommen ist die Angabe der geo-
grafischen Herkunft. In Betracht kommt hier etwa die
Moglichkeit einer ,Biomarke®. Gewahrleistungsmar-
ken kdnnen nur von Personen angemeldet werden, die
keine gewerbliche Tatigkeit ausiben, die die Lieferung
von Waren und Dienstleistungen unter der Gewahrleis-
tungsmarke umfasst. Sie ist daher insbesondere fir
offentliche Institutionen oder Interessensvereinigun-
gen geeignet, die bestimmte Waren- und Dienstlei-
tungsstandards etablieren wollen. Im Rahmen dessen
haben sie daher die Mdéglichkeit, Marken, die als ,,Prf-
bzw. Qualitatsstempel und Gltesiegel™ fungieren sol-
len, beim Osterreichischen Patentamt anzumelden.

Das kleine Marken-Einmaleins:
Was sind Teilmarken?

Bis jetzt standen Markenanmelder nicht selten vor
dem Problem, dass Eintragungshindernisse, die sich
nur auf einzelne Waren und Dienstleistungen bezo-
gen, zur Zurickweisung der Marke in allen angemel-
deten Klassen fihrten. Seit September 2017 ist es
nun maoglich, eine neue Markenanmeldung oder re-
gistrierte Marke in mehrere getrennte Anmeldungen
oder Registrierungen zu teilen (8§ 23a ff MSchG).
Mit einer Teilungsgebihr von EUR 200,00 kann man
nun verhindern, dass Eintragungshindernisse in Be-
zug auf einzelne Waren und Dienstleistungen zu ei-
ner zunachst ganzlichen Schutzverweigerung fiihren.
Interessant ist daher eine Teilung beispielsweise in
Anmeldeverfahren, in denen das Osterreichische Pa-
tentamt die flr eine Registrierung vorausgesetzte
Unterscheidungskraft fur einen Teil der Anmeldung
anzweifelt. Mit einer Teilung kann das Eintragungs-
verfahren fir den unstrittigen Teil der Markenanmel-
dung rasch zu Ende gefiihrt werden. Die Teilung einer
Markenregistrierung ermdoglicht es, die Marke nur fur
einzelne Waren und Dienstleistungen zu Ubertragen.

Achtung - neue Berechnungsmethode
der Schutzdauer!

Die Schutzfrist flir alle Marken, die nach dem 1.9.2018
in Osterreich registriert werden, beginnt zukiinftig
mit dem Tag der Anmeldung (und nicht erst mit der
einige Monate spater erfolgenden Registrierung) zu
laufen. Dies fuhrt zwar zu einer einmaligen Schutz-
dauer-Verkirzung; diese wird jedoch bei Neuanmel-
dungen durch ein beschleunigtes Erteilungsverfah-
ren - dem sog. ,Fast-Track-Verfahren"™ - mit Entfall
der Ahnlichkeitsrecherche ausgeglichen. Fir bereits
eingetragene Marken tritt diese einmalige Verklr-
zung der Schutzfrist bei der nachsten Erneuerung ein.

Entfall der Beglaubigung bei Ubertragung einer
Marke

Bisher war es notwendig, fiir Anderungen im Re-
gisterstand einen schriftlichen Antrag entweder
mit Originalurkunden oder beglaubigten Abschrif-
ten, die die Rechteanderung an der Marke nachwei-
sen, beim Osterreichischen Patentamt einzubringen.
Dies ist nun wesentlich einfacher, denn es reicht
aus, dass eine unbeglaubigte Kopie der Originalur-
kunde vorgelegt wird, aufgrund derer die Rechte-
anderung eingetragen werden soll. Die Originalur-
kunde muss aber weiterhin eine 6ffentliche Urkunde
oder mit der beglaubigten Unterschrift des iber sein
Recht Verfligenden versehen sein. Auch fir Marken-
umschreibungen gibt es eine wesentliche Erleich-
terung, nadmlich dass anstelle der Ubertragungsur-
kunde nun die Ubereinstimmende Erklarung des bis-
herigen und des neuen Markeninhabers ausreicht.

Unionsmarken:
Unkonventionelle Marken im Anmarsch

Im September 2017 entfiel bei den Unionsmarken das
Erfordernis, Marken grafisch darzustellen. Dadurch
wird es auf EU-Ebene nun voraussichtlich zur Eintra-
gung von unkonventionellen Marken kommen, wie Ge-
schmacks-, Geruchs-, Klang- oder bewegter Marken.

Fazit

Aufgrund der neuen Rechtslage und der damit ge-
schaffenen Mdoglichkeiten sind Unternehmer gut be-
raten, die eigenen Vorkehrungen zum Markenschutz
nochmals zu Uberdenken. Die Neuerungen im 06s-
terreichischen Markenschutzgesetz sind Teil des
Markenrechtsreformpaketes der letzten Jahre, das
neue und moderne Mdoglichkeiten gewdhrt, Mar-
ken im Wettbewerb zu schitzen. Eine Marke bie-
tet ihrem Inhaber einen klaren Wettbewerbsvorteil
gegenluber der Konkurrenz. Aufbau und Pflege ei-
nes Markenportfolios sind eine Investition in die Zu-
kunft. SchlieBlich entspricht es dem Zeitgeist, dass
ein erfolgreiches Unternehmen auch ein entspre-
chendes Branding verfolgt. Der Erfolg eines Unter-
nehmens ist daher nicht selten an den Ruf und Wert
seiner Marke(n) gekoppelt, den es zu schitzen gilt.
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WhatsApp und der neue Transaktionswerttest

Der neue Transaktionswerttest betrifft Zusammen-
schllisse, die nach 1.11.2017 umgesetzt werden, d.h.
schon davor kdnnen Transaktionen entsprechende
Uberpriifung und allenfalls Anmeldung notwendig ma-
chen. Die Nichtanmeldung eines anmeldepflichtigen
Zusammenschlusses kann teuer kommen, die héchste
bisher verhangte Strafe waren EUR 1,5 Millionen! Bis
dato beruht die 6sterreichische Zusammenschlusskon-
trolle auf einem System von Umsatzschwellenwerten.
Das neue 0Osterreichische Kartellgesetz hat nun einen
Transaktionswerttest eingefiihrt, fir den es in Europa
noch keine praktische Erfahrung gibt. Aufgrund unbe-
stimmter Gesetzesbegriffe ist es auch leicht madglich,
dass mehr Transaktionen als eigentlich vom Gesetz-
geber gewollt vom neuen Regime erfasst werden. Die
Rechtsunsicherheit fur Unternehmen besteht auf jeden
Fall.

Zum Hintergrund: Internationale Erfahrungen insbe-
sondere in digitalen Markten und im Pharmabereich
haben gezeigt, dass kleine aber hochst innovative Un-
ternehmen von wesentlich gréBeren, bereits etablier-
ten Unternehmen gekauft wurden, ohne dass entspre-
chenden Grenzwerte erreicht wurden, da die Start-ups
in vielen Fallen keine oder nur geringe Umsatze hat-
ten. Aber auch solche kleinen Unternehmen kénnen ein
sehr hohes Marktpotenzial haben und fur die Wirtschaft
von erheblicher Bedeutung sein, was z.B. die Transak-
tion Facebook/WhatsApp gezeigt hat.

Der neue osterreichische Transaktionswerttest soll
Transaktionen erfassen, die unter den bestehenden
Umsatzschwellenwerten liegen. Daflir wurde ein subsi-
diarer Test mit vier Elementen eingefihrt:

e Die Parteien haben einen gemeinsamen weltweiten
Umsatz von EUR 300 Mio.,

e einen gemeinsamen 0&sterreichischen Umsatz von
EUR 15 Mio.,

e der Wert der Gegenleistung betragt mehr als
EUR 200 Mio. und

e das Zielunternehmen ist in erheblichem Umfang im
Inland tatig.

Der Begriff der Gegenleistung umfasst nach den Ma-
terialien ,...alle Vermégensgegenstdnde und sonstige
Geldwerte und Leistungen, die der VerduBerer vom
Erwerber im Zusammenhang mit dem Zusammen-
schluss erhélt (Kaufpreis), zuziiglich des Wertes etwa-
iger vom Erwerber (ibbernommener Verbindlichkeiten".

Um das Kriterium der erheblichen Inlandstatigkeit in
Osterreich zu beurteilen, missen im Wesentlichen
zwei Fragen beantwortet werden: 1. Wie kdnnen Akti-
vitaten dem 0&sterreichischen Territorium zugeordnet
werden und 2. wann erreichen sie einen ,erheblichen
Umfang"? Da es auch fir die Zuordnung von Um-
satzen keine ausdruckliche o6sterreichische gesetzli-
che Regelung gibt, wird auf Europarecht und die ent-
sprechende Fallpraxis zurickgegriffen. Entsprechend
werden fir die Erbringung von Dienstleistungen oder
den Verkauf von Glitern Umsatze entsprechend dem
Sitz oder der Niederlassung des Kunden zugeordnet,
d.h. der Ort ist relevant, wo die Dienstleistung tat-
sachlich erbracht oder die Giter tatsachlich gelie-
fert werden. Ahnliche Kriterien werden daher auch
fir die geografische Zuordnung von Tatigkeiten an-
wendbar sein. Fir digitale Dienstleistungen wird der
tatsachliche Sitz des Kunden wesentlich sein, der die
Dienstleistung benitzt und nicht etwa der Standort
eines Servers. Auch ob eine Tatigkeit unentgeltlich
erbracht wird, ist nicht relevant fir die Zuordnung,
da auch derartige Aktivitdten marktrelevant sind.

Aufgrund der fehlenden Judikatur zu dem Thema soll-
ten Fusionen und Ubernahmen momentan im Zweifel
angemeldet werden, um einer moglichen (erheblichen)
Strafe zu entgehen. Die Osterreichischen Behdrden
werden diesbezliglich zur Klarstellung entsprechende
Richtlinien und Prdzedenzfalle entwickeln miussen,
um den Unternehmen mehr Sicherheit zu geben.
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Update Recht:

Vertragsgebihr fur Wohnraummiete abgeschafft

Wenige Tage vor der Nationalratswahl wurde im Par-
lament die Abschaffung der Vertragsgebihren fir die
Miete zu Wohnzwecken beschlossen. Seit 11.11.2017
muss flr Mietvertrage keine GebiUhr mehr entrichtet
werden. Begrindet wurde die Gesetzesanderung mit
sozialen Erwagungen, zumal die Mietvertragsgebuihr
zumeist auf die Mieter Gberwalzt wird, welche durch die
Immobilienpreisentwicklung der letzten Jahre ohnedies
stark belastet sind. Fur Vermieter und Hausverwaltun-
gen bedeutet die Anderung eine Verwaltungsvereinfa-
chung, weil mangels Gebihr auch die Anmeldung und
Abfuhr an das Finanzamt entfallen.

Aus Sicht der Wirtschaft bleibt zu hoffen, dass die Ge-
setzesanderung nur den ersten Schritt einer grund-
satzlichen Debatte Uber die Vertragsgebiihren dar-
stellt. Die Gebuhrenpflicht nach dem GeblUhrengesetz
gilt nur fir bestimmte Vertragstypen und knipft an
den schriftlichen Vertragsabschluss an. Auch der Ver-
tragsabschluss z.B. per E-Mail ist gebihrenpflichtig.
In der Praxis werden daher immer wieder alternative
Wege gesucht, beispielsweise der Vertragsabschluss im

Ausland oder die Versendung von Angeboten, welche
durch Zahlung angenommen werden kénnen.

Faktisch fihrt die Geblhrenpflicht oftmals zu ihrer le-
galen Umgehung, wodurch die Staatseinnahmen ge-
ring bleiben und es potentiell zu Problemen bei der
nachtraglichen Nachvollziehbarkeit von (nicht schriftli-
chen) Vertragsabschllissen kommt. Eine kritische Aus-
einandersetzung mit dem auf Maria Theresia zurlickge-
henden Geblhrengesetz ware daher angezeigt.
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