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Im Laufe der Jahre hat mein Mandant viel Zeit und Geld in diese Marke, ihre Ent-
wicklung und Pflege gesteckt. Damit mein Mandant seine in- und ausldndischen Ak-
tivitdten im Interesse der Pressefreiheit und des Qualitdtsjournalismus 'auch in Zu-
kunft mit gr6Btmoglicher Kraft und Wirkung betreiben kann, muss er verhindern,
dass durch Markenrechtsverle?ungen die Unterscheidungskraft oder die Weft-
sch5tzung seiner Marken ausgenutzt oder beeintrdchtigt wird.

Zu lhrer Zeichenbenutzung

In der Tageszeitung "Dolomiten" findet sich in der Ausgabe vom 25. September
2018 auf Seite 17 ein. Artikel mit der Uberschrift "Der 'junge' Claus-Gatterer-
Preis'. Darin wird ausdrricklich auf den von meinem Mandanten ins Leben gerufe-
nen und seit 1985 verliehenen Prof.-Claus-Gatterer-Preis Bezug genommen. Zum
Befremden meines Mandanten ist weiter zu lesen (Fettschrift durch mich):

'Jeffi wird die Auszeichnung erstmals auch fiir Oberrchiilerinnen
und Obershiiler vergeben. [...] Die Arbeitsgruppe Begabungsfdrde-
rung im Schulverbund Pusteftal und die Piidagogische Abteilung der
Deutschen Bildbngsdirektion haben auf Initiative von Landesrat Phi-
lipp Achammer einen Preis f(ir Oberschtilerinnen und Oberschtiler
ausgesclz.rieben,, die offen sind ftir Menschen bzw. Menschengruppen,
die sich in sozialen A,usnahmesituationen befinden, die kritisches Be-
wusstsein zeigen gegen Gleichgiiltigkeit in der Gesellschaft und motivieft
si n d, d i ese Th e ry e n i o u rn a I i sti sch a ufz u b e reite n. "

Mein Mandant hat nie in die Benutzung seiner Marke fiir die Auslobung eines "jun-
gen" Claus-Gatterer-Preises eigens ftir Oberschtjler eingewilligt, wenn ein solcher
zusitzlicher Preis mit einer Kiirzung der Landesfiirderung ftir den traditionellen
Gatterer-Preis einhergehe. Denn eine solche KUzung wllrde ja die Bedeutung und
Strahlkraft des herkommlichen Gatterer-Preises schmiilern und damit das Gesamt-
projekt gefdhrden.

Zur rechtlichen Beurteilung lhrer Zeichenbenutzunq

Zundchst halte ich zur Vermeidung von Missverstindnissen fest: Da die Tageszei-
tung "Dolomiten" auch in Wien erhiiltlich ist, stritzt mein Mandant sich auf die inter-
nationale Zustiindigkeit der osterreichischen Gerichte (siehe ArtT Z 2 EuGWO), die
sachliche Zustdndigkeit unserer Handelsgerichte (siehe 5 51 Abs 2 Z L0 JN), die 6rt-
liche Zustiindigkeit des Handelsgerichtes Wien (siehe $ 83c Abs 3 JN) und die
Anwendbarkeit des iisterreichischen Rechtes (siehe Art 8 Abs 1 Rom-II-VO).

Der Inhaber einer Marke hat das ausschlieBliche Recht, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im geschiiftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder
iihnliches Zeichen frir gleiche oder ihnliche War€n oder Dienstleistungen zu benut-
zen, wenn dadurch ftir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (siehe
5 10 Abs 1 Z 2 MSchG). Ubrigens gilt das zumindest sinngemdB auch ftir Italien *
dank der "Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europiischen Parlaments und des Rates
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vom 16. Dezember 20t5 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
uber die Marken" (siehe deren Aft 10).

Die Benutzung eines Zeichens in der Werbung gilt als markenrechtlich relevante
Benutzungshandlung (siehe $ 10a Z 4 MSchG; vgl Aft 10 Abs 3 lit e Marken-Rl).

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berlicksichtigung aller Umstdnde des Einzel-
falls umfassend zu beufteilen. Zu bertlcksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der
verleEten Marke, die Ahnlichkeit der einander gegenriberstehenden Zeichen und die
Ahnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren (RIS-Justiz RS0121500).

Ob das von Ihnen benutzte Zeichen der registrieften Marke meines Mandanten
bildlich (optisch), klanglich (akustisch) oder begrifflich (semantisch) iihnlich
ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den die Marke und das Zeichen heryorru-
fen. Dabei sind die sie beherrschenden und unterscheidenden Bestandteile
zu berricksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich infor-
mieften, aufmeiksamen und verstbndigen DurchschnittsnuEer der betreffenden
Dienstleistungen, der die Marke in der Regel als Ganzes wahrnimmt und nicht auf
die Einzelheiten achtet (siehe RIS-Justiz RSO117324). FUr den Ahnlichkeitsvergleich
sind die einzelnen Zeichenbestandteile nicht isolieft zu betrachten und dUfen
nicht nur die nicht iibereinstimmenden Zeichenteile zugrunde gelegt werden; viel-
mehr ist in.jedem,Einzelfall zu priifen, welcher Einfluss auf den Gesamteindruck
des Zeichens den einzelnen Markenteilen zukommt. In keinem Falle darf aber auBer
Acht gelassen werden, dass das charakteristische Merkmal eines Zeichen grundsiiE-
lich nicht auf einem,schuEunf5higen oder nur schwachen Zeichenbestandteil liegt
die Aufmerksamkeit des Kdufers vielmehr in solchen Fdllen zwangsliufig auf die tlb-
ri gen Zeichenelem ente gelen kt wi rd (RIS-Justiz RS006 67 53).

Das von Ihnen benutzte Zeichen besteht im bildlich, klanglich und begrifflich pr6-
genden Bestandteil der Marke meines Mandanten: "CIAUS[-]GATTERER-PREIS".
Demgegeniiber fallen der schwache Zeichenbestandteil "PROF.' und die rein be-
schreibende Angabe'VERLIEHEN VOM 6STTRREICHISCHEN JOURNAUSTEN CLUB"
nicht'ins Gewicht. Die ZeichenEihnlichkeit konnte also kaum gniBer sein.

Es besteht kein Zweifel, dass auch die Unterscheidungskraft der Marke meines
Mandanten und die Dienstleistungsdhnlichkeit hoch sind.

Nach stSndiger Rechtsprechung wr.irde schon genrigen, dass die angesprochenen
Verkehrskreise (hier insbesondere: die Leser der "Dolomiten") vermuten, die Ar-
beitsgruppe Begabungsforderung im Schulverbund Pustertal und die Pidagogische
Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion strlnden mit meinem Mandanten in wift-
schaftlicher oder organisatorischer Beziehung (Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinn; siehe RIS-Justiz RS0078978). Im vorliegenden Fall besteht aber sogar Ver-
wechslungsgefahr im engeren Sinnr Denn die angesprochenen Verkehrskreise
vermuten zwangsldufig, dass mein Mandant in die Ausschreibung und Verleihung
des "j u n gen" Cla us-Gatterer-Preises involvi ert ist;'

Aus alledem ergibt sich, dass Sie das Markenrecht meines Mandanten verletzt
haben.
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Das MarkenschuEgesetz sieht im Fall einer MarkenrechtsverleEung ein breites
Spektrum an zivilrechtlichen Anspriichen vor. Insbesondere hat mein Mandant
Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes EntgelL Schadenersatz und
Urteilsveroffentlichung (siehe Sg 51 ff MSchG; vgl die "Richtlinie 2004/48/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur DurchseEung der
Rechte des geistigen Eigentums").

Vergleichsangebot meines .Mandanten

Mein Mandant anerkennt und schiitzt, dass Sie sich ebenfalls fiir sozial engagieften
Journalismus einseEen. Zwar darf das nicht zu Lasten der mit betriichtlichem Auf-
wand entwickelten und gepflegten Marke meines Mandanten geschehen. Doch hat
mein Mandant mich beauftragt, Ihnen die Moglichkeit einer giitlichen, schnellen
und kostengiinstigen Bereinigung der Angelegenheit zu geben. In diesem
Sinn bietet mein,Mandant - vorbehaltlich der Sach- und Rechtslage - an, auf simtli-
che weiteren Ansprriche (insbesondere auf einen gerichtlichen und damit vollstreck-
baren Unterlassungsvergleich und auf eine Urteilsverciffentlichung) zu vezichten,
wenn Sie bis spitestens 19. Oktober 2018 (Datum des Einlangens) zu meinen
Handen schriftlich erkldren, von der angeki.jndigten BenuEung des geschUften
Markenbestandteils "CLAUS GATTERER-PREIS" Abstand zu nehmen und sich nach
besten Krdften,darum zu bemiihen, dass auch Dritte unterlassen, den Bestand-
teil "CI-AUS GATTERER-PREIS" der geschritzten Marke meines Mandanten oder eine
andere dieser Marke.verwechselbar iihnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit
einem Journalismus,Preis kennzeichenmdBig zu benutzen. AuBerdem mtlssten in-
nerhalb derselben Frist die tariflichen Kosten des durch Ihr Verhalten eforderlich
gewordenen Einschreitens meiner Kanzlei (TP 34 RATG iVm $ 8 Abs 3 AHK + 50 o/o
ES + 20 o/o USt = EUR 1.478,34) auf unser von der Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG (BIC GIBMTWW) gefrihrtes Kanzleikonto mit der Kontonummer
(IBAN) AT04 2011 1280 5940 0000 erseut werden.

Ich hoffe, wir konnen die unerfreuliche Angelegenheit auf diese Weise "abfangen".
Denn' jedwede Weiterung - zumal ein Vefahren vor dem Handelsgericht Wien -
wrirde beiden Parteien einen hohen Zeitaufiryand abverlangen und dem Marken-
rechtsverleEer betrdchtliche und unnotige Mehrkosten bereiten. Zu Ihrer Informati-
on fiige ich hinzu, dass der fiir die Bemessung der Anwalts- und Gerichtskosten
maBgebende Streitwert in Urheber- und Verlagsrechtssachen EUR 43.200 betrdgt
(siehe g 5 Z 29 AHK idF seit 28. Mai 2014).

Mit freundlichen GrtlBen,

,1
*.:

A.b.au"*
Albrecht Haller

Frist: 19. Oktober 2O18
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