Snowsport Tirol
Recht

Vorsicht bei der Verwendung
fremder Marken oder
(Unternehmens-)Bezeichnungen

Bei der Namensgebung und der Bewerbung der eigenen Skischule ist Vorsicht geboten.
Daher sollte vorab gepriift werden, ob der Name der eigenen Skischule nicht in die Rechte
eines Dritten eingreift.

1. Tiroler Schischulgesetz 1995

Bei der Wahl des Namens der Skischule ist der Inhaber nicht frei. Grundsatzlich hat der Name der Skischule die
Worte ,Tiroler Schischule” oder ,Tiroler Skischule” in Verbindung mit einer auf das Skischulgebiet Bezug nehmenden
Ortsbezeichnung, und den Familiennamen und den Vornamen des Inhabers der Skischulbewilligung zu enthalten (§ 5
Abs 9 Tiroler Schischulgesetz - TSSG).

Jedoch sieht bereits das TSSG vor, dass der Name so zu wahlen ist, ,dass eine Verwechslung der Schischule mit

bestehenden Schischulen vermieden wird“. Damit spricht das TSSG bereits ein zentrales Merkmal des Kennzeichenrechts
an.

2. Kennzeichenrecht
2.1 Allgemeines

Neben dem TSSG kann das Kennzeichenrecht Grenzen bei der Namenswahl fir die Skischule bzw. deren Auftritt nach
aullen setzen. Es darf namlich grundsatzlich nicht in die Rechte Dritter eingegriffen werden.

Kennzeichen dienen im Wesentlichen dazu, natlrliche oder juristische Personen oder Waren bzw. Dienstleistungen von
anderen Personen oder Waren bzw. Dienstleistungen zu unterscheiden.

Dabei wird zwischen verschiedenen Arten von Kennzeichen unterschieden. Praktisch bedeutsam sind folgende
Unterscheidungen: z.B. der Name, die Firma, ein Unternehmenskennzeichen oder auch eine Marke.

Dieser Artikel konzentriert sich insbesondere auf den - in der Praxis bedeutsamen - Schutz von Marken.
2.2 Kann ich eine Marke anmelden?
Das Recht an einer Marke entsteht erst mit der Registrierung. Eine Marke bietet immer nur in einem bestimmten

Land Schutz, also beispielsweise nur in Osterreich. Eine Ausnahme bilden Unionsmarken, welche in der gesamten
Europaischen Union gultig sind.
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Damit ein Zeichen als Marke registriert werden kann, muss es bestimmte ,inhaltliche Voraussetzungen” erfullen.

Marken koénnen Zeichen aller Art sein, insbesondere Worter, einschlieflich Personennamen, oder Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klange. Dies gilt jedoch nur, wenn diese
Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden. Die Marke zeigt daher an, aus welchem Unternehmen bestimmte Waren oder Dienstleistungen
stammen, sie erfullt also eine ,Herkunftsfunktion”.

In der Praxis am Bedeutsamsten sind Wortmarken und Bildmarken sowie Kombinationen, also Wort-Bildmarken,
beispielsweise:

Wortmarke Bildmarke Wort-Bildmarke

Qe “udb
Qo eh SNOWSPORT TIROL

TIROLER SKILEHRERVERBAND

SNOWSPORT ? ?

Dartber hinaus existieren noch weitere Markenformen. Man kann etwa auch eine Farbe oder Farbkombination als
Marke schitzen, z.B. die Farbe ,Magenta” von T-Mobile oder die Farbkombination ,Blau/Silber” von Red Bull.

Als Marke schutzfahig ist grundsatzlich nur ein Zeichen, das Uber Unterscheidungskraft verflgt. Eine Marke besitzt dann
Unterscheidungskraft, wenn sie etwas Besonderes, Individuelles an sich hat und daher von anderen unterschieden
werden kann. Einfach Worter wie ,super" haben in der Regel keine Unterscheidungskraft.

Ob eine Marke Unterscheidungskraft hat, wird immer im Hinblick auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beurteilt.
Beschreibenden Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft ganzlich.

Beschreibend ware beispielsweise der Begriff ,Fleisch” fur Fleischprodukte, nicht jedoch ,Apple” fur ,Computer,
Smartphones, etc.”. Auch Ortsangaben sind grundsatzlich beschreibend. Die Grenzen sind jedoch flieBend. Der Begriff
Wein & Co" wurde etwa als nicht rein beschreibend und daher unterscheidungskraftig fir den Vertrieb von Wein
angesehen (,Wein“ alleine ware hingegen beschreibend).

Nichtsdestotrotz kdnnen auch beschreibende Zeichen Markenschutz erlangen, sofern sie durch intensive Nutzung
Verkehrsgeltung erlangt haben (z.B. die Wortmarke ,POST“ der deutschen Post.). Daflr sind aber erhebliche
Investitionen ins Marketing erforderlich.

Méchte man dennoch eine Marke anmelden, die aus beschreibenden Begriffen besteht, so kann ein
(unterscheidungskraftiges) Logo bzw. Bild-Element oder ein unterscheidungskraftiges Schriftbild hinzugefligt werden.
So entsteht eine (Wort-)Bildmarke. Der Schutz besteht dann grundsatzlich nur fir die Marke in der konkreten Gestaltung,
also mit dem Logo bzw. Schriftbild und nicht fir die beschreibenden Begriffe alleine.
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Das Europaische Markenamt (EUIPO) nennt folgende Beispiele in den Richtlinien:

Unterscheidungskraftig Unterscheidungskraftig Nicht unterscheidungskraftig
And
FI.AVSUR AND ARSMA ‘
Flavour
m
a

3. Wenn sich zwei Marken in die Quere kommen - Verwechslungsgefahr
3.1. Alilgemeines

Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat ein ,Benutzungsmonopol“ in Form eines AusschlieBlichkeitsrechts. Der
Markeninhaber kann daher Dritten grundsatzlich verbieten, ein identes oder ahnliches Zeichen zu verwenden. So
kann der Schokoladenhersteller Lindt (der ,Goldhase” ist als Marke geschtitzt) einem Dritten verbieten, auch einen
»Goldhasen” zu verkaufen.

Bevor der Name der eigenen Skischule, mit dem man nach aufRen auftritt, ausgewahlt wird, sollte zunachst gepruft
werden, ob jemand diesen Namen bzw. das Logo schon verwendet. Es gilt im Markenrecht namlich grundsatzlich das
Prinzip ,Wer zuerst kommt, mahlt zuerst”.

Dazu sollte man eine Recherche durchfuhren, ob bereits ahnliche oder sogar idente Marken/Zeichen im Bereich des
Wintersports bzw. der Skischulen existieren. Hierzu kdnnen u.a. Suchmaschinen herangezogen werden, es sollte jedoch
auch in die relevanten Markenregister Einsicht genommen werden. Relevant sind einerseits Marken, andererseits aber
auch andere Kennzeichen u.a. Namen, die Firma oder Unternehmenskennzeichen.

Werden dhnliche oder sogar praktisch idente Marken oder Zeichen entdeckt, sollte man zwar vorsichtig sein, allerdings
muss die fremde Marke nicht unbedingt ein Hindernis sein. Ist die altere Marke eine Wort-Bildmarke, so besteht in
der Regel kein Schutz flr das beschreibende Wort, das Bestandteil einer Marke ist. Dann kénnte man zumindest ein
ahnliches Wort verwenden, sofern sich das Logo deutlich von dieser Marke unterscheidet. Im Zweifel sollte man einen
Experten zu Rate ziehen.

Ob zwei Marken zum Verwechseln ahnlich sind, hangt von mehreren Faktoren ab, die immer im Einzelfall zu prifen
sind. Es besteht ein sogenanntes ,bewegliches System” dieser Faktoren zueinander. Diese bedeutsamsten Faktoren
sind insbesondere die Kennzeichnungskraft der alteren Marke, die Ahnlichkeit der beiden Zeichen und die Ahnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen.

3.2. Kennzeichnungskraft der adlteren Marke

Grundsatzlich ist die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken umso groBer, je groBer die Kennzeichnungskraft der
alteren Marke ist. Die Kennzeichnungskraft bestimmt somit den Schutzbereich einer Marke. Eine originelle Marke hat
in der Regel einen ,gréfBeren” Schutzbereich. Dieser kann sich durch Bekanntheit mit der Zeit sogar noch vergréRern.

Umgekehrt kdnnen bei einem Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft schon kleinere Unterschiede ausreichen,
um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Beschreibende Elemente einer Marke weisen eher auf eine geringe
Kennzeichnungskraft hin.

Beispielsweise hat das Zeichen ,,MyTaxi“ fir Taxidienstleistungen eine eher geringe Kennzeichnungskraft, da es gerade
nicht mehr beschreibend ist. Zwischen den Zeichen ,,MC.CLEAN" und ,CLIN“ liegt in Bezug auf Reinigungsmittel keine
Verwechslungsgefahr vor, da diese nur im ,schwachen” Bestandteil ,,Clean”-,Clin“ ahnlich sind.
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3.3._Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen

Dariiber hinaus sind die Zeichen einander gegeniiberzustellen und ihre Ahnlichkeit ist an Hand der Bedeutung, des
Klanges und des Bildes zu beurteilen.

Eine ahnliche Bedeutung haben etwa ,E@SYCREDIT” und ,E@SYBANK", da bei einer Bank meist Kredite vergeben
werden; klanglich dhnlich bzw. ident wéren ,CHRON" und ,KRON*“. Eine bildliche Ahnlichkeit kénnen etwa zwei Marken
haben, die aus einem goldenen Hasen in sitzender Haltung samt roter Schleife bestehen (,Goldhase”).

3.4. Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

Eine Marke wird in der Regel immer nur flr bestimmte Waren und Dienstleistungen geschtzt. Fir andere Waren und
Dienstleistungen besteht grundsatzlich kein Schutz. Etwas anderes gilt nur flir bekannte Marken (z.B. Red Bull, Apple),
deren Schutzumfang deutlich gréRer ist.

Es ist daher immer zu prifen, ob andere Marken flir idente oder ahnliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen
sind. Eine altere Marke, welche flur Parfimeriewaren geschutzt ist, wird flr eine sonst ahnliche Marke einer Skischule
eher kein Problem darstellen, auBer die Marke fir Parfimeriewaren ist sehr bekannt.

4. Folgen einer Kennzeichenverletzung

Die Verletzung von Markenrechten kann sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Aus zivilrechtlicher Sicht ist der Unterlassungsanspruch am Bedeutsamsten. Dartber hinaus kann der Inhaber einer
Marke, dessen Rechte verletzt wurden, auch Beseitigung, Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Rechnungslegung oder
Urteilveroffentlichung verlangen.

Es kénnen daher erhebliche Kosten auf den Rechtsverletzer zukommen. Unter Umstanden muss er seinen gesamten
AuBenauftritt andern, bereits hergestellte Produkte — welche mit der Marke versehen sind — vernichten, eine gerichtliche
Entscheidung auf eigene Kosten in einer Zeitung und/oder im Internet veréffentlichen oder einen Anteil seines Gewinns
herausgeben. Dazu kommen die Prozesskosten.

5. Zusammenfassung

Um potentielle kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sollte der Name der eigenen Skischule bzw. der Name
flr den AuBenauftritt wohllberlegt sein. Empfehlenswert ist vorab zu prufen, ob bereits ein Anderer einen ahnlichen
Namen und/oder ein ahnliches Logo verwendet.

Sollte eine ahnliche Marke gefunden werden, bedeutet dies noch nicht, dass man einen anderen Namen wahlen muss.
Man sollte dies dann jedoch genau prifen.
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