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Der Markenwiderspruch

«Wer kampft, kann verlieren. Wer nicht kampft, hat schon verloren.»

(Glnter Hormann)
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Thema

Wie attraktiv und intensiv der Marken-
schutz ist, zeigt sich spatestens bei
Kollisionsrecherchen. Es ist schon
nicht einfach, sich eine passende
neue Marke auszudenken. Noch viel
schwieriger ist es, eine Marke zu kre-
ieren, welche nicht mit bestehenden
Rechten kollidiert. Meist sind bereits
zig Drittmarken registriert, die der
gewinschten neuen Marke &ahnlich
sind.

Hat man dann eine Marke gefunden
und registriert, ist man noch lange
nicht am Ziel: Es ist zu erwarten, dass
in Zukunft Dritte neue Marken eintra-
gen lassen werden, die der eigenen
Marke nahe kommen.

Solche Marken bergen aber Gefah-
ren, obwohl sie jinger sind: Sie wer-
den oft erst entdeckt, wenn sie sich
bereits im Markt etabliert haben. Ent-
sprechend aufwéndig ist es, die sto-
rende Drittmarke wieder aus dem
Markt zu entfernen. Die parallele Be-
nutzung verwechselbarer Marken
kann aber dazu fiihren, dass sich der
Schutzumfang der einzelnen Marken
(also auch der eigenen, alteren Marke)
reduziert («Verwasserungy).

Was kann gegen solche Gefahren
unternommen werden und wie auf-
wandig sind die entsprechenden Ver-
fahren? Wie Sie in diesem grips sehen
werden, kann mit konsequentem und
friihzeitigem Handeln auch ohne Ge-
richtsverfahren schon viel erreicht
werden.

Dr. Philipp Rifenacht
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Widerspruchsverfahren

Voraussetzungen Grundsatze

Wozu dient das Markenwiderspruchs-  In vielen Landern - darunter auch die = Eintragungsverfahren ohne amtli-
verfahren? Schweiz und die EU - wird im Eintra- che Priifung auf Kollision mit alte-
gungsverfahren nicht gepriift, ob eine ren Marken

Kollision mit alteren Marken vorliegt.
Der Inhaber eines &lteren Rechts = Widerspruch: Schnelles und kos-
muss deshalb von sich aus gegen die tenglinstiges Verfahren nach dem
Eintragung storender jingerer Marken Eintragungsverfahren
vorgehen. Dazu steht ihm der Wider-
spruch zur Verfligung, ein summari- > kurze Widerspruchsfrist
sches und deshalb verhaltnisméassig
schnelles und kostengiinstiges Verfah- = Widerspruch muss auf eigene alte-
ren. re Markenrechte gestiitzt sein

Im Gegensatz zu einem gerichtli-
chen Loschungsverfahren sind die
moglichen Grundlagen eines Wider-
spruchs in der Regel auf eigene altere
Markenrechte beschrankt. Ebenfalls
ist ein Widerspruch nur wahrend einer
kurzen Zeitspanne von z.B. drei Mona-
ten ab Eintragung der jingeren Marke
moglich.

Aufgrund des Widerspruchs kann
die jingere Marke eingeschrankt oder
geloscht werden.

Verwechselbarkeit Ahnlichkeitskriterien

Wann sind Marken miteinander ver- Voraussetzung fir den Erfolg im Wi- > gleiche Vertriebskanale
wechselbar? derspruchsverfahren ist die Verwech-

selbarkeit zwischen der Widerspruchs- > Substituierbarkeit

marke und der jlingeren Marke. Ent-

scheidend sind zum einen die Zeichen- = gleiche Technologie, gleicher

ahnlichkeit und zum anderen die Zweck
Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienst-
leistungen. > Hauptware und Zubehor

Die Verwechslungsgefahr beurteilt
sich aus der Sicht der Durchschnitts-
abnehmer der beanspruchten Waren
bzw. Dienstleistungen. Dabei kommt
es nicht nur darauf an, dass die Mar-
ken unmittelbar nebeneinander be-
trachtet gleich oder ahnlich erschei-
nen. Vielmehr wird davon ausgegan-
gen, dass der Abnehmer die Marken in
der Regel zeitlich versetzt wahrnimmt.
Er vergleicht also die vor ihm stehen-
de jingere Marke mit seinem unschar-
fen Erinnerungsbild der alteren Marke
und glaubt, die Marken oder zumin-
dest die Unternehmen stiinden mitein-
ander in Beziehung.
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Rechtserhaltende Benutzung

Schutz nur bei Gebrauch Rechtserhaltender Gebrauch

Weshalb ist es wichtig, dass die Eingetragene Marken missen benutzt > Gebrauch als Marke
eigene Marke, auf die der Widerspruch ~ werden, damit sie Schutz geniessen.
gestiitzt ist, benutzt wird? Nach Ablauf der sogenannten Benut- > Gebrauch im Inland

zungsschonfrist (in der Schweiz finf
Jahre) kann eine Marke auf Antrag > Gebrauch fiir beanspruchte Waren

eines Dritten geloscht werden, wenn und Dienstleistungen
sie nicht im Sinne des Gesetzes ge-
braucht wird. > Gebrauch in ernsthaftem Umfang

Der Widerspruchsgegner kann
deshalb gegen den Inhaber der jiinge-
ren Marke den Nichtbenutzungsein-
wand erheben, wenn die Angriffsmar-
ke alter als funf Jahre ist. Gelingt es
dem Inhaber der dlteren Marke nicht,
die Benutzung seiner Marke glaubhaft
zu machen, bleibt sein Widerspruch
gegen die jlingere Marke ohne Erfolg.

Koexistenzvereinbarungen Vorteile

Wie lassen sich Markenkonflikte zwi- Oft ist es sinnvoll, ein Widerspruchs- > Schnellere Klarung des Konflikts
schen den Parteien regeln ? verfahren zu vermeiden und die Kolli-
sion direkt zwischen den Parteien zu = Vermeidung der Widerspruchskos-
regeln. So kdnnen nicht nur die Kos- ten

ten des amtlichen Verfahrens vermie-
den werden, sondern es kann auch = Erfasstauch Nutzungsrechte der
mit einem Schlag die weltweite Nut- Marke

zung zwischen den Parteien einver-

nehmlich geregelt werden. Ein gewon- = Wirkung fiir mehrere Lander mog-
nenes Widerspruchsverfahren hat lich

namlich als solches noch nicht zur
Folge, dass die Benutzung der jlinge-
ren Marke im Inland (und erst recht
nicht im Ausland) verboten ist.

Statt ohne Vorankiindigung Wider-
spruch einzulegen, ist es oftmals sinn-
voll, die Gegenseite zu kontaktieren
und sie zum vollstéandigen oder teil-
weisen Verzicht auf die jlingere Marke
und deren Nutzung aufzufordern.
Meist kann im Dialog mit der Gegen-
seite eine einvernehmliche Losung fir
die Koexistenz der beiden Marken
gefunden werden. Im Rahmen einer
Koexistenzvereinbarung werden die
Rechte und Pflichten der Vertragspart-
ner beziiglich Registrierung und Nut-
zung ihrer Marken festgelegt, um Ver-
wechslungen im Markt sowie zukiinfti-
ge Konflikte zu vermeiden.
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Markeniiberwachung

Wie stellt man sicher, dass man die
Widerspruchsfrist bei storenden
Neueintragungen nicht verpasst?

Wie bereits erwdhnt, sind Widerspru-
che nur wahrend einer kurzen Frist
mdoglich. Sind die Augen des Marken-
inhabers nur auf den Markt gerichtet,
werden storende Drittmarken meist
erst zu spat entdeckt. Der Markenin-
haber steht dann oft vor der schwieri-
gen Entscheidung, ein aufwandiges
gerichtliches Ldschungsverfahren
anzustreben oder die jlingere Marke
zu dulden.

Will man von der Widerspruchs-
moglichkeit effizient Gebrauch ma-
chen, ist die Einrichtung einer Marken-
tberwachung empfehlenswert. In de-
ren Rahmen werden die Register der
tberwachten Lander fortlaufend auf
neu eingetragene Marken bzw. neu
publizierte Markenanmeldungen uber-
prift. Potenziell kritische jlingere Mar-
ken werden somit rechtzeitig ent-
deckt.

Weil professionelle Uberwachungs-
dienstleister bereits sehr frihzeitig
Zugriff auf neu angemeldete Marken
haben, bleibt oftmals auch geniigend
Zeit, mit der Gegenseite eine Koexis-
tenzvereinbarung abzuschliessen,
bevor die Widerspruchsfrist ablauft.
Die zuséatzlichen Kosten fiir einen
(vorsorglichen) Widerspruch lassen
sich somit vermeiden.

friihzeitiges Eingreifen moglich
Widerspruchsmoglichkeit wahren

Zentralangriff auf die internationale
Marke

Koexistenzvereinbarung statt Wi-
derspruch

Mit unserem Newsletter mochten wir
unseren Klienten und all jenen, die an
gewerblichen Schutzrechten (Patente,
Marken, Designs) interessiert sind,
praxisbezogene und aktuelle Informa-
tionen weiter geben. Entsprechend
den Interessen unseres Zielpublikums
geben wir den immer wieder auftre-
tenden, grundlegenden Fragestellun-
gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen
praktische Tipps fur griffige [IP-

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beitrage sind bewusst kurz
gehalten und konnen daher nie alle
relevanten Aspekte der jeweiligen
Thematik abdecken. Der Newsletter
ersetzt also keine fallbezogene Bera-
tung. Sprechen Sie mit lhrem Patent-
anwalt, er wird lhnen gerne weiterhel-
fen. lhre Fragen und Anregungen zu
den Beitragen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

Keller & Partner Patentanwalte AG
Schmiedenplatz 5

CH-3000 Bern 7

Telefon/Fax: +41 3131080 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch
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