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Kennzeichenrecht: Entscheide

Lambda ((fig.))

Unterscheidungskraftige
Marke

BGer vom 08.09.2022
(4A_227/2022)

Streitgegenstandliche Marke:

Die nebenstehend abgebildete, fir diverse Waren und
Dienstleistungen (Klassen 1, 2, 6 - 8, 11, 12, 17, 19, 23, 35,
40) registrierte Marke ist unterscheidungskraftig und entspre-
chend nicht aus dem Markenregister zu I6schen.

Die Marke ist sehr einfach gehalten. Daraus lasst sich jedoch
nicht ohne Weiteres ableiten, es handle sich — wie etwa bei
einem Einzelbuchstaben — um ein nicht schiitzbares elemen-
tares Zeichen. Die Marke wird in ihrem Gesamteindruck denn
auch nicht als Buchstabe "A", sondern als abstraktes Bildzei-
chen aufgefasst. Auch die Tatsache, dass die streitgegen-
standliche Marke dem griechischen Grossbuchstabe
Lambda ("A") entspricht, stellt keinen Schutzausschluss-
grund dar, da der Grossbuchstabe Lambda nicht "dem 'Bau-
kasten' des schriftlichen Ausdrucks" zuzurechnen ist.

Die Tatsache allein, dass eine Marke mit einem breiten Wa-
ren-/Dienstleistungsverzeichnis hinterlegt wird, lasst nicht
zwingend auf das Vorliegen einer Defensivmarke schliessen:
"Es ist ein berechtigtes Anliegen des Markeninhabers, sich
im Zeitpunkt der Hinterlegung mittels breiter Formulierung
des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einen gewis-
sen Spielraum offenzuhalten, wie er sein Zeichen spéter kon-
kret positionieren will. Auch mdéglichen zukinftigen Entwick-
lungen des Unternehmens darf legitimerweise Rechnung ge-
tragen werden. (...) Der Vorinstanz ist daher keine Verlet-
zung von Bundesrecht vorzuwerfen, wenn sie den von der
[Klagerin] erhobenen Einwand eines umfangreichen Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses nicht geniigen liess, son-
dern eine weitergehende Darlegung forderte, aus welchen
Griunden fur eine bestimmte Klasse von fehlender Ge-
brauchsabsicht auszugehen sei."
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HOTEL TONIGHT (fig.) / VERYCHIC Tonight (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 27.10.2022
(B-3417/2020)

Widerspruchsmarke:

Angegriffene Marke (mit Farban-

spruch “schwarz und blau”):

Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken
"HOTEL TONIGHT (fig.)" und "VERYCHIC Tonight (fig.)", so-
weit gleichartige Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 43
betroffen sind.

Zwischen "Waren- und Dienstleistungspromotionen” (Klasse
35) und "Dienstleistungen (in Form von Computer-Anwen-
derprogrammen bzw. Apps)" der Klasse 42 besteht Gleich-
artigkeit: "Solche Apps, welche es Endabnehmern ermdgli-
chen sollen, Waren- und Dienstleistungsangebote im Kon-
sumglterbereich zu finden und zu vergleichen, sind heutzu-
tage (...) ein entscheidender Aspekt bzw. Kanal bei der Nutz-
barmachung von Produktangeboten im Internet, und sie die-
nen folglich dem gleichen Zweck, namlich der Waren- und
Dienstleistungspromotion.”

Durch die in der angegriffenen Marke erfolgende Voranstel-
lung "der als modisches Adjektiv wirkenden" Bezeichnung
VERYCHIC wird den beanspruchten Dienstleistungen "eine
gehobene" und damit auch anpreisende Bedeutung verlie-
hen. Auch liegt der Fokus in der Widerspruchsmarke auf dem
Zeichenbestandteil "Tonight", weil dieser grafisch und mit der
Farbgestaltung "blau" hervorgehoben wird.

GRANINI / GRANISLUSH

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 13.10.2022
(B-2068/2021)

Zwischen den beiden fir Waren der Klasse 32 beanspruch-
ten Marken GRANINI und GRANISLUSH besteht Verwechs-
lungsgefahr.

Dank ihrer Bekanntheit geniesst die Widerspruchsmarke
GRANINI eine erhdhte Kennzeichnungskratft.

Der englischsprachige Begriff SLUSH (= Schlamm, halbge-
frorenes Eisgetrank) gehort nicht zum englischen Grundwort-
schatz und wird vom Schweizer Publikum nicht verstanden.
Die beiden sich gegeniberstehenden Marken weisen daher
keinen (direkt verstandlichen) Sinngehalt auf: "Falls gewisse
Abnehmer '-slush' verstehen, 'Granita’ als sizilianisches Eis-
Dessert kennen und zugleich auch noch die Assoziation von
‘grani-' zu 'Granita’ machen wiirden, wirde ein unterschiedli-
cher Sinngehalt erkannt werden. Selbst dann wirde diese
vernachlassigbar kleine Schnittmenge der Verkehrskreise
die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck
aber nicht aufzuwiegen vermogen."
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Kennzeichenrecht: Aktuelles

Beschleunigte
Markenprifung

IGE im November 2022
www.ige.ch

Das IGE bietet die Mdglichkeit der beschleunigten Prifung
auch fur internationale Registrierungen mit Schutzausdeh-
nung auf die Schweiz an. Wie bei der beschleunigten Prifung
von Schweizer Markenanmeldungen betragt die Zusatzge-
buhr CHF 400.

Kartellrecht: Entscheide

Netzbaustrategie Swisscom

Verhaltnis zwischen FMG
und KG

BGer vom 02.11.2022
(2C_876/2021)

Massnahmeverfahren!

Das Bundesgericht stitzt das von WEKO und Bundesverwal-
tungsgericht gegeniiber der Swisscom erlassene vorsorgli-
che Verbot (vgl. INGRES NEWS 11/2021, 6), das Glasfaser-
netz in Abweichung zum Glasfaserstandard 2020 mit einem
Einfaser-Modell auszustatten (Technologieeinschrankung
i.S.v. KG 7 Il e).

Das Fernmelderecht bildet eine besondere sektorielle Rege-
lung, die zur Ubrigen preis- und wettbewerbsrechtlichen Ord-
nung hinzutritt. Es bestehen keine eindeutigen Hinweise da-
fur, dass der Gesetzgeber innerhalb der FMG-Revision von
2019 das Verhéltnis von KG und FMG abschliessend regeln
und die Anwendbarkeit des KG einschranken wollte.

"Die Auffassung der Vorinstanz, im Rahmen der Prifung, ob
die vorsorglichen Massnahmen verhaltnismassig sind, seien
versorgungs-, regional-, sozial- oder sonstige gesellschafts-
politische Uberlegungen nicht massgeblich und Konsumen-
ten- und Verbraucherinteressen nur unter dem Gesichts-
punkt eines wirksamen Wettbewerbs zu bericksichtigen (...),
erweist sich (...) im Ergebnis [nicht] als offensichtlich unhalt-
bar. Denn im Rahmen der Prifung der Zumutbarkeit sind pri-
mar die Interessen am Erlass der vorsorglichen Massnah-
men gegenlber den entgegenstehenden Interessen der Be-
schwerdefiihrerin abzuwagen (...). Der Einwand, die streitge-
genstandliche Massnahme fithre zu einer massiven Verzo-
gerung des Glasfaserbaus vor allem in landlichen Regionen,
legt demnach in Bezug auf die Frage der Verhaltnismassig-
keit der vorsorglichen Massnahme noch keine Willkir dar."
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Marché du livre en francais

Grundsatze fir die
Festsetzung einer
Sanktion nach KG 49a

BVGer vom 31.08.2022
(B-294/2022)

Gemass KG 49a bemisst sich die Hohe einer Sanktion u.a.
nach der Schwere des kartellrechtswidrigen Verhaltens: "La
notion de gravité (...) repose sur une appréciation exclusive-
ment objective, c'est-a-dire indépendante de la faute ou de la
volonté de l'entreprise concernée." Absolute Gebietsabreden
sind von vornherein als mittelschwer bis schwer zu qualifizie-
ren: "Il ne fait aucun doute (...) qu'un accord de protection
territoriale absolue constitue une infraction moyennement
grave a grave aux regles de la LCart, en particulier lorsque
(...) le texte des clauses incriminées est clair et ne laisse
guere de place a une interprétation.”

Die Sanktion geméass KG 49a kann bis zu 10 Prozent des in
den letzten drei Geschaftsjahren in der Schweiz erzielten
Umsatzes betragen. Dieser Maximalbetrag kann auch dann
angewandt werden, wenn nur eine einzige widerrechtliche
Handlung zur Diskussion steht: "une seule infraction ou un
seul accord illicite peut justifier a lui seul une sanction maxi-
male. En définitive, ni la loi, ni la jurisprudence n'impose de
corrélation directe entre le nombre d'accords existants et le
montant de base de la sanction."

Wettbewerbsabreden im

Umfang der Befugnis der
WEKO zum Erlass von
Massnahmen

BGer vom 14.09.2022
(2C_782/2021)

Hoch-, Tief- und Strassenbau

Mit Einfihrung von KG 49a (direkte Sanktionsmdglichkeit)
wurde die Mdglichkeit der WEKO, Massnahmen nach KG 30
auszusprechen, nicht eingeschrankt: Es gibt keine Anhalts-
punkte, die aufzeigen, "dass eine Massnahme unzulassig
waére, wenn sie (...) neben einer direkten Sanktion ausge-
sprochen wird, zumindest solange sie zukunftsgerichtet an-
geordnet wird (...). Namentlich beschrankt sich die Anwen-
dung von KG 30 I nicht auf die Falle, in denen eine Wettbe-
werbsbeschrankung im Zeitpunkt der Verfligung noch be-
steht und beseitigt werden muss. (...) KG 30 | lasst nach dem
Gesagten auch Massnahmen zu, die praventiv und zukunfts-
gerichtet ausgesprochen werden, jedenfalls solange diese
darauf abzielen, die Wiederholung der festgestellten Wettbe-
werbsbeschrankung zu verhindern. Diesfalls stehen die
Massnahmen mit dem Zweck des Kartellgesetzes (...) im
Einklang, wonach volkswirtschaftlich oder sozial schéadliche
Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbe-
schrankungen verhindert werden sollen. (...). Folglich ist (...)
die Anordnung von Masshahmen grundsatzlich auch bei ein-
gestellten und direkt sanktionierbaren Tatbestédnden zulas-
sig, zumindest wenn eine Wiederholungsgefahr besteht.”
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VPVW

Klare Begriindung als
Voraussetzung fur den
Erlass von Massnahmen
nach KG 30

BVGer vom 16.08.2022
(B-7820/2015; B-7834/2015)

Die Wettbewerbskommission sanktionierte vier Unterneh-
men aus der Automobilindustrie wegen Beteiligung an einer
unzulassigen Wettbewerbsabrede. Dabei ging es einerseits
um die Vereinbarung einer gemeinsamen Konditionenliste
fur maximale Preisnachlasse und minimale Ablieferungspau-
schalen fur Neufahrzeuge und anderseits um die Durchfiih-
rung sogenannter Stammtische zur Verbreitung einer abge-
stimmten Rabattpolitik. Das Bundesverwaltungsgericht be-
statigt die von der WEKO verfugte Sanktion, hebt dagegen
die nach KG 30 verfligten Massnahmen auf.

Ob es in einem Kartellrechtlichen Verwaltungsverfahren
keine, eine oder mehrere Selbstanzeigen gibt, hat keinen
Einfluss darauf, welches Beweismass flr den Nachweis ei-
nes rechtserheblichen Sachumstands erforderlich ist.
Ebenso wenig wirkt sich das Vorhandensein von Selbstan-
zeigen auf die Frage aus, wer die objektive Beweislast und
damit die Folgen der Beweislosigkeit tragt.

Eine Liste mit Hochstrabatten und Mindestablieferungspau-
schalen bildet keine zulassige reine Kalkulationshilfe.

Vorliegend war "die Absprache geeignet, die effektiven Ver-
kaufspreise zum Nachteil der Kunden um einige hundert bis
einige tausend Franken pro Fahrzeug anzuheben. Betrage
dieser Grossenordnung konnen im vorliegenden Kontext
nicht als geringfiigig oder gar vernachlassigbar taxiert wer-
den. Vielmehr handelt es sich bei den abgesprochenen Ra-
batten und Ablieferungspauschalen um wesentliche Ele-
mente des Kaufpreises."

Fiar die Annahme einer Verhaltenskoordination tber Preise
reicht eine Verstandigung uber einzelne Preiselemente aus:
"Einer Verstandigung tUber samtliche einzelnen Bestandteile
zur Ausgestaltung des Preises oder aller Komponenten zur
Ermittlung des Preises durch die Abredebeteiligten bedarf es
(...) nicht. Dementsprechend genugt eine Verstandigung
Uber Rabatte oder Berechnungsmethoden eines fiir ein Pro-
dukt anzuwendenden Preises fur die Qualifizierung als Preis-
abrede".

Der Aspekt der "Wesentlichkeit" bildet kein Kriterium flr die
Abgrenzung oder Differenzierung von Preisabreden.

Die Erforderlichkeit von nach KG 30 verfligten Massnahmen
"muss klar begriindet sein".
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Patentrecht: Entscheide

Sequencing by Synthesis

Social Media-Beitrag
begrundet
Erstbegehungsgefahr

BPatGer vom 02.11.2022
(02020_011)

Beteuert eine Unterlassungsbeklagte nach Ablauf einer zeit-
lich befristeten Abstandserklarung in Rechtsschriften, ein
streitgegenstandliches Produkt weiterhin nicht zu vertreiben,
S0 genugt dies nicht, um das Rechtsschutzinteresse der Kla-
gerin wegfallen zu lassen.

Ein LinkedIn-Beitrag, in welchem ein streitgegenstandliches
Produkt zwar nicht angeboten, aber — inklusive dessen Vor-
teile — beschrieben wird, genlgt hier, um eine Erstbege-
hungsgefahr und damit ein geniigendes Rechtsschutz-
interesse an einem Unterlassungsurteil zu begriinden: "Es
widerspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine
kommerziell tatige Gesellschaft in ihrem Kernbereich Infor-
mationen der Offentlichkeit bloss aus ideellen Griinden zur
Verfligung stellt und Interessierte zu bloss objektiven Aufkla-
rungszwecken berat, ohne damit zumindest indirekt finanzi-
elle Interessen zu verfolgen. Fir Handelsgesellschaften steht
nicht eine ausgewogene und breite Information tber ihr Ta-
tigkeitsgebiet (...) im Mittelpunkt, sondern es geht in erster
Linie darum, Interesse an Produkten zu generieren, um diese
zu verkaufen (...). Dazu kommt, dass die Beklagte [die Pro-
dukte] als 'more affordable than ever before' anpreist; eine
offensichtlich auf den Verkauf (oder das Leasing) der Pro-
dukte gerichtete Aussage. Der LinkedIn-Beitrag kann nach
dem Gesagten nur dahingehend verstanden werden, dass es
der Beklagten darum geht, das Kaufinteresse des massge-
blichen Marktes in Bezug auf [die Produkte] zu férdern.”

Das Anbieten eines an sich nicht patentverletzenden
Sequenziergerats kann patentverletzend sein, wenn das Ge-
rat nur patentverletzend betrieben werden kann.

Bestreitet und begrindet eine Beklagte nicht ausdrticklich,
dass ihr Produkt nicht in den Schutzbereich eines Patents
fallt, so fehlt es an einer eigentlichen Bestreitung und die von
der Klagerin geltend gemachte Verletzung hat als unbestrit-
ten zu gelten. Gleiches gilt, wenn eine Beklagte einzig vor-
bringt, die Klagerin habe die Verletzung nicht zweifelsfrei
nachgewiesen.

Bei der Festsetzung des Auslagenersatzes ist in casu zu be-
ricksichtigen, dass ein Parallelverfahren zwischen den glei-
chen Parteien die gleichen Klagepatente zum Gegenstand
hatte und entsprechend der Prozessstoff in weiten Teilen im
vorliegenden Verfahren Glbernommen werden konnte.
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Patentrecht: Aktuelles

Revision des PatG

Bundesrat im November 2022
www.ige.ch und www.admin.ch

Der Bundesrat hat die Botschaft zur Teilrevision des Patent-
gesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Das Pa-
tentgesetz soll internationalen Standards angepasst und be-
sonders fur KMU sowie fur Einzelerfinderinnen und -erfinder
attraktiver werden. Der Gesetzesentwurf enthélt u.a. diese
Punkte: Neu soll die Patentprifung mit einer obligatorischen
Recherche zum Stand der Technik erganzt werden. Zudem
soll bei Anmeldungen in der Schweiz neu auch die Vollpru-
fung des Patents beantragt werden kénnen. Weitere vorge-
sehene Neuerungen sind ein schlanker Beschwerdeweg und
die Moglichkeit, im Patenterteilungsverfahren Unterlagen in
Englisch zu verwenden.

Literatur

Die markenrechtliche
Schutzfahigkeit der
Produkteverpackung

Véronique Waser
Breitenmoser

Schulthess Juristische Medien
AG, Zirich et al. 2022,

XLV + 263 Seiten, CHF 99;
ISBN 978-3-7255-8465-9

Die an der Universitat Freiburg i.U. im November 2021 ge-
nehmigte Dissertation beschatftigt sich mit der Frage, welche
Voraussetzungen zu erflillen sind, damit eine Produktverpa-
ckung markenrechtlich (und auch unter anderen Titeln) ge-
schitzt werden kann. Im ersten Teil beschreibt die Autorin
die rechtlichen Grundlagen zu Produkt und Produktverpa-
ckung. Im ausfuhrlichen zweiten Teil wird die Schutzfahig-
keit der Produktverpackungen thematisiert, gerade auch un-
ter Einbezug des mé&andrierenden Fallrechts. Im letzten und
dritten Teil werden die Ergebnisse zusammengefasst. Be-
achtlich ist auch das sich im Anhang befindende Schema
"Beurteilungskonzept der Verpackungsformmarke auf den
Gemeingutcharakter i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG".

DesignG

Designgesetz mit Gemeinschafts-

geschmacksmusterrecht

Sabine Zentek /
Hans Joachim Gerstein

(Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2022,

1309 Seiten, ca. CHF 167;
ISBN 978-3-8487-7915-4

Der von den Herausgebern Sabine Zentek und Hans
Joachim Gerstein sowie elf weiteren Autorinnen und Autoren
verfasste Kommentar zum deutschen Designgesetz hebt
sich nach eigenem Bekunden von den bereits bestehenden
Kommentaren namentlich dadurch ab, dass er besonders
mutig eigene Meinungen vortragt, die Rechtsprechung kri-
tisch hinterfragt und die Zusammenarbeit zweier Autorenge-
nerationen ermoglicht. Ausserdem wurden eigens Einzelbei-
tradge zu kaum ergrindeten Rechtsfragen verfasst, wie etwa
zur kunstlichen Intelligenz und zum 3D-Druck. Die zahlrei-
chen Abbildungen dienen der Veranschaulichung und dem
Textverstandnis und runden das Werk vorziiglich ab.
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Veranstaltungen

Praxis des
Immaterialglterrechts in
Europa

30. Januar 2023,
Hotel Zurichberg, Zirich

Die néachste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Imma-
terialgUterrecht in Europa findet am 30. Januar 2023 statt (mit
fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg
am Wochenende zuvor). Die Einladung mit Anmeldeformular
findet sich auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind gerne noch
maoglich.

Durchsetzung von
Immaterialgtterrechten
im Strafprozess —
aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr
glltiges Datum: 2. April 2020;
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universitat Lu-
zern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Raumen des
Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum
Immaterialglterrecht im Strafprozess. Das neue Datum ist
noch nicht festgelegt und durfte im Laufe des Jahres 2023
verkindet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS
und auf www.ingres.ch).

Praxis des
Immaterialguterrechts in
der Schweiz

4. Juli 2023,
Lake Side, Zirich

Am 4. Juli 2023 fuhrt INGRES in Zirich seinen beliebten
Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der
Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immateri-
alguterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zu-
richsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitglieder-
versammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES
NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2023

8. September 2023 (Freitag),
Seehof Kiisnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird
voraussichtlich am Freitag, dem 8. September 2023, in Kis-
nacht (ZH) durchgefiihrt (mit einer Begriissung am Vor-
abend). Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und
auf www.ingres.ch.
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