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RECHTSSACHE:

Klagende und

gefdhrdete Partei

sms.at mobile internet service
gmbh

Sporgasse 25/2

8010 Graz
Beklagte Parteien

und Gegnerinnen der
gefahrdeten Partei

1. Microsoft Osterreich GmbH
Am Euro Platz 3

1120 Wien
2. Microsoft Corporation

1 Microsoft Way, Redmond
US-999 WA 98052, USA

3. Microsoft Luxembourg S.a.r.l.

20 Rue Eugene Ruppert, 1er
étage, Immeuble Laccolith
L-2543 Luxembourg

wegen:

vertreten durch:

Bruckmiiller Zeitler Rechtsanwilte
GmbH

Huemerstrale 23

4020 Linz

vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwalte GmbH
Ebendorferstrale 3

1010 Wien

vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwalte GmbH
Ebendorferstrale 3

1010 Wien
vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwalte GmbH
Ebendorferstrae 3

1010 Wien

36.000,00 EUR samt Anhang (Gewerblicher

Rechtsschutz/Urheberrecht)



Der Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen

Verfligung des Inhaltes, den Beklagten und Gegnern
der gefahrdeten Partei werde zur Sicherung der Un-
terlassungsanspriiche der gefihrdeten Partei aufge-
tragen, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des
Uber die Unterlassungsklage ergehenden Urteils im
geschiaftlichen Verkehr zu unterlassen, in Oster-
reich das Zeichen ,BING™ sowie verwechselbar ahn-
liche Zeichen flr Werbung, Telekommunikaticn, Ent-
wurf und Entwicklung wvon Computersoftware, kenn-
zeichenmdRig zu benutzen, insbesondere fiir Softwa-

re fur Handys und Uber Internet, insbesondere Uber

'*.}dle Domalns www blnq at und WWW, bing.,com abrufbare

'”_Software w1e elne Internetsuchmaschlne, Karten-

suchdlenste, Routenplaner, Nachrlchtensuche, Bil-

 dersuche,_Suche und Abruf von Videos zu verwenden,

“ffwxrd

Folge:

abgewdilesen

Die klagende Partei hat der Erstbeklagten die mit
EUR 1.217,16 (darin EUR 202,86 an 20 % Ust) be-

i

stimmten Prozesskosten und der zweit- und drittbe~
klagten Partei EUR 1.115,40 jeweils binnen 14 Ta-

gen zu Handen des Beklagtenvertreters zu bezahlen.

Begrindung:

Unstrittig dist, dass die gefihrdete Partei (in der

Klagerin) am 16.5.2007 folgende Wort-Bild-Marke

in Osterreich in den Klassen 35, 38 und 42 angemeldet
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hat und diese Marke unter der Nummer 239465 registriert

wurde:

Die Klagerin ist Inhaberin der Domain www.bing.im.

Unstrittig ist auch, dass die Zweitgegnerin der
gefdhrdeten Partei (in der Folge werden die Gegnerinnen
der gefdhrdeten Partei Erst- bis Drittbeklagte genannt)
Inhaberin der internaticnalen Wortmarke BING
{IR 896797) ist, die in den Klassen 9, 35, 38, 41 und
42 der Nizza Klassifikation registriert ist, in der EU
durch Schutzausdehnung beim HABM im Stadium der Anmel-~
dung nach Verdffentlichung ist. Die klagende Partei hat
gegen diese Anmeldung beim HABM am 25.6.2009 Wider-—
spruch eingelegt.

Die Zweitbeklagte ist auch Inhaberin der

Domains www.bing.at und www.bing.com.

Die Kl&gerin brachte vor, dass die Beklagten seit
3.6.2009 ihren neuen Internetdienst mit der Bezeichnung
BING der Offentlichkeit zur Verfigung stellen und unter
der Bezeichnung BING eine ganze Reihe von Dienstleis-
tungen anbieten wiirden. Die Klidgerin hitte bereits im
Juli 2009 die Erst- und Zweitbeklagte aufgefordert,
Vorschldge fiir eine wirtschaftlich sinnvolle L&sung
nach diesem Markeneingriff zu machen; zu einer solchen

Losung sei es in der Folge nicht gekommen und habe die
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Klagerin die Unterlassung des fortlaufenden Eingriffs
in ihr Markenrecht schlieflich gerichtlich geltend ge-
macht. Die Kl&gerin stitzt ihr Unterlassungsbegehren
auf § 10 Abs. 1 Markenschutzgesetz sowie auf § 2 und
§ 1 UWG,

Zu den nidheren Ausfiihrungen wird auf den Schrift-

satz ON 1 verwiesen.

Die beklagten Parteien stiitzten sich in ihren Au-
Rerungen 1im Wesentlichen darauf, dass die Identitat
bzw. Verwechslungsgefahr der beiden Marken der Parteien
nicht gegeben sei, es wlrden sich die Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse 1in vielen Punkten unter-
-scheiden und wirden die angebotenen Dienste auch gédnz-
_.llch verschleden sein.

Dle Klaqerln wurde auch schon seit fast eineinhalb

'7ffJahren dle Marke nlcht mehr -verwenden und sei das Ver-

'. ifugungsbegehr¢nf_auch rechtsmissbrauchlich, um einen

'fméglichst'hohen_Abtretungspreis fir die Marke zu erzie-
:lén.

Da die Dienstleistungen der Streitparteien v&llig
verschiedene seien, lidge auch keine Irrefiithrung gemalh
§ 2 UWG wvor, insbesondere, da ja auch schon die Dienst-
leistung der klagenden Partei unter dem Zeichen BING
seit eineinhaliz Jahren eingestellt ware. Auch konne
sich die klagende Partei nach Einstellung ihrer Dienste
vor eineinhalb Jahren nach nur einjdhriger Verwendung
bei dem sich so schnell verdndernden Unmfeld wie dem In-
ternet keinesfalls auf Rufausbeutung berufen. Die kla-
gende Partei habe keine. Bekanntheit und auch keinen
Ruf, die die Gegner der gefdhrdeten Partei ausniitzen
kdnnten.

Hinsichtlich der erstbeklagten und der drittbe-

klagten Partei wurde die Passivlegitimation bestritten.
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BEs wurde die internationale Zustandigkeit des an-
gerufenen Osterreichischen Gerichts bestritten, da die
bioh Abrufbarkeit einer Website noch keine inl&ndische
Verletzungshandlung darstellen wiirde. Eine Inanspruch-
nahme des behaupteten Verletzers durch einen Rechtein-
haber nach Artikel 5 2z 3 EuGVVO kénne nur an jenen Or-
ten erfolgen, an denen sich die Websites mit dem be-
haupteten rechtsverletzenden Inhalt bestimmungsgemin
auswirken sclle. Die Websites mit dem Suchmaschinen-
dienst BING wirde sich nicht vorrangig an osterreichi-
sche Nutzer richten, sodass die Osterreichischen Ge-
richte nicht international zustdndig seien.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die Auberungs-
schriftsatze der beklagten Parteien ON 2 und ON 6 ver-

wiesen,

Nach Einsicht in die Bescheinigungsmittel ./A
bis ./R sowie ./1 bis ./8 sowie nach Anhorung des Ge-
échéftsfuhrers der klagenden Partei Mag. Martin Pansy

gilt folgender Sachverhalt als bescheinigt:

Die klagende Partei hat seit Ende 2006 einen In-
stant Messaging-Dienst fir Handys entwickelt. Dadurch
scllte der Versand von SMS~Nachrichten, der idber diesen
Dienst i1ief, fir den Konsumenten kostenglinstiger und
auch Kommunikation iber das Internet mdglich sein. Die-
se Dienste waren grundsitzlich kostenlos. Das Produkt
wurde unter der klagsgegensténdlichen Wort-RBild-Marke
ab Mai 2007 angeboten und. war via Internet weltwelit
verfiighar.

Durch Verdnderungen in der Eilgentimerstruktur wur-
de dieses Produkt ab dem 2. Quartal 2008 unter dem Na-
men ,BLINKOY wvertrieben und auch welterentwickelt, im

Frihjahr 2009 kam es =zu einem neuerlichen Rebranding




auf ,People-Scund™.

Die frihere Version des Produktes der Klidgerin
konnte und kann man nach wie vor herunterladen, man
findet dieses Programm jedoch nicht auf der der Kliage-

rin gehdrenden Website www.bing.im, sondern kann es

mittels einer Suchmaschine oder verlinkten Download-
Portalen gefunden werden (Geschaftsfihrer Mag. Pansy).

Das Produkt BING der klagenden Partei war ein rei-
ner Kommunikationsdienst, basierend auf dem Internet.
Innerhalb des Produkts BING konnte man nach Daten su-
chen, die innerhalb des Clients angefallen sind. Das
Produkt BING war jedoch keine Suchmaschine im herkdmm-
lichen Sinn. Nachrichten konnte nman bekommen tber BING,
wenn man sich bei einem bestimmten Anbieter dafir ein-
getragen hatte.

Eine internationale Nutzung der Marke BING wurde
beli Markteinfihrung im Jahr 2006 angedacht, aber nicht
durchgefithrt; spater sollte eine internationale Nutzung
ﬁnter der Marke BLINKO erfolgen und war eine interna-
tionale Registrierung der Marke BING nicht mehr Thema
{Seite 5 des Protokells vom 11.2.2010, Geschiftsfithrer
Pansy). Die Marke BING wurden von der Kldgerin auber-
halb von Osterreich nicht registriert.

Die Wort-Bild~Marke der klagenden Partei ist re-
gistriert fir die Klasse 35: Werbung, Geschaftsfihrung,
Unternehmensverwaltung, Blroarbeliten;

Kilasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienst-
leistungen und Forschungsarbeiten und diesbeziigliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und
Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung wvon

Computerhardware und -software (./C).

Die Kliagerin verwendet ihre Marke nicht fir Inter-
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net-Suchmaschinen. Die Beklagte verwendet ,BING® 65£ ”
fir die Bezeichnung ihrer Internet-Suchmaschine.

Die Beklagte wverwendet das Zeichen ,BING® nicht
flir Instant-Messaging-Dienste. Die Kl&dgerin verwendet
ihre Marke nur zur Bezeichnung von Instant-Messaging-

Diensten. (./F, GF Pansy)

Die Internetseiten www.bing.at und WWW. Ding.com

sind in Osterreich abrufbar.
Die Erstbeklagte ist im Impressum der Websites ww-

Ww.bing.at und www.bing.com angefithrt (von der aufgeru-

fenen Seite Uber Datenschutz / Impressum).

Der auf diesen Websites abrufbare Microsoft-
Dienstleistungsvertrag unter Punkt 29. ~Vertragspartei-
en™ sieht, wenn man seinen Wohnsitz in Osterreich hat,
als Vertragspartner Microsoft Luxembourg S.a.r.l., die

Drittbeklagte, vor (Beilage ./H).

Am 13.7.2009 richtete_.die Klagerin durch ihren
Vertreter an die Zweitbeklagte ein Schreiben beziglich
der Marke BING und war die conclusio dieses Schreibens:
~Unsere Mandantin ist grundsitzlich bereit, alle ihr
zustehenden rechtlichen Méglichkeiten auszuschopfen, -um
gegen einen Kennzeichenmissbrauch bzw. -eingriff vorzu-
gehen. Sie ist jedoch nicht primir an einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung oder an einem Widerspruchsyer—
fahren interessiert. Wenngleich fiir unsere Mandantin
die parallele Nutzung des Zeichens BING durch Microsoft
mit einer Nutzung ihrer Marke durch unsere Mandantin
nicht in Frage kommt, ist sie grundsdtzlich an einer
wirtschaftlichen Losung interessiert™ (./J, Ubersetzung
ins Deutsche) .

Auf die Schreiben der Erst- und Zweitbeklagten

durch den Beklagtenvertreter schrieb die Kldgerin durch
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den Klagevertreter am 19.8.2008%: *g

~Unsere Mandantin wird diesen Markeneingriff nicht hin-
nehmen,

Wie telefonisch bereits diskutiert, ist unsere
Mandantin bereit, Ihrer Klientin die gegenstandliche
Wortbildmarke =u verkaufen. Unsere Mandantin erwartet
sich dafir von Ihrer Klientin ein substanzielles Kauf-
angebot, welches auch einen konkreten Kaufpreis bein-
haltet.

Eine alternative Lésung ware, dass Thre Klientin
den Markeneingriff sofort einstellt, die Marke ,BING"
nicht mehr verwendet sowie IThr ein angemessenes Entgelt
flir die bisherige Nutzung der Marke und die Kosten flr
die nunmehr notwendlgen Markenentwarrungsmaﬁnahmen be-

n-f5zahlt {./M) '

o Dle Kiagerln hat eln groBeres Interesse an einer
f;nanzzcllen hlnlgung uber die Markenrechte, als an ei-
. _nér (ungestorten)-Welterverwendung (./J3, ./™M, ./0, ./0Q,
xﬁf¢/§{-./8). Die Klageﬁin hat die Beklagten nie ausdrick-
3liich zur Unterlassung der Vérwendung der Marke BING
aufgefordert, wvielmehr wurden Verhandlungen iiber die
Hohe eines Abtretungspreises bel gleichzeitiger Andro-

hung von gerichtlichen Schritten gefihrt.

Zu diesen Feststellungen gelangt das Gericht zu-

nachst aufgrund der unbedenklichen, im Text erwdhnten

Bescheinigungsmittel.

Zur Feststellung, dass die Klagerin ein groReres
Interesse an einer finanziellen Einigung Uber die Mar-
kenrechte, als an einer (ungestdrten) Weiterverwendung
der Marke h&tte, kam das Gericht auf Grund folgender
Erwagungen: Die Kldgerin erkldrte unter Berechnungen
bezugnehmend darauf, was Microsoft die Marke wert sein

milte, ihre Mazrke und Domain zu dem Preis wvon EUR
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1,000.000,~~ abzutreten (./Q) bzw. errechnete ein iihr-
liches Lizenzentgelt von ca. EUR 300.000,-- (./8). Erst
nach dem Einwand der Nichtbeniitzung der Marke, bei
der Anhérung des Geschaftsfihrers Pansy am 11.2.2010
wurde wvon diesem geschildert, dass man sich seit dem
Frihjahr 2009 bei der Klagerin entschlossen habe, BING
welterzuentwickeln und quasi in Konkurrenz zum Produkt
der Muttergesellschaft anzubieten. Sehr vage wurden die
Unterschiede zum jetzt weiter entwickelten Produkt Peo-
ple-Sound von einem ,neuen SMS-BING" dargestellt und
wird eine Testversion mit Ende Mirz 2010 erwidhnt und
ein Fotoe von einem Handy-Screen mit den beiden Marken
der Streitparteien gezeigt, der Uber eine aktuelle Ver-
wendung der Marke und iber eine Produkitwelterentwilck-
lung nichts aussagt; Uberlegungen dazu erscheinen je-
doch nicht sehr zielstrebig verfolgt zu werden, immer-

hin scheint unter www.bing.im weiterhin und unverandert

der Verwels auf ,People-Sound" unter Hinweis auf die

Arbeit an einer neuen Version Ende 2009 .auf.

Rechtlich folgt daraus: _ . _

Zvr Identitat bzw. Verwechslungsgeiahp de:_beiden
Marken nach Markenschutzgesetz: _' J'  ;
Die registrierte Marke. der Klagerln 1st elne Wortblld—
marke, die fir den Buchstaben';};“ ein stllLSLertes
Mannchen mit eﬂastehenden Haaren 'verwendet und in . der
die crange-gelb bzw blau farblgen Buchstaben herunter—
geklappt andeutungswelse gesplegelt werden

Seitens decx Beklagten werden dle Buchstaben BING
in einer davon stark unterschledllchen graphlschen Wedl-
se verwendet. Gleich ist ledlglgch das Wortelement.

Fir die Ahnlichkeit nach MSchG ist zu prifen, ob
das Wortelement konkret fir gleiche oder &hnli-

che Dienstleistungen genutzt wird.
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Die Kl&dgerin verwendet ihre Marke nicht fiir Internet-
Suchmaschinen. Die Beklagte verwendet ,BING™ nur fir
die Bezeichnung ihrer Internet-Suchmaschine.

Die Beklagte verwendet das Zeichen ,BING™ nicht fir In-
stant-Messaging-Dienste. Die Klagerin verwendet ihre
Marke nur zur Bezeichnung von Instant-Messaging-Diens-
ten.

Es besteht daher keine Identitdt oder Ahnlichkeit
zwischen den angebotenen Dienstleistungen. Es sind le-
diglich beide Dienstleistungen/Produkte Uber das Inter-
net zuginglich.

Bei Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr der
Wortbildmarke der Klagerin mit der Wortmarke BING fur
unterschiedliche Dienstleistungen ist keine Verwechs-

lungsgefahr gegeben.

Die Klagerin kann sich auch nicht auf Irrefihrung
nach UWG berufen, da verschiedene Dienstleistungen an-
geboten werden und auch der Zugang zu dem Produkt BING
aus Griunden, die in der Unternehmensstruktur der Kldge-
rin selbst gelegen sind, nicht direkt Uber ihre Website

www.bing.im, sondern nur iber Umwege (iber Suchmaschine

cder verlinktes Download-Portal) genutzt werden.

Auch eine Rufausbeutung nach UWG besteht nicht.
Pas Produkt der Kl&gerin war nur fir den Zeitraum wvon
ca. eilneinhalb Jahren unter der registrierten Marke be-
trieben; wire die Marke von grofer Bekanntheit und Ruf
gewesen, wire sie kaum von der Marke ,,BLINKOY abgeldst
worden. Zudem 3ist die faktische WNichtbenutzung einer
Marke in der schnelllebigen Internet-Welt schon nach
kurzer Zeit ein ,Todesurteil™.

Schon aus diesen Uberlegungen ist der Antrag auf
Einstwellige Verfiigung hinsichtlich sédmtlicher beklag-

ten Partelen zur Ganze abzuweisen.




Es eribrigen sich damit die Uberlegungen hinsicht-
lich der Passivlegitimation der erst- und drittbeklag-

ten Parteien.

Auch wenn schon der Tatbestand des § 10 BAbs. 1
MSchG nicht erftllt ist, sind doch auch Uberlegungen
anzustellen, ob die markenrechtlichen Anspriche wvon der
Klédgerin rechtsmissbrauchlich und sittenwidrig geltend
gemacht wurden:

Aus der Korrespondenz der Klagerin ist ersicht-
lich, dass es ihr in erster Linie nicht um die Unter-
lassung der Verwendung des Wortes BING geht, sondern um
das Finden einer ,amikalen™ (./N) Ldsung bei gleichzei-
tigem Fliellen eines betradchtlichen Geldbetrages
{EUR 1,000.000, -~ {./Q1).

Uberzeugend wirkten die vom Geschdftsfihrer der

':Klagerln daxgelegten Plane: fur den groﬁen Wlederauf—-

(s;ehe obenf -

besteht '”;fKRIS Justlz

 fM1ssverha1tn1s-f

.:”RSOO26271) Prln21p1ell hat dle Klagerln lhr Marken—l

recht fiir die Wortblldmarke fur Osterrelch geschutzt

" Rs0o26265.ﬂ;,;f'
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und darf sie dieses in Osterreich ungestdrt ausiiben.
Auch soll es jedem Unternehmer frei bleiben, seine Mar-
ke fir einige Zeit nicht zu nutzen und spdter neu zu
positionieren. FiUr einen Gebrauch einer Marke flir ein
international =zug&ngliches Produkt ist es Jedoch auch
notwendig, sich internationale Markenrechte zu sichern.
Das war von der Kl&dgerin zwar einmal angedacht, aber
trotz dem in Relation zum allgemeinen Werbeaufwand fi-
nanziell nicht sehr ins Gewicht fallenden internationa-
len Registrierungsverfahren nicht weiter verfolgt wor-
den. Durch die internationale Anmeldung der Wortmarke
BING durch die zweitbeklagte Partei wirde es bei all-
falliger Produktdhnlichkeit der Kl&gerin Probleme be-
reiten, ihre Marke international zu verwenden.

Es bestehen also insgesamt keine Zweifel daran,
dass die Klagerin den klagsgegenstdndlichen Antrag auf
Einstweilige Verfiigung samt Klage eingebracht hat, um
gine rasche, fur sie finanziell glinstige Erledigung zu

erreichen.

Die Kostenentscheidung griindet sich auf § 393 EO
1Ven: "§ 4l 2ROy

Handelsgericht Wien
1030 Wien, Marxergasse la

Abt. 41; am 24.:2.2010




