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Kennzeichenrecht: Entscheide

Phyton

Falsche Angaben in
einem
Hinterlegungsgesuch

BGer vom 07.12.2020
(4A_509/2020)

In einem Markeneintragungsgesuch wurde die Markenhinter-
legerin irrtimlich mit einem falschen, nicht bestehenden Na-
men benannt. Darauf verlangte die Hinterlegerin beim IGE
eine Korrektur des Eintragungsgesuchs. Das IGE trug die
Marke unter dem richtigen Namen ein, aber mit einem spate-
ren Hinterlegungsdatum, namlich dem Datum des Korrektur-
gesuchs. Das Bundesverwaltungsgericht (B-5293/2018 vom
17. August 2020: "Vu l'art. 28 al. 2 let. a LPM, l'identité du
déposant est en effet un élément essentiel de la demande
d’enregistrement” — sonst liege kraft MSchG 29 | keine giil-
tige Hinterlegung vor) und das Bundesgericht weisen die je-
weilige Beschwerde ab bzw. treten nicht darauf ein.

"(...), la recourante conclut a ce que la date de dépo6t de la
marque litigieuse soit fixée au 4 mars 2015 en lieu et place
du 20 avril 2015. L'intéressée n'expose toutefois pas quelle
utilité pratique I'admission du recours pourrait lui apporter. En
particulier, elle n'allegue pas ni n'établit en quoi I'admission
de son recours lui permettrait d'éviter un éventuel préjudice
de quelque nature que ce soit, mais se contente uniqguement
d'affirmer qu'elle dispose d'un intérét juridique a l'annulation
de l'arrét attaqué. L'intéressée évoque certes, brievement, le
fait qu'elle a fait opposition a I'enregistrement d'une autre
marque déposée le 17 mars 2015 (...). Force est cependant
de constater que la recourante n'allégue pas ni ne démontre
gu'elle disposerait d'un intérét digne de protection a faire ins-
crire sa propre marque le 4 mars 2015, en lieu et place du 20
avril 2015, en raison du seul dép6t de la demande d'enregis-
trement d'une autre marque intervenu le 17 mars 2015. En
particulier, elle ne fait pas la démonstration de l'intérét digne
de protection qu'elle pourrait avoir a protéger la priorité du
dépbt de sa propre marque par rapport a celle de la marque
concurrente, ne rendant pas méme vraisemblable I'existence
d'un risque de conflit de marques concret et actuel.”
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Lumimart / Luminarte

Voraussetzungen fir die
Annahme einer
Markengebrauchsaufgabe

BGer vom 28.12.2020
(4A_265/2020)

Marke der Klagerin / alter Auftritt:
- [/
lumrmarf‘

Neuer Auftritt der Klagerin:

Jumimarit

Fir den in einem gesonderten
Verfahren behandelten lauter-
keitsrechtlichen Teil der Streitig-
keit (welcher direkt von der Coop-
Tochtergesellschaft angestrengt
wurde) vgl. unten S. 6.

Coop als Eigentimerin einer "Lumimart’-Marke und einer
Tochtergesellschaft, die unter diesem Namen Lampen und
Leuchten vertreibt, klagte gestitzt auf Markenrecht gegen
ein deutsches Unternehmen, das in der Schweiz unter dem
Namen "Luminarte" auch Leuchten vertrieb. Das Handelsge-
richt Aargau erklarte die Schweizer "Luminarte"-Marke des
deutschen Unternehmens — soweit gleichartige Waren be-
troffen waren — fir nichtig und verbot dem Unternehmen, in
der Schweiz Leuchten unter diesem Zeichen zu vertreiben.
Das Handelsgericht schloss, der Marke der Klagerin komme
dank eines langjahrigen, intensiven Gebrauchs eine "erheb-
liche Individualisierungskraft" und somit ein weiter Schutzbe-
reich zu. Vor Bundesgericht brachte die Beklagte unter an-
derem erfolglos vor, die Anspriiche der Klagerin seien ver-
wirkt und Lumimart habe seit rund 2 Jahren einen neuen vi-
suellen Auftritt (vgl. Abbildung), weshalb die Klagemarke we-
gen endgultiger Aufgabe und entsprechenden Nichtge-
brauchs als Klagegrundlage nicht tauge.

Im Falle einer "Missbrauchlichkeit" greift die Gebrauchs-
schonfrist von MSchG 12 nicht, und eine Marke kann vor Ab-
lauf von funf Jahren wegen Nichtgebrauchs fur nichtig erklart
werden. "Solche Umstande sind vorliegend nicht festgestellt.
Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen wahrend 20 Jah-
ren durchgehend (...) gebraucht (...). Weder wéare erkenn-
bar, dass die Marke mit der Absicht aufrechterhalten wird, die
Schaffung neuer Marken zu behindern oder den Registerbe-
stand kunstlich aufzubl&hen, noch wird bestritten, dass die
Marke die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunfts-
funktion weiterhin erfullt. Im Umstand allein, dass die Be-
schwerdegegnerin die Marke vorderhand nicht zu benttzen
scheint, kann keine Missbrauchlichkeit erblickt werden."

Die rund dreijahrige Duldung des Auftritts der Beklagten lasst
hier die Anspriche der Klagerin nicht verwirken: Es "ist zu
betonen, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass
der Berechtigte samtliche Bewegungen auf dem Markt per-
manent Uberwacht; das schweizerische Recht kennt im
Grundsatz keine Uberwachungsobliegenheit, zumal in dem
von der Beschwerdeflihrerin postulierten Umfang". Bei der
Beurteilung der Verwirkung ist "[d]er Zeitablauf (...) nicht al-
lein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei ver-
ndnftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon
ausgehen durfte, dass der Berechtigte sein Verhalten dulde".
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pasta Zara (fig.) / ZARA

Fehlende Gleichartigkeit
zwischen Ware und
Dienstleistung

BVGer vom 28.01.2021
(B-256/2020)

Widerspruchsmarke:

Zwischen Teigwaren (Klasse 10) und Verpflegungsdienst-
leistungen (Klasse 43) besteht keine Gleichartigkeit: "Die
Herstellung, der Absatz und der Verkauf von Teigwaren ei-
nerseits und das Erbringen von Verpflegungsdienstleistun-
gen andererseits werden im hier zu entscheidenden Fall von
den Endkonsumenten nicht als einheitliches Leistungspaket
wahrgenommen. Auch wenn punktuelle Uberschneidungen
in der Wertschopfungskette nie ganz ausgeschlossen wer-
den kdnnen, kann vorliegend nicht von einer marktiiblichen
Verknlpfung der in Frage stehenden Waren und Dienstleis-
tungen ausgegangen werden (...). (...) Weiter werden in Res-
taurants, aber auch in Lebensmittelgeschaften und weiteren
Gastronomiebetrieben, wo die in Frage stehenden Verpfle-
gungsdienstleistungen erbracht werden kénnen, zahlreiche
Nahrungsmittel und nicht nur Teigwaren angeboten. (...) Das
markenrechtliche Spezialitatsprinzip wurde relativiert, wenn
man eine Gleichartigkeit zwischen Teigwaren und Verpfle-
gungsdienstleistungen allein deshalb bejahen wirde, weil
Restaurants, Lebensmittelgeschéafte und andere Betriebe ne-
ben diversen Produkten auch Teigwaren anbieten (...). Aus
ahnlichen Uberlegungen wird denn auch eine Gleichartigkeit
zwischen Waren und der Verkaufsdienstleistung Detailhan-
del (Klasse 35) verneint, da letztlich sdmtliche Konsumwaren
via Detailhandel verkauft werden kénnen (...)." Zu beachten
ist, dass Restaurants heute vermehrt hausgemachte Pro-
dukte anbieten: "Allerdings fiihren auch diese Entwicklungen
nicht dazu, dass die Endabnehmer in einem klassischen
Restaurant oder einem sonstigen Gastronomiebetrieb im
Sinn einer marktlogischen Folge anndhmen, dass der Dienst-
leistungserbringer die Teigwaren selbst hergestellt hatte."

ECOWATER CHC / ECOAQUA

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.01.2021
(B-1064/2019)

Zwischen den fur Wasserfilter einerseits und Wasserkihltir-
men anderseits (beide Klasse 11) beanspruchten Wortmar-
ken ECOWATER CHC und ECOAQUA besteht trotz Zei-
chenahnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke ist hinsichtlich der beanspruchten
Waren "stark allusiv”, so dass ihr bloss eine herabgesetzte
Kennzeichnungskraft zukommt. Erheblich ist auch, dass nur
von einer entfernten Gleichartigkeit der beanspruchten Wa-
ren auszugehen ist und die Vergleichszeichen "einzig in den
im Zusammenhang mit den strittigen Waren kennzeich-
nungsschwachen Wortelementen" tUbereinstimmen.
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Patentrecht: Entscheide

Fulvestrantformulierung

Ruckruf und Vernichtung
unverhaltnismassig

BPatGer vom 22.12.2020
(02019 _006)

Teilurteil!

Die Klagebefugnis von Lizenznehmern gemass PatG 75 be-
zieht sich weder auf nicht-exklusive Lizenznehmer noch auf
Sachverhalte der Alleinlizenz.

"Damit die therapeutische Wirksamkeit als funktionales tech-
nisches Merkmal in einem Dokument als offenbart angese-
hen werden kann, gendigt es (...) nicht, dass eine therapeu-
tische Wirkung aus einem Dokument lediglich als inhérent
ableitbar ist. Vielmehr muss eine effektive therapeutische
Wirkung im Dokument offenbart sein. Dazu gehért nebst der
nachgewiesenen Wirksamkeit bei der Behandlung der jewei-
ligen Krankheit auch der Nachweis einer akzeptablen Sicher-
heit."

"Gemdss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet
PatG 66 b die materiell-rechtliche Grundlage fir den Aus-
kunfts- und Rechnungslegungsanspruch, auch wenn es um
Informationen geht, die der Bezifferung der finanziellen For-
derungen des Patentinhabers dienen. Trotz Kritik in der
Lehre hélt das Bundespatentgericht vor allem aus pro-
zessb6konomischen Grinden an dieser Rechtsprechung
fest."

Abzugsfahige Gestehungskosten sind vom Verletzer nach-
zuweisen: "Eine Schétzung nach OR 42 Il kommt zwar so-
wohl fiir den Bruttoumsatz wie die abzugsfdhigen Kosten in
Frage; vermag der Verletzer aber behauptete Gestehungs-
kosten mangels einer gehérig gefihrten Buchhaltung nicht
zu beweisen, so verbleibt kein Raum fiir eine Schétzung."
Die Verletzte hat keinen Anspruch darauf, dass der Verletzer
Gestehungskosten offenlegt.

Hat ein Gericht zu einem Zeitpunkt, in welchem ein gliltiger
Patentschutz bereits abgelaufen ist, Uber eine vor diesem
Zeitpunkt liegende Verletzungshandlung zu befinden, so ist
— selbst bei Bejahung einer Verletzung — das Verfligen einer
Vernichtung von widerrechtlich hergestellten Gegenstanden
in der Regel nicht mehr verhaltnismassig.

Ein Verletzer kann kraft PatG 72 verpflichtet werden, bereits
in Verkehr gesetzte Produkte zuriickzurufen, auch wenn die
Abnehmer nicht verpflichtet sind, dem Ruckruf Folge zu leis-
ten. Ein Rickzug, der nach Ablauf eines Patents zu vollzie-
hen ware, ist in der Regel nicht verhaltnismassig.
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Lauterkeitsrecht: Entscheide

Viagogo

Kein
wettbewerbswidriges
Verhalten einer Online-
Ticketborse

BGer vom 01.12.2020
(4A_235/2020)

Viagogo ist eine Betreiberin von Online-Tickplattformen, auf
denen Kunden im Rahmen eines Zweit- bzw. Sekundéarticket-
markts Tickets fur Sport-, Musik- und andere Veranstaltun-
gen voneinander kaufen und einander verkaufen kdnnen.
Viagogo sitzt in der Schweiz, betreibt ihre Plattformen aber
auch international. Die Eidgenossenschaft klagte gegen Via-
gogo erfolglos wegen angeblichen unlauteren Wettbewerbs
und Verstosses gegen die Preisbekanntgabeverordnung.

Die Aktivlegitimation der Eidgenossenschaft gemass UWG
10 111 ergibt sich nicht allein schon aufgrund des Umstands,
dass sich ein angeblich irrefihrendes Angebot bzw. eine ir-
refihrende Angabe im Internet an eine Vielzahl von Perso-
nen richtet. Voraussetzung ist vielmehr auch das Vorliegen
eines schitzenswerten offentlichen Interesses. Ob ein sol-
ches anzunehmen ist, richtet sich nach Art, Zahl und
Schwere der im Raum stehenden Vorwiirfe.

Vom Durchschnittsadressaten wird Viagogo durchaus nicht
als Erst- sondern als Wiederverkaufsplattform wahrgenom-
men. Die Plattform suggeriert nicht, "Einfluss auf die Erfil-
lung des Vertrags durch den Verkaufer oder den Veranstalter
des Events betreffend Zutritt oder Eigenschaften der Tickets
zu haben." Auch stellen Angaben wie "Tickets sind sehr
nachgefragt”, "es bleiben nur noch wenige Tickets", "Tickets
sind fast ausverkauft" und ein "Countdown", der aufzeigt, wie
lange die Tickets sich noch im Bestellvorgang befinden,
keine besonders aggressiven Verkaufsmethoden und somit
auch keinen Verstoss gegen das UWG dar: Der Durch-
schnittskonsument geht bei solchen Angaben nicht davon
aus, dass es sich um eine Referenz in Bezug auf den ganzen
Ticketing-Markt, sondern eben nur in Bezug auf die entspre-
chende Website handelt. In casu rufen die Angaben weder
eine falsche noch eine unklare Vorstellung tber die Verfug-
barkeit der Tickets hervor. Es liegt entsprechend kein tau-
schendes oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben
verstossendes Verhalten nach UWG 3 | b oder UWG 2 vor.

Ein Rechtsbegehren, mit welchem die Ermachtigung verlangt
wird, ein in deutscher Sprache ergehendes Urteil auch in
"franzdsischer, italienischer und englischer Sprache zu ver-
offentlichen", ist bestimmt genug, auch wenn die Ubersetzun-
gen sprachlichen Spielraum offenlassen.
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Lumimart / Luminarte

Lauterkeitsrechtliche
Verkehrsdurchsetzung
von Zeichen

BGer vom 28.12.2020
(4A_267/2020)

Alter Auftritt der Klégerin:
lumimarf"

Neuer Auftritt der Klagerin:

Jumimari

Auftritt der Beklagten:

LUMINARTE

DIE LICHTMACHER

Fir den in einem gesonderten
Verfahren behandelten marken-
rechtlichen Teil der Streitigkeit
vgl. oben S. 2.

Eine Coop-Tochtergesellschaft, welche unter dem Namen
"Lumimart" Lampen und Leuchten vertreibt (seit 2018 mit ei-
nem neuen visuellen Auftritt), klagte kraft Lauterkeitsrechts
gegen ein deutsches Unternehmen, das in der Schweiz unter
dem Namen "Luminarte" auch Leuchten anbot. Das Handels-
gericht Aargau verbot dem deutschen Unternehmen, in der
Schweiz Leuchten unter diesem Zeichen zu vertreiben. Das
Handelsgericht folgerte, das Wortzeichen "Lumimart" der
Klagerin habe sich im Verkehr durchgesetzt, und den alten
und den neuen "Lumimart"-Auftritten, die originar schwach
kennzeichnungskréaftig waren, komme dank Verkehrsdurch-
setzung ein erweiterter Schutzbereich zu.

Die Beweisvorschriften von BV 29 I, ZGB 8 und ZPO 152 |
schreiben einem "Gericht nicht vor, mit welchen Mitteln es
den Sachverhalt abzuklaren hat (...), und sie schliessen na-
mentlich die antizipierte Beweiswirdigung nicht aus. Wenn
ein Gericht darauf verzichtet, beantragte Beweise abzuneh-
men, weil es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine
Uberzeugung gebildet hat und ohne Willkiir in vorweggenom-
mener Beweiswirdigung annehmen kann, dass seine Uber-
zeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht ge&ndert
wirde, ist der Beweisflihrungsanspruch nicht verletzt".

Es ist "denkbar, dass sich ein Zeichen lauterkeitsrechtlich —
anders, als dies im Markenrecht grundsatzlich der Fall ist (...)
— territorial beschréankt im Verkehr durchsetzt, beispielsweise
in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Stadt. (...)
Es kann nun aber nicht darum gehen, bei der Prifung der
derivativen Kennzeichnungskraft fiir jeden Kanton gesondert
den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu verlangen. Ist
festgestellt, dass das Zeichen — auf die ganze Schweiz be-
zogen — als Folge gewichtiger Werbeanstrengungen von ei-
nem erheblichen Teil der Adressaten als individualisierender
Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird,
bezieht sich auch der Schutz auf die ganze Schweiz. Allein
der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin im Kanton Tes-
sin keine Filialen betreibt, vermag daran nichts zu &ndern."

"Auch bei der Nachahmung von Zeichen, die seit Kurzem
nicht mehr gebraucht werden [in casu der alte Lumimart-Auf-
tritt], kann die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehen. Ent-
scheidend muss sein, ob die angesprochenen Verkehrs-
kreise das nachgeahmte Zeichen weiterhin zuordnen, es mit-
hin trotz einstweiligem Nichtgebrauch noch als Hinweis auf
die Herkunft aus einem Unternehmen verstehen".
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Literatur

Open Source Software

Rechtliche Rahmenbedingun-
gen der Freien Software

Till Jaeger /
Axel Metzger

Verlag C. H. Beck oHG, 5 Aufl.,
Miinchen 2020,

XXXVI + 394 Seiten, ca. CHF 99;

ISBN 978-3-406-73497-7

Das bereits in der flinften Auflage erschienene Werk behan-
delt in sieben Kapiteln die Thematik der Freien Software.
Nach einer Einfihrung werden die "Open Source"-Lizenzen
vor dem Hintergrund des Urheberrechts, des Vertragsrechts,
der gewerblichen Schutzrechte, des Wettbewerbsrechts und
abschliessend des internationalen Privatrechts eingehend
besprochen. Zudem tragt die Neuauflage u.a. der Rechtspre-
chung des EuGHs zum Einsatz von "Open Source Software"
in der "Cloud" Rechnung. Zu Uberzeugen vermag ferner der
Anhang mit einer Ubersicht iiber die wichtigsten Lizenzen.
Nicht nur erfahrene Praktiker profitieren von einem gelunge-
nen Werk, sondern auch Interessierte, die sich einen ersten
Zugang zur Materie verschaffen méchten.

Veranstaltungen

Praxis des
Immaterialgterrechts in
der Schweiz

6. Juli 2021,
Lake Side, Zirich

Die nachste Tagung zu den jungsten Entwicklungen im Im-
materialguterrecht in der Schweiz, verbunden mit der Mitglie-
derversammlung, wird in "hybrider Form" oder als "reines
Webinar" durchgefiihrt. Die Einladung mit den INGRES
NEWS und auf www.ingres.ch folgt.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der néachste lIttinger Workshop wurde vorlaufig auf den 27.
und 28. August 2021 verschoben. Der Termin sei bitte vorzu-
merken. Ob die Veranstaltung stattfindet, wird voraussicht-
lich im Frihsommer 2021 mit den INGRES NEWS und auf
www.ingres.ch mitgeteilt.

Zurich IP Retreat 2021 —
Beyond Patents

November 2021,
Zurich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird
voraussichtlich im November 2021 durchgefiihrt. Das Datum
ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben insbesondere in
den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch folgen.

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 mussten die auf den 2. April 2020 in den Raumen des
Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum
Immaterialglterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue
Datum — voraussichtlich im Herbst 2021 oder im Frihling
2022 — steht noch nicht fest und durfte nicht vor dem Sommer
2021 verkindet werden konnen (dann namentlich in den
INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).
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