VRPRAXIS

Ptlege von Kennzeichen

MARKENRECHT Fiir den Inhaber eines frisch gegriindeten Unternehmens stellt es
meist eine Freude dar, wenn seine «Firma» im Handelsregister eingetragen wird. Da
eine Firma im Konkurrenzkampf aber nicht als Werbetrager ausreicht, muss auch
der passende Domainname registriert werden. Wenn das Unternehmen dann auch
noch Produkte herstellt oder Dienstleistungen tiberregional anbietet, gehort auch
eine Markenregistrierung zum kennzeichenrechtlichen Portfolio.

TEXT ROBERT FLURY

tolz wird die Eintragungsurkunde

im Archiv eingelagert. Gross ist

dann vielmals die Uberraschung,

wenn sich herausstellt, dass sich be-
reits vor Jahren ein Unternehmen mit dhn-
licher Firma eingetragen hat, das dann erst
noch tiber eine verwechselbare Marke und
Domainnamen verfiigt.

WELCHE KENNZEICHEN SIND RELEVANT?

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das
kaufménnische Unternehmen meistens als
«Firma» bezeichnet. Dieser Sprachgebrauch
widerspricht den Regeln des Obligationen-
rechts (Art. 944 f. OR), weil dort «Firma»
einzig fiir den Namen eines kaufméanni-
schen Unternehmens steht. Um Verwirrung
zu vermeiden, ist deshalb die Verwendung
des Begriffs Firmenbezeichnung sinnvoll.
Wird ein kaufménnisches Unternehmen
in das Handelsregister eingetragen, wird
die Firmenbezeichnung auf die Identitdt
mit bereits eingetragenen dlteren Bezeich-
nungen gepriift. Geringste Abweichungen
geniigen schon, damit die jiingere Firmen-
bezeichnung eingetragen werden kann. Die
Folge hiervon ist, dass fast identische Fir-
menbezeichnungen verwendet werden, die
Jahre spéter zu Problemen fiihren konnen.
Wenn aus Sicht eines Unternehmers ein Fir-
menkonflikt vorliegt, ist dieser von einem
Zivilgericht zu beurteilen, da das Handels-
registeramt im Konfliktfall keine Entscheid-
kompetenz hat.

Im Gegensatz zur Namensfunktion der
Firmenbezeichnung dient die Marke dazu,
konkrete Waren und Dienstleistungen zu
kennzeichnen. Aus diesem Grunde kann
ein Unternehmen verschiedenste Marken
haben, wihrend es bei einer einzigen Fir-
menbezeichnung bleibt. Die Anforderungen
an die Schutzfihigkeit einer Marke wer-
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den im Markenschutzgesetz geregelt (Art. 2
MSchG). Diese liegen einiges hoher als bei
der Firmenbezeichnung, da ausschliesslich
beschreibende Angaben nicht als Marken
eingetragen werden. Wenn aber das fiir die
Eintragung einer Marke zustdndige Eidge-
nossische Institut fiir Geistiges Eigentum
(IGE) eine angemeldete Marke als schutz-
und damit eintragungsfihig erachtet, tragt es
die Marke ein. Im Gegensatz zum Handels-
register priift das IGE also nicht, ob éltere,
identische Marken existieren. Die Vornahme
dieser Priifung ist Aufgabe der Markeninha-
berin.

Domainnamen werden grundsitzlich
nach dem Prinzip «first come, first served»
vergeben. Das Prinzip hat aber zahlreiche
Ausnahmen, weil die Praxis — ein Gesetz fir
die Domainnamen gibt es in der Schweiz
noch immer nicht — dem Domainnamen nun
auch eine kennzeichenrechtliche Funktion
zugesteht. Sowohl die in der Schweiz zu-
standige Stiftung SWITCH als auch die fiir
die Vergabe von anderen Top-Level- (.com,
.org etc.) und Country-Code-Domainnamen
(.de, .fr. etc.) zustandigen Stellen informieren
die Domainnameninhaber nicht, wenn &ltere
verwechselbare Domainnamen bereits regis-
triert sind oder werden. Die entsprechenden
Recherchen hat die Inhaberin eines Domain-
namens selber durchzufiihren. Ein Vorge-
hen gegen einen jlingeren Domainnamen ist
gestiitzt auf eine dltere Firmenbezeichnung,
Marke und Namensrecht moglich. Entspre-
chende Auseinandersetzungen kénnen in
einem Streitbeilegungsverfahren bei der
WIPO in Genf oder vor einem Zivilgericht
ausgetragen werden. Das Streitbeilegungs-
verfahren ist grundsétzlich effektiv und kos-
tengiinstig. Wenn die Rechtslage allerdings
nicht eindeutig ist, muss ein Zivilgericht an-
gerufen werden.

FORMEN DER UBERWACHUNG

Bei den Marken sind professionelle Recher-
chen am ehesten etabliert, wohl nicht zuletzt
deshalb, weil die Marke das schérfste Instru-
ment im kennzeichenrechtlichen Kontext ist.
Es gibt zahlreiche Institute, die sich auf pro-
fessionelle Markenrecherchen spezialisiert
haben. Vor der Eintragung einer Marke kann
eine Ahnlichkeitsrecherche durchgefiihrt
werden, um festzustellen, ob dltere Marken
gegebenenfalls Probleme bereiten konnten.
Es empfiehlt sich, diese Recherchen von
einer Fachperson durchfiihren zu lassen, da
fiir den Laien nicht erkennbar ist, wo tatsdach-
lich ein Konflikt besteht: Oft schon haben
Unternehmer Markenprojekte fallenlassen,
obwohl die aufgefundene Marke kein Hin-
dernis war, weil diese beispielsweise nur in
einem nicht schutzfidhigen Element tiberein-
stimmte oder schon seit Jahren nicht mehr
gebraucht wurde. In solchen Fillen lohnt
sich die Durchfiihrung einer Benutzungsre-
cherche. Nach der Eintragung einer Marke
geht es um die Feststellung, ob jiingere Mar-
ken eingetragen werden, die mit einer bereits
eingetragenen Marke verwechselt werden
konnen (sog. Kollisionsiiberwachung). Auch
in diesem Fall lohnt es sich, die erhaltenen
Kollisionshinweise von einem Fachmann
priifen zu lassen: Ungerechtfertigte Abmah-
nungen konnen Retourkutschen provozie-
ren. Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmer
die Uberwachung ihrer Marke haufig locker
nehmen und sich bspw. mit einer Google
Alerts-Suche zufrieden geben: Diese meldet
aber nur Vorgédnge im Internet und verfehlt
deshalb das anvisierte Ziel.

Auch Domainnamen sollten vor der An-
meldung einer neuen Domain recherchiert
werden. Eine einfache Whois-Abfrage ge-
niigt hierfiir allerdings nicht, da die Resul-
tate auf identische Ergebnisse plus Zusétze
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Vor der Eintragung einer Marke kann eine Ahnlichkeitsrecherche durchgefiihrt werden, um festzustellen, ob Altere Marken gegebenenfalls Probleme bereiten kénnten.

beschrénkt sind. Professionelle Recherchen
zeigen demgegeniiber auch Domainnamen
auf, die lediglich dhnliche Elemente ent-
halten. Solche Recherchen sind iiberdies
recht kostengiinstig zu haben. Auch nach
der Eintragung eines Domainnamens sollte
man sich nicht darauf verlassen, dass ein
identischer Domainname unter der gleichen
Top-Level-Domain nicht registriert werden
kann: Mathematisch geringfiigige Abwei-
chungen sagen nichts iiber die Verwechs-
lungsgefahr aus.

Nur zum Teil einfacher liegt die Sachlage
bei den Firmenbezeichnungen. Diese kon-
nen vor der Anmeldung eines neuen Unter-
nehmens relativ einfach unter www.zefix.ch
(Homepage des Eidg. Handelsregisteramtes)
recherchiert werden. Die Trefferliste liefert
aber nur Resultate, in denen die gesuchte
Firmenbezeichnung identisch enthalten ist.
Eine deutlich hohere Qualitdt weisen die
manuell vom Eidgendssischen Handelsregis-
teramt durchgefiihrten Recherchen auf, weil
dort u.a. auch phonetisch dhnliche Firmen-
bezeichnungen gepriift werden. Die Kosten
fiir eine solche Recherche belaufen sich auf
lediglich 40 Franken. Die Beurteilung der
Resultate erfordert aber einige kennzeichen-
rechtliche Erfahrung. Nach Eintragung des
Unternehmens prasentiert sich die Recher-
che-Situation etwas schwieriger als bei Mar-

ken- und Domainnamen: Obwohl jiingere
Firmenbezeichnungen nicht nur éltere Fir-
menbezeichnungen, sondern auch Marken
verletzen konnen, gibt es nur ganz wenige
Anbieter, die eine Uberwachung von Fir-
menbezeichnungen in der Schweiz anbieten.
Zudem sind die Kosten auch etwas hoher, da
die Arbeit fiir die Rechercheanbieter auf-
wendig ist. Das tdgliche Studium des SHAB
diirfte aber fiir die wenigsten Unternehmer
eine ernsthafte Alternative darstellen.

RASCHE ENTDECKUNG IST WICHTIG

Das eingangs erwihnte Beispiel, dass eine
Unternehmerin erst nach Jahr und Tag ent-
deckt, dass es eine jiingere Firmenbezeich-
nung, eine Marke oder Domainnamen gibt,
die sich storend auf die Geschiéftstatigkeit
auswirken, kommt nicht selten vor. Selbst
wenn die Unternehmerin iiber starke Kenn-
zeichen verfiigt, kann sie sich nicht immer
mit Erfolg wehren. Das gilt vor allem dann,
wenn seit der Eintragung eines verletzenden
Kennzeichens bereits vier bis acht Jahre
vergangen sind: Unter diesen Umstdnden hat
der Inhaber eines verletzenden jiingeren
Zeichens einige Chancen, sich auf die Ver-
wirkung der Anspriiche zu berufen. In Ext-
remfillen wurde die Verwirkung sogar schon
nach anderthalb Jahren bejaht. Die rasche
Entdeckung einer jiingeren Marke ist zudem
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aus einem weiteren Grund wichtig: Marken-
konflikte konnen mit dem Widerspruchsver-
fahren effizient und giinstig in einem
Verwaltungsverfahren gelost werden: Diese
Moglichkeit besteht aber nur wiahrend einer
Frist von drei Monaten seit der Publikation
der jiingeren Marke. Es empfiehlt sich also,
dass ein Unternehmer seine Kennzeichen
nach erfolgreicher Registrierung sorgsam
iiberwacht, um gegen Rechtsverletzungen
konsequent vorgehen zu koénnen. Andern-
falls ist der miihsam erarbeitete Ruf oder die
Markenposition eines Unternehmens plotz-
lich nicht mehr viel wert.
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