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Interview mit Prof. Dr. Gerd Nufer und
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Rechts-Tipps

VON DR. FRANK STEINBACH

Vergleichende Werbung
trotz(t) Markenschutz

Inwiefern darf ich als Werbender bei ver-
gleichender Werbung die Marke des Kon-
kurrenten benutzten, um dessen Produkt
oder Dienstleistung zu identifizieren? Diese
Frage beantwortete der Europdische
Gerichtshof (EuGH) in einer aktuellen Ent-
scheidung (Az.: C-533/06).

Im aktuellen Fall wollte ein Mobilfunkan-
bieter seinem Konkurrenten die Ausstrah-
lung eines Werbespots verbieten lassen, in
dem der Konkurrent seine Dienstleistun-
gen mit einem Preisvergleich beworben

Rechtzeitig an
den Markenschutz
denken!

Viele Unternehmen planen zwar bei Pro-
dukteinfiihrungen oder Griindungen neuer
Gesellschaften  einen  Markenschutz,
beriicksichtigen aber nicht, wieviel Vorlauf
dies bei gewissenhafter Durchfiihrung
benotigt.

So ist zundchst zu priifen, ob nicht ein
sogenanntes absolutes Schutzhindernis
der Eintragung der Marke entgegensteht.
Von der Eintragung ausgeschlossen sind
bspw. Marken, die fiir die Waren oder
Dienstleistungen beschreibend sind oder
die eine Irreflihrung der Verbraucher verur-
sachen kdnnen.

Weiterhin ist zu (berlegen, in welchen
Landern Markenschutz bendtigt wird.
Dabei gibt es verschiedene internationale
Anmeldestrategien, die sich nach Kosten,
Geschwindigkeit und Rechtssicherheit
unterscheiden. AnschlieBend sollte eine

und sich bewegende Bilder von Blasen
gezeigt hatte. Diese Blasen hatten Ahnlich-
keit mit der Bildmarke des Mobilfunkanbie-
ters. Die Berufungsinstanz legte die Sache
dann dem EuGH vor, der kldren sollte, ob
dem Markeninhaber ein Unterlassungsan-
spruch zusteht.

Nach Ansicht des EuGH steht einem Marken-
inhaber kein Unterlassungsanspruch zu,
wenn die vergleichende Werbung alle Vor-
aussetzungen der Zuldssigkeit erfillt.
GemdR der EU-Richtlinie ist vergleichende
Werbung dann zuldssig, wenn sie nicht irre-
fithrend ist, durch sie weder die Marke noch
der Handelsname des Konkurrenten herab-
gesetzt oder verunglimpft wird, der Ruf
einer Marke nicht unlauter ausgenutzt wird,

Recherche nach entgegenstehenden alte-
ren Markenrechten in den betreffenden
Landern durchgefiihrt werden. Dabei miis-
sen nicht nur identische sondern auch
dhnliche dltere Marken beriicksichtigt wer-
den, da schon eine hinreichend groBe Ahn-
lichkeit eine Markenverletzung begriinden
kann.

Schlieflich muss die Marke bei der zustdn-
digen Behorde (z. B. dem Deutschen
Patent- und Markenamt) angemeldet wer-
den. Bis zur Eintragung der Marke verge-
hen dann noch einige Monate (in Deutsch-
land typischerweise 3 bis 6 Monate), sollte
der Markenpriifer nicht noch Einwande
erheben, die die Eintragung weiter verzo-
gern. Ist die Marke dann eingetragen, kon-
nen die Inhaber einer dlteren Marke noch 3
Monate nach Eintragung einen Widerspruch
dagegen erheben. Um eine gewisse Sicher-
heit zu haben, sollte man daher die Wider-
spruchsfrist abwarten bevor man die Marke
tatsachlich verwendet.

Daher sollte man fiir den oben beschriebe-
nen Prozess mindestens 1 Jahr Vorlaufzeit
einplanen. Es heifit also, rechtzeitig an
den Markenschutz zu denken!

_I_

sie keine Nachahmung einer Ware oder
Dienstleistung darstellt und insbesondere
keine Verwechslungsgefahr besteht. Damit
scheidet ein Unterlassungsanspruch des
Markeninhabers aus, wenn durch die Ver-
wendung der Marke in der vergleichenden
Werbung keine Verwechslungsgefahr ent-
steht. Allerdings weist der EuGH auch dar-
auf hin, dass eine bestehende Verwechs-
lungsgefahr zwangsldufig zur Unzuldssigkeit
der vergleichenden Werbung fiihrt.

Im vorliegenden Fall lag eine solche Ver-
wechslungsgefahr bei den Blasen im Wer-
bespot nicht vor, weil sie nicht suggeriert
hatten, dass zwischen den konkurrierenden
Unternehmen
besteht.
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