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Im vereinigten Europa ist der Weg in die Dienstleistungsgesellschaft
bereits eingeschlagen. Angesichts dessen entwickelt sich fiir viele
Fiihrungskrifte das spezifische Wissen zum erfolgreichen Management
von Dienstleistungen zur unternehmerischen Uberlebensfrage. Dem
betriebswirtschaftlichen Phdnomen der Marke als elementarem
Marketinginstrument immaterieller Leistungen kommt in diesem
Zusammenhang besondere Bedeutung zu.

DAS PHANOMEN
DIENSTLEISTUNGSMARKE

STRATEGISCHER ERFOLGSFAKTOR UND RECHTLICHE
SCHUTZMOGLICHKEITEN

Im Dienstleistungsbereich, wo im
allgemeinen kein materielles, greif-
bares, fihlbares oder auch spei-
cherbares Produkt vorliegt und
Dienstleistungen damit erst im Pro-
zefd der Leistungserstellung erfahr-
bar werden (zum Zeitpunkt der
Nachfrageentscheidung liegen be-
stenfalls Leistungsversprechen vor),
stellen sich Faktoren wie Image,
Name, Renommee, Vertrauenscha-
rakter und Seriositit eines Unter-
nehmens als zentrale Postulate fiir
einen nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg dar.

Gerade diese Erfolgsfaktoren
koénnen durch eine Marke aufgebaut
bzw. aufrecht erhalten werden. Ei-
ne bedeutende Form des strategi-
schen Aufbaus eines ,competitive
advantage” gegeniiber Mitbewer-
bern im Dienstleistungsbereich
stellt daher die Nutzung von Mar-
kierungsvorteilen dar.

Der vorliegende Artikel erldutert
einerseits die hohe betriebswirt-
schaftliche Bedeutung der Dienst-
leistungsmarke und untersucht an-
dererseits die Moglichkeiten des
rechtlichen Schutzes dieses fiir
Dienstleistungsunternehmen so
wichtigen Marketinginstrumentes.
Besondere praktische Relevanz
erhilt der Schutz von Dienstlei-
stungsmarken dadurch, dafl auf-
grund der — im Vergleich zu Sach-
leistungen - grof3teils hohen
Immaterialitit und damit verbun-
denen leichten Imitierbarkeit der
Leistung, der Markenschutz im
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Wettbewerb oft die einzige Mog-
lichkeit darstellt, innovative
Dienstleistungsangebote langfristig
als Wettbewerbsvorteil einsetzen zu
konnen.

DIE BETRIEBSWIRT-
SCHAFTLICHE BEDEUTUNG
DER DIENSTLEISTUNGS-
MARKE

Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht lassen sich drei grundlegende
Markenfunktionen anfiihren:

¢ Der Dienstleistungsmarke kommt
Unterscheidungsfunktion zur Ab-
grenzung gegeniiber anonymen
Dienstleistungen sowie zur Dif-
ferenzierung mehrerer Dienstlei-
stungen eines Unternehmens zu.
Diese Unterscheidungsfunktion —
als wichtigste Funktion der Sach-
guter — wird im Dienstleistungs-
bereich durch eine Kommunika-
tions- und Erklarungsfunktion er-
ginzt, da Dienstleistungen auf-
grund ihrer Immaterialititi. d. R.
stark erklirungsbediirftig sind.
Als Beispiel aus dem Dienstlei-
stungsbereich kann die Firma
Weight Watchers genannt wer-
den, die sich durch ihre interna-
tionale Registrierung von unse-
riosen Schlankmacherfirmen oder
selbsternannten Diitspezialisten
klar distanzieren will.




¢ Die Dienstleistungsmarke ist Ga-
rant fiir gleichbleibende und her-
vorragende Qualitit und Giite,
wie bspw. die osterreichische
Fluglinie AUSTRIAN AIRLINES.
Aufgrund des bei Dienstleistun-
gen meist hohen wahrgenomme-
nen , Kaufrisikos” erscheint fiir
Kunden die Markierung als Kom-
petenznachweis von zentraler Be-
deutung.

AUSTRIAN AIRLINES >

e Vor allem aber stellt die Dienst-
leistungsmarke selbst ein wichti-
ges Werbemittel dar. So kann ihr
bspw. die Aufgabe zukommen,
Dienstleistungen in Analogie
zum Sachleistungsmarketing
statussymbolfihig zu machen.
Damit wird einer bestimmten
Dienstleistungsnehmerschicht
die Moglichkeit geboten, sich ei-
ner speziellen Gesellschafts-
schicht zugehorig zu fithlen. In
diesem Zusammenhang konnten
etwa die Cluburlaube des Club
Méditerranée genannt werden.

Damit stellt die Dienstleistungs-
marke, die in Verbraucher- und Ab-
nehmerkreisen bekannt ist und ei-
ne hohe Wertschitzung geniefit, ein
betrichtliches wirtschaftliches
Potential von Dienstleistungsun-
ternehmen dar. Zudem hat die stra-
tegische Bedeutung von Marken
aufgrund der allgemeinen Globali-
sierung des Wettbewerbs in der jiin-
geren Vergangenheit kontinuierlich
zugenommen. Investitionen in Mar-
ken erscheinen damit heute mitun-
ter wichtiger als Investitionen in
Sachanlagen.

Wer aber ist nun Markentriger im
Dienstleistungsbereich? Im Unter-
schied zu Sachleistungen sind
Dienstleistungen nicht greifbar, da-
her erscheint die Identitit von
Dienstleistungsunternehmen und
Marke strategisch sinnvoll, da ein-
zelne Dienstleistungen in der Re-

gel kaum den Rang einer echten
Marke gewinnen werden konnen.
Dies beweist auch die betriebliche
Praxis. Zwar werden ,Caterpillar”
synonym fiir ,Lade- oder Planier-
raupe” und ,Flex” fiir ,Gerit zum
Schneiden harter Materialien mit

- der Trennscheibe” verwendet, doch

fehlt es an entsprechenden Beispie-
len aus dem Dienstleistungssektor.

Die hervorragende betriebswirt-
schaftliche Bedeutung der ange-
fithrten Markenfunktionen sowie
die Tatsache, dafs Marken zur Kenn-
zeichnung immaterieller Giter auf-
grund der meist hohen Intangibi-
litdt der Leistung im Vergleich zu
Sachleistungsmarken i. a. schwerer
aufzubauen sind, rechtfertigen es,
Dienstleistungsmarken auch recht-
lich schiitzen zu lassen. Bei der Su-
che nach einer geeigneten Dienst-
leistungsmarke sind damit aufler
wirtschafts- bzw. marketingpoliti-
schen Uberlegungen primir auch
rechtliche Rahmenbedingungen zu
beriicksichtigen.

DER SCHUTZ DER DIENST-
LEISTUNGSMARKE NACH
OSTERREICHISCHEM RECHT

Das Recht der Unternehmens-
kennzeichen gehort zu den wich-
tigsten Bereichen des Immaterial-
giiterrechts und tiberragt in der Pra-
xis andere zweifellos wichtige Be-
reiche wie das Urheberrecht oder
auch das Patentrecht. Die Basis des
Markenschutzes bildet primir das
MSchG (osterreichisches Marken-
schutzgesetz) sowie § 9 UWG (Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbe-
werb). Diese Aufspaltung des Mar-
kenschutzes ist eine Eigenart der
osterreichischen Rechtsordnung,
und damit erscheint es kaum ver-
wunderlich, daf} diese Zweigleisig-
keit in der juristischen Praxis zu er-
heblichen Problemen gefiihrt hat.

DIE REGISTRIERTE
DIENSTLEISTUNGSMARKE

Gemifl § 1 Abs. 1 MSchG wer-
den unter dem Begriff ,Marke” die
besonderen Zeichen verstanden, die
dazu dienen, zum Handelsverkehr
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bestimmte Waren und Dienstlei-
stungen eines Unternehmens von
gleichartigen Waren und Dienstlei-
stungen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Der Begriff Han-
delsverkehr bedingt dabei die ent-
geltliche Umsetzung.

Diese rechtliche Unterschei-
dungsfunktion der Dienstleistungs-
marke dient dem einheitlichen
Schutz vor Verwechslung. Das Mar-
kenrecht verschafft dem Inhaber das
ausschlieflliche Recht, dieses Zei-
chen zur Kennzeichnung seiner
Dienstleistungen zu verwenden.
Damit kann er jeden anderen die
kennzeichenmiflige Verwendung
dieses oder eines verwechslungs-
fihig ahnlichen Zeichens fiir gleich-
artige Dienstleistungen untersagen.
Verwechslungsgefahr liegt nach
osterreichischem Recht dann vor,
wenn der Gebrauch eines Zeichens
geeignet ist, einen Irrtum tber die
Zuordnung der Dienstleistungen zu
einem bestimmten Unternehmen
hervorzurufen.

Die Unterscheidungsfunktion ist
als die einzige rechtlich geschiitzte
Funktion anzusehen, eines eigen-
stindigen Schutzes der betriebs-
wirtschaftlichen Garantie- und
Werbefunktion bedarf es jedoch in
der Praxis auch gar nicht, da sie
grofdteils in abgeleiteter Form vom
Schutz der Unterscheidungsfunkti-
on miterfaf3t sind.

Der Erwerb der Markenrechte er-
fordert nach § 2 MSchG die Eintra-
gung der Marke in das Markenregi-
ster des Osterreichischen Patent-
amtes (sog. Registerprinzip, die
Marke genief3t ab diesem Zeitpunkt
Formalschutz).

Zudem miissen gemifl § 3
MSchG die gekennzeichneten
Dienstleistungen aus dem Unter-
nehmen des Markenanmelders her-
vorgehen, nicht zum Hauptzweck
eines Unternehmens gehorende
Titigkeiten konnen damit marken-
rechtlich auch nicht geschiitzt wer-
den! Eine Rechtsnorm, die das Mer-
chandising durch auflenstehende
Dritte in Osterreich legalisiert. In
jingster Zeit hat allerdings der
OGH die Verwendung einer be-
kannten Marke fiir branchenfremde
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Produkte als , schmarotzerisches
Ausbeuten” qualifiziert und nach
§ 1 UWG untersagt. So hat der
OGH die Verwendung des Emblems
der englischen Fuflballnational-
mannschaft fiir Sportbekleidung
verboten, weil er darin eine Aus-
beutung des auf der Leistung des
Markeninhabers beruhenden Be-
kanntheitsgrades gesehen hat.

Durch die Registrierung einer
Marke erhilt der Inhaber nun ei-
nerseits das Nutzungsrecht, be-
stimmte Dienstleistungen mit der
Marke zu kennzeichnen, anderer-
seits das Abwehrrecht, jeden ande-
ren vom bestimmungsgemifien Ge-
brauch auszuschlieffen (oder zu-
mindest Anspruch auf eine ange-
messene Vergiitung zu erlangen).

Die Tatsache, daf} bei Verwen-
dung eines als Marke geschiitzten
Unternehmens- bzw. Dienstlei-
stungszeichens durch einen Dritten
ein Unterlassungsanspruch besteht,
kann jedoch nicht als Erfolgsgaran-
tie fiir ein daraus entstehendes Ge-
richtsverfahren angesehen werden.
Denn die Frage, ob der registrierten
Marke tatsichlich der wettbe-
werbsrechtliche Schutz zukommt,
wird vom Prozefirichter selbstindig
und ohne Bindung an die Entschei-
dung des Patentamtes gepriift.
Bspw. sprach der OGH kiirzlich der
eingetragenen Marke der Austria-
Telecommunication GmbH im Zu-
ge einer Unterlassungsklage auf-
grund mangelnder Kennzeich-
nungskraft und einer nicht nachzu-
weisenden Verkehrsgeltung den
wettbewerbsrechtlichen Schutz zur
Ginze ab.

MARKENVERLETZUNGEN NACH
OSTERREICHISCHEM RECHT

Ein Kennzeichenrecht wie das
Markenrecht wird dann verletzt,
wenn ein anderes Zeichen (Marke,
Name, Firma, Titel,...) kennzei-
chenmiflig in einer Weise ge-
braucht wird, die geeignet ist, im
geschiftlichen Verkehr Verwechs-
lungen hervorzurufen.

Ahnlich — und damit verwechsel-
bar - sind Dienstleistungszeichen
nach der aktuellen dsterreichischen
Rechtsprechung immer dann, wenn
der Eindruck entsteht, bestimmte
Dienstleistungen stammten aus
dem Unternehmen des Markenin-
habers oder aus einem mit ihm
wirtschaftlich oder organisatorisch
verbundenen Unternehmen.

Im Zuge der Globalisierung ge-
winnt die Verwechslungsgefahr auf-
grund der Kollision auslindischer
Unternehmensbezeichnungen mit
ilteren inlidndischen Zeichenrech-
ten an Praxisrelevanz. Bspw. wurde
im Zuge der gerichtlichen Ent-
scheidung zwischen dem TUV
Osterreich und dem TUV Bayern
vom OGH ausgefiihrt, da3 einem
auslidndischen Unternehmen nicht
zugemutet werden kénne, wegen
der Gefahr der Verwechslung mit
einem - im Inland prioritits-
ilteren — Unternehmen seine Firma
zu dndern. Es muf} aber alles Erfor-
derliche und Zumutbare tun, um
die durch die Gleichheit der Firma
hervorgerufene Verwechslungsge-
fahr weitgehend einzudimmen. Der
TUV Bayern wird damit zumindest
auf seine Herkunft aus einem an-
deren Staat hinweisen miissen.
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TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN OSTERREICH

TUVE

Die abstrakte Verwechslungsge-
fahr ist der tatsichlichen Ver-
wechslung nach dem Gesetz gleich-
gestellt. Dies bedeutet, daf} die
blofle Gefahr einer Verwechslung
geniigt, um die Ahnlichkeit zu be-
jahen. Bei Marken und Ausstattun-
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gen, die sich blof auf bestimmte
Arten von Dienstleistungen (und
nicht auf das gesamte Unterneh-
men) beziehen, entsteht eine Kenn-
zeichenverletzung nur bei Dienst-
leistungsihnlichkeit sowie -gleich-
artigkeit. Denn gemif} § 10 MSchG
schliefit das Markenrecht nicht aus,
daf} ein anderer Unternehmer das
gleiche Zeichen zur Kennzeichnung
nicht gleichartiger Dienstleistun-
gen gebraucht. Auflerhalb des
Gleichartigkeitsbereiches ist damit
die Verwendung desselben Zeichens
durch einen Dritten nicht unter-
sagt.

In Zusammenhang mit Marken-
verletzungen mufl zudem der urhe-
berrechtliche Aspekt des Schutzes
grafisch gestalteter Dienstlei-
stungsmarken erwihnt werden.
Werke im Sinne des UrhG sind ei-
gentiimliche geistige Schopfungen
unter anderem auf dem Gebiet der
bildenden Kunst (§ 1 UrhG). Ihre
Schutzfihigkeit hingt i. a. davon
ab, ob ihnen individuelle Eigenart
zukommt, auf reiner routinemaifi-
ger Fertigkeit beruhende Werbegra-
fiken des geschiftlichen Alltagsle-
bens sind nach der aktuellen Recht-
sprechung jedoch ohne entspre-
chende Werkhohe und genief3en da-
mit keinen urheberrechtlichen
Schutz. Wenn allerdings einer Bild-
marke der urheberrechtliche Schutz
als ,Werk der bildenden Kiinste”
gemifd § 3 UrhG zukommt, ist die-
se Marke vor unbefugter Verwen-
dung durch Dritte geschiitzt, ohne
daf} es des Formalaktes der Regi-
strierung bediirfte. Denn ,,Werke
der bildenden Kiinste”, die die fiir
den Urheberschutz erforderliche In-
dividualitit aufweisen, sind schon
mit ihrer Schaffung geschiitzt.

Die Markenverletzungstatbestin-
de sind i. a. nicht eindeutig umris-
sen, der Gesetzeswortlaut 1if3t im
Wirtschaftsleben Markenverlet-
zungen oft nur schwer von recht-
mifligen Handlungen unterschei-
den. Zudem behandelt das Zivil-
recht vorsitzliche Markenschidi-
gungen nicht strenger als lediglich
fahrlissig begangene. Ein Umstand,
der vor allem die Markenpiraterie
begiinstigt.



RECHTSANSPRUCHE BEI
MARKENVERLETZUNGEN

Die gesetzlichen Vorschriften des
Markenschutzes halten fiir Verlet-
zungen geschiitzter Marken zivil-
und strafrechtliche Sanktionen be-
reit. Das MSchG in der giiltigen Fas-
sung regelt den strafrechtlichen
Schutz der Marke in den §§ 51ff als
Privatanklagedelikt.

Ein umfassender zivilrechtlicher
Schutz wurde erst 1923 durch die
Bestimmungen des UWG geschaf-
fen. Im Rahmen der zivilrechtlichen
Verfolgung kann der Verletzer auf
Unterlassung, Schadenersatz, Rech-
nungslegung, Herausgabe der Berei-
cherung, Zahlung eines angemesse-
nen Entgelts, Beseitigung sowie Ur-
teilsveroffentlichung in Anspruch
genommen werden.

§ 9 UWG - MARKENSCHUTZ
OHNE REGISTRIERUNG

Weder die Ablehnung einer Regi-
strierung noch die rechtskriftige
Loschung einer Marke bzw. die
Tatsache, daf nie eine Registrie-
rung stattgefunden hat, bedeuten,
daf} ein Kennzeichen schlicht un-
geschiitzt wire. Denn § 9 UWG
schiitzt nicht nur registrierte Mar-
ken, sondern gemiaf} Abs. 3 auch die
besondere Bezeichnung eines Un-
ternehmens. Eine Marke, der Un-
terscheidungskraft zukommt, wird
daher kraft Registrierung, ein son-
stiges Zeichen hingegen nur unter
der Voraussetzung geschiitzt, dafl
es in den beteiligten Verkehrskrei-
sen Verkehrsgeltung besitzt. § 9
UWG gibt somit dem befugten Ver-
wender eines Unternehmenskenn-
zeichens einen Anspruch auf Un-
terlassung gegen jeden unbefugten
Beniitzer eines verwechslungsfihi-
gen Kennzeichens.

VERWASSERUNGSSCHUTZ FUR
BERUHMTE MARKEN

Eine Ausnahme zu den o. a. Re-
gelungen stellen die berithmten
Marken dar, die aufgrund einer
iberragenden Verkehrsgeltung eine
besondere Kennzeichnungs- und
Werbekraft besitzen und auch dann
zu schiitzen sind, wenn keine Ver-

wechslungsgefahr vorliegt. Man
spricht in diesem Zusammenhang
vom ,, Verwisserungsschutz”, damit
die auf der Einmaligkeit beruhende
Kennzeichnungs- und Werbekraft
berithmter Marken nicht dadurch
beeintrichtigt wird, dafl durch an-

- derweitige Assoziationen die Vor-

stellung des Publikums iiber den
Gegenstand der Kennzeichnung ver-
blafit. Es existiert jedoch in Oster-
reich kein Legaltatbestand, der ei-
nen besonderen Schutz gegen die
Verwisserungsgefahr vorsieht. Als
Rechtsgrundlagen werden in diesem
Zusammenhang die Normen des
Wettbewerbsrechtes herangezogen.

DER INTERNATIONALE
SCHUTZ DER DIENSTLEI-
STUNGSMARKE

Der Sinn der internationalen
(Dienstleistungs-)Marken ist darin
zu sehen, die besondere wirtschaft-
liche Leistung, die in Marken zum
Ausdruck kommt, nicht nur natio-
nal, sondern auch international und
vor allem europaweit zu schiitzen,
um so nationale ,Visitenkarten”
tiber die Grenzen hinweg zu férdern
und etablieren zu kénnen. Interna-
tional betrachtet ergibt sich nun
folgende rechtliche Situation be-
ziglich der territorialen Moglich-
keiten des Markenschutzes:

e Erstens existieren Marken auf na-
tionaler Ebene, die bei den natio-
nalen Behorden registriert wer-
den. Die einzelstaatlichen Nor-
men sind zwar teilweise verein-
heitlicht, die Markenrechte blei-
ben jedoch aufgrund der territo-
rialen Geltung auf den nationa-
len Bereich beschrinkt.

e Zweitens existiert seit 1.1.1996
beim Harmonisierungsamt fiir
den Binnenmarkt in Alicante fiir
Unternehmen aus Mitgliedstaa-
ten und auflerhalb der EU(!) die
Moglichkeit zur Anmeldung ei-
ner innerhalb des gesamten EU-
Bereiches giiltigen Gemein-
schaftsmarke.

e Drittens existieren fiir den inter-
nationalen Bereich au3erhalb der
EU internationale Vertrige, wie
das Madrider Abkommen (MMA),
die Pariser Verbandsiibereinkunft
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oder das TRIPS-Abkommen zur
Regelung markenrechtlicher Be-
lange beim Handel mit Drittstaa-
ten. Marken, die in einem Mit-
gliedsstaat des MMA ordnungs-
gemif} registriert sind und deren
Schutz durch Eintragung als IR-
Marke beim internationalen Biiro
in Genf auch auf andere Staaten
erstreckt ist, werden durch das ®
gekennzeichnet.

Diese unterschiedlichen Systeme
des Markenschutzes sind dabei als
zueinander parallele Systeme zu
verstehen (Grundsatz der Koexi-
stenz), abhingig davon, wie weit-
reichend der jeweilige Schutz einer
Marke registriert werden soll, wobei
es in der Praxis — vor allem zwi-
schen nationalen Marken und Ge-
meinschaftsmarken — aufgrund zeit-
bedingter Priorititen zu erheblichen
markenrechtlichen Kollisionen
kommen kann.

SCHLUSSBEMERKUNG

Im Dienstleistungsbereich ist der
Nachfrager nicht in der Lage, an-
hand von Farbe, Geschmack oder
auch Produktdesign das Angebot zu
beurteilen und seine Kaufentschei-
dung danach auszurichten. Nicht
zu Unrecht spricht man daher vom
,Vertrauensgutcharakter” einer
Dienstleistung. Eine gezielte Mar-
kenpolitik im Dienstleistungsbe-
reich kann dazu einen wertvollen
Beitrag leisten und somit strategi-
sche Wettbewerbsvorteile langfri-
stig sichern helfen.
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