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Kennzeichenrecht: Entscheide

e (fig.) / pick e bike (fig.)

Voraussetzungen fur
Beschrénkung der
Akteneinsicht

BVGer vom 26.04.2021
(B-87/2020)

Widerspruchsmarke:

a—~

angegriffene Marke:

pick@bike

Zwischen den beiden u.a. fir Fahrzeuge und Transport-
dienstleistungen (Klassen 12 und 39) beanspruchten Marken
"e (fig.)" und "pick e bike (fig.)" besteht keine Verwechslungs-
gefahr. "Die beiden Zeichen &hneln sich nur im grafischen
Element 'e'. Tatsachlich genugt diese geringe Ubereinstim-
mung auch bei identischen bzw. gleichartigen Waren und
Dienstleistungen nicht, um in casu eine unmittelbare oder
mittelbare Verwechslungsgefahr zu begriinden"; dies gilt
umso mehr als die Widerspruchsmarke "in Bezug auf die an-
gebotenen Waren und Dienstleistungen aufgrund der sich
durch das Attribut 'elektronisch' einstellenden Assoziation ei-
nen beschreibenden Charakter" und somit eine geschwachte
Kennzeichnungskraft aufweist.

Einer Verfahrenspartei darf die Einsicht in von der Gegenpar-
tei eingereichte Beweismittel nur in Ausnahmefallen verwei-
gert werden: "Die Gewahrung der Akteneinsicht bildet (...)
die Regel, deren Verweigerung oder Einschréankung dage-
gen die Ausnahme (...). Zu wesentlichen privaten Interessen,
die eine Geheimhaltung erfordern, zahlen namentlich Ge-
schaftsgeheimnisse (...). Geschaftsgeheimnisse umfassen
alle Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, an deren Ge-
heimhaltung ein schutzwurdiges Interesse besteht. (...) Es ist
nach den Umstéanden des konkreten Einzelfalles und nicht
generell zu beurteilen, welches dem Einsichtsrecht entge-
genstehende Interesse (...) als wesentlich zu gelten hat (...).
(...) Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstick
verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur
abgestellt werden, wenn ihr die Behérde von seinem fiir die
Sache wesentlichen Inhalt mundlich oder schriftlich Kenntnis
und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu &aus-
sern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen".
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Tellco Holding AG; TELLCO / Tell AG; Tell Advisors AG; TELL

Geringer Schutzumfang
von nationalen
Wortzeichen

BGer vom 18.05.2021
(4A_28/2021)

Wort-/Bildmarke der Klagerin:

Auftritt der Beklagten:

Tell:

"Sind im Stadium der Hauptverhandlung keine Beweise ab-
zunehmen, verlangt die Zivilprozessordnung von der Verfah-
rensleitung nicht, dass sie den Parteien Gelegenheit zu
Schlussvortradgen gibt. Zu allfalligen bereits im Vorberei-
tungsverfahren abgenommenen Beweisen oder zu als Ur-
kunden eingereichten Beweismitteln haben sich die Parteien
im Rahmen der ersten Parteivortrage zu aussern."

Zwischen den Firmen und Marken Tellco Holding AG,
TELLCO, "tellco (fig.)" und TELLCO PENSINVEST einerseits
sowie den Firmen, Marken und Zeichen Tell AG, Tell Advi-
sors AG, TELL und "tell (fig.) anderseits besteht (unter mar-
ken-, firmen-, lauterkeits- und namensrechtlicher Sicht) keine
Verwechslungsgefahr.

Beim Zeichen TELL handelt es sich "um ein nationales Wort-
zeichen im Sinne von WSchG 7 (...). Als nationales Wortzei-
chen darf es gebraucht werden, es sei denn, der Gebrauch
ist irrefihrend oder verstdsst gegen die 6ffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht (WSchG 11). (...) Um-
gekehrt besteht ein erhebliches, in den Bestimmungen des
WSchG zum Ausdruck gebrachtes 6ffentliches Interesse da-
ran, dass nationale Wortzeichen nicht Gber Gebiihr monopo-
lisiert werden. Wer ein nationales Wortzeichen zum Bestand-
teil seiner Marke, seiner Firma oder seines Auftritts im Ge-
schaftsverkehr erhebt, muss sich der Nahe dieses Kennzei-
chens zum Gemeingut und damit der geringen Eignung zur
Individualisierung bewusst sein." Aufgrund der Tatsache,
dass die Zeichen der Klagerin unter markenrechtlicher Warte
"geringe Unterscheidungskraft" bzw. unter firmenrechtlicher
Sicht "keine besondere Préagekraft" aufweisen, "hat das Han-
delsgericht zu Recht erkannt, dass bereits bescheidenere
Abweichungen gentigen, um eine hinreichende Unterscheid-
barkeit zu erreichen.” Die "Endsilbe 'CO' macht aus dem ein-
silbigen Kurzwort TELL ein zweisilbiges Zeichen und fihrt so-
wohl akustisch als auch optisch zu einem anderen Eindruck,
mit erheblich divergierender bildlicher Wirkung."

Die Klagerin hatte in ihrer Klage gestitzt auf Abtretungser-
klarungen auch Rechte von mit ihr verbundenen Unterneh-
men geltend gemacht. Laut dem Bundesgericht ist das Han-
delsgericht auf diesbezigliche Begehren der Klagerin zu
Recht nicht eingetreten: "Die Vorinstanz ist ausgehend von
zutreffenden Uberlegungen zur grundsétzlichen Unzulassig-
keit gewillkiirter Prozessstandschaften im schweizerischen
Zivilprozess (...) zu Recht auf die Klage nicht eingetreten, so-
weit damit Anspriiche der Tochtergesellschaft und der ver-
bundenen Stiftungen geltend gemacht worden sind."
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APTIS /| APTIV

Fehlender
Markengebrauch

BVGer vom 25.05.2021
(B-6813/2019)

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein gentigender Marken-
gebrauch vorliegt, ist zu unterscheiden zwischen dem Fall,
bei dem bloss schwache Kommerzialisierungsbemiihungen
vorliegen (“faibles efforts de commercialisation™), und jenem,
bei dem ernsthafte Bemiihungen gezeigt sind, diese aber zu
keinem Erfolg bzw. zu keinen Verkaufen fihren. Nur im zwei-
ten Fall kann — je nach zu beurteilender Ausgangslage — ein
ernsthafter Markengebrauch bejaht werden: "on exige aussi
une certaine intensité lorsque l'usage se limite a de la
prospection du marché. Autrement dit, on ne peut parler
d'échec commercial qu'apres plusieurs tentatives infruc-
tueuses. Devant de faibles efforts de commercialisation (...)
il n'y a méme pas a proprement parler de prospection du mar-
ché." Hier liegt (auch im Sinne des CH-DE-Staatsabkom-
mens) kein gentigender Markengebrauch vor, obschon 2018
fur kurze Zeit zu verkaufende Busse zu Testzwecken in zwei
deutschen Stadten unterwegs waren und auch Prospektma-
terial vorlag: "Il serait délicat d'admettre une prospection sé-
rieuse en l'espece, alors méme que l'activité de la recourante
a été si faible. Si I'on admettait en I'espéce l'usage sérieux,
cela reviendrait a confondre existence du produit et usage
sérieux de la marque, au moins en ce qui concerne les sys-
téemes de transport. Bien que la recourante soit active sur un
marché particulier, on ne saurait, tout comme dans le cas des
produits de luxe, dont les ventes sont aussi épisodiques, re-
noncer a une certaine intensité dans la commercialisation,
respectivement dans la prospection du marché."

QUANTEX / QUANTEDGE (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.05.2021
(B-1269/2020)

Angegriffene Marke :

QUANTEDGE

Zwischen den flr diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36)
beanspruchten Marken QUANTEX und "QUANTEDGE (fig.)"
besteht Verwechslungsgefahr.

Dem Begriff "Quant” kommt im Bereich von Finanzdienstleis-
tungen ein beschreibender Gehalt zu, weshalb der Wider-
spruchsmarke nur ein eingeschrankter Schutzumfang zu-
kommt. Trotzdem besteht Verwechslungsgefahr: "Das ange-
fochtene Zeichen erlangt durch das Element '-edge' und die
klangliche Anspielung auf den Begriff 'Hedge' (...) keinen ab-
weichenden Gesamteindruck zu QUANTEX und erhéalt auch
keine eigene Individualitat."

INGRES NEWS 7-8/21

Seite 3



inGrRes

HANA / Hanalytics (fig.)

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.03.2021
(B-4612/2019)

@ Hanalytics

Zwischen den fir gleichartige Waren und Dienstleistungen
(u.a. der Klassen 9 und 42) beanspruchten Marken HANA
und "Hanalytics (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.
Der in der angegriffenen Marke klar erkennbare Begriff "ana-
Iytics" fuhrt dazu, dass der Wortbestandteil "Hana" "kaum
mehr wahrgenommen wird und seine Individualitat verliert".
Auch das in der angefochtenen Marke vorhandene Bildele-
ment tragt insgesamt "nicht unwesentlich dazu bei, eine un-
terschiedliche Wahrnehmung (...) zu erzeugen".

Entscheide: Patentrecht

Lumenspitze

Normative Auslegung von
Patentanspriichen

BGer vom 25.05.2021
(4A_490/2020)

Patentanspriiche sind "nicht empirisch, sondern normativ
auszulegen (...). Der Umstand, dass die in den Patentanspri-
chen umschriebenen technischen Anleitungen aus Sicht des
Fachmanns auszulegen sind, andert nichts am Grundsatz
der normativen Auslegung (...), die vom Bundesgericht als
Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei Gberpruft werden
kann. Zwar mag zutreffen, dass die Auslegung eines Pa-
tentanspruchs im Einzelfall auf tatsachlichen Feststellungen
beruht, wie etwa dem Verstandnis eines Fachausdrucks in
einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen
Verhdltnissen, an die das Bundesgericht nach BGG 105 | ge-
bunden ist." Ein Beschwerdeflihrer muss im Einzelfall zeigen,
inwiefern dies bei konkreten Fachbegriffen der Fall sein soll.

Aussert sich ein Anwalt in einer Beschwerdeantwort an das
Bundesgericht zu Themen, die nicht Beschwerdegegenstand
bilden oder nicht innerhalb der Kognition des Bundesgerichts
liegen, so ist der vom Anwalt geltend gemachte Zeitaufwand
bzw. seine Honorarnote entsprechend zu kirzen. Fur Auf-
wande von Patentanwdlten gilt das Folgende: "Angesichts
der beschréankten Uberprufungsbefugnis des Bundesgerichts
(...) ist der Aufwand fir einen allfalligen Beizug eines Patent-
anwalts im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren als
durch den reglementarischen Tarif abgegolten zu betrachten.
Dabei ist zu berucksichtigen, dass Patentanwélte — im Ge-
gensatz zum Verfahren vor Bundespatentgericht (...) — im
bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zur Partei-
vertretung zugelassen sind (...)."
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Maoglicher Weiterverkauf

Umstrittene Inhaberschaft
an Patentanmeldungen

BPatGer vom 19.04.2021
(02019 _011)

Nicht rechtskréaftig!

Das Bundespatentgericht weist — nachdem es im Massnah-
meverfahren eine zeitlich beschrankte Verfligungsbeschran-
kung erlassen hatte (vgl. INGRES NEWS 9/2019, 4;
S2019_003) — eine Klage auf Feststellung der Inhaberschaft
an sechs Patentanmeldungen ab.

Will eine Partei, dass in einem Verfahren vor dem Bundes-
patentgericht Akten aus einem Strafverfahren als Beweismit-
tel beigezogen werden, so hat sie genau darzutun, welche
Akten(teile) warum zu edieren sind: "Il n‘appartient pas au tri-
bunal [fédéral des brevets] d'exiger la production de l'en-
semble du dossier pénal, a I'évidence trés volumineux, sans
gue la demanderesse ait indiqué spécifiquement quelles al-
légations de fait détaillés (‘substantiiert’), contestés par les
défenderesses, doivent étre prouvées par quel passages du
dossier pénal."

"De fait, la cession n'est valable que si elle a été constatée
par écrit (CO 165)."

"Un transfert de brevet est soumise a la forme écrite (LBI 33
11°). Dés lors aucun transfert n'a pu étre valablement conclu
en |'absence d'un contrat écrit.”

Entscheide: Urheberrecht

Radio Top

Abrechnung tariflich
festgelegter Vergltungen

BGer vom 19.03.2021
(4A_450/2020 und 4A_464/2020)

Teilweise Zurlickweisung an die
Vorinstanz!

Verwertungsgesellschaften sind "nach URG 44 gegeniber
den Rechtsinhabern (...) gesetzlich verpflichtet, die zu ihrem
Tatigkeitsbereich gehdérenden Rechte wahrzunehmen. Dazu
gehort, gegebenenfalls Verbotsrechte gegentiber Nutzern
auszuiben (...): Wo die akute Gefahr besteht, dass die von
Nutzern eingegangenen finanziellen Verpflichtungen nicht
erfullt werden, wird sich die Verwertungsgesellschaft — unter
Wahrung des Gebots der Gleichbehandlung (URG 45 II) —
der Nutzung widersetzen mussen".

Ist nicht oder nicht gentigend erstellt, dass eine Nutzerin un-
vollstandige oder nicht korrekte Meldungen ihrer Einnahmen
gemacht hat, so kann eine Verwertungsgesellschaft nicht ge-
stutzt auf gemachte Schéatzungen abrechnen.
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Entscheide: Medienrecht

Kinderquéalsekte

Teilweise Verneinung
eines fortbestehenden
Storungszustands durch
Berichtsanpassung im
Internet

BGer vom 18.02.2021
(5A_247/2020 und 5A_254/2020)

Zurlckweisung an die Vorinstanz
beziiglich Kosten und Parteient-
schadigung.

Auf blick.ch wurde unter Nennung des Namens und mit Fo-
tografie einer Person ein Artikel mit folgendem Titel und Un-
tertitel publiziert: "XY aus Rafz ZH — Dieser Schweizer hilft
Kinderqual-Sekte; Die deutsche Justiz ermittelt gegen 'Zwolf
Stamme'. Die Sekte qualt Kinder — mit Unterstitzung aus der
Schweiz". Spater wurde der volle Name im Online-Artikel
durch die Initialen des Vor- und Nachnamens ersetzt. In die-
ser abgeénderten Form ist der Artikel bis heute im Internet
abrufbar. Das Obergericht des Kantons Aargau sah sowohl
in Bezug auf den urspriinglichen Artikel als auch in Bezug auf
den Uberarbeiteten Artikel das Vorliegen einer Personlich-
keitsverletzung. In Bezug auf den urspriinglichen Artikel hebt
das Bundesgericht den Entscheid des Obergerichts auf.

Da die urspriingliche Version des Onlineberichts — mit Nen-
nung des vollen Namens — im Urteilszeitpunkt nicht mehr ein-
sehbar war, liegt kein fortbestehender Stérungszustand vor.
Folglich besteht auch kein Interesse an der Feststellung der
Widerrechtlichkeit: "Will der Verletzte nach Massgabe von
ZGB 28a | Z. 3 eine Feststellungsklage erheben, so hat er
aufzuzeigen, dass sich der negative Eindruck, der von einer
in der Vergangenheit erschienenen Publikation herriihrt, wei-
terhin stérend auswirkt (...). (...) Mit Bezug auf im Internet
publizierte Medieninhalte folgt aus dem Gesagten, dass der
Grundsatz, wonach Veroffentlichungen im Internet im Allge-
meinen immer abrufbar sind, im spezifischen Fall der Kon-
kretisierung bedarf. (...) Die Uberlegung des Obergerichts,
dass die urspringliche Version des Artikels ‘aufgrund der
heutigen Archivierungstechniken' unbefristet zugénglich
bleibe (...), hat keinen Bezug zum konkreten Fall. Sie ist
abstrakter Natur. Ein allgemeiner Hinweis auf nicht ndher be-
zeichnete Technologien gendgt (...) nicht, um einen fortbe-
stehenden Stérungszustand zu bejahen

"Ist (...) damit zu rechnen, dass Leser den Haupttext (...)
nicht in seiner Gesamtheit zur Kenntnis nehmen, so kann
sich ein Medienunternehmen nicht darauf berufen, dass die
vollstandige Lektire des Berichts allfallige, in den einleiten-
den Teilen enthaltene Doppelbddigkeiten oder Andeutungen
ausgeraumt hatte. Lasst sich die Presse bei der Gestaltung
von Schlagzeilen und (Unter-)Titeln auf das Spiel mit der re-
lativen Offenheit der verwendeten Formulierungen ein, so
geht sie mit anderen Worten auch unter dem Blickwinkel des
Personlichkeitsschutzes ein Risiko ein (...)."
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Literatur

Die Auslegung und For-
mulierung von Patentan-

sprichen

Leitfaden fur die Praxis mit

zahlreichen Beispielen

Oliver Baldus

Verlag C.H. Beck oHG,

Minchen 2021, XIV + 275 Seiten,
CHF 80; ISBN 978-3-406-77169-9

Das Werk bietet einen umfassenden Uberblick tber die
Grundlagen zur Auslegung von Patentansprichen, insbe-
sondere im Hinblick auf Verfahren vor dem Deutschen und
dem Europdischen Patentamt. Nach einer Einfihrung in die
allgemeine Auslegungslehre, zu Spezialbegriffen sowie zu
massgeblichen Einzelfragen findet die Leserschaft u.a. wert-
volle Hinweise zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung, ei-
nen Uberblick Giber die Regeln und Leitsatze, ein Beispiel fur
eine Patentanmeldung sowie zahlreiche Beispiele aus dem
Patentregister. Das Buch ist auch fir die Praxis in der
Schweiz von grossem Mehrwert.

Wettbewerbsrecht

Mit europarechtlichen Bezligen
und Immaterialgiterrecht

Andreas Heinemann/
Patricia Martina Hager/
Angelika Murer (Hg.)

Dike Verlag AG, 3. Aufl.,
Zurich et al. 2021,

IX + 710 Seiten, CHF 40;
ISBN 978-3-03891-288-0

Bereits in der 3. Auflage erschienen, vereint diese beliebte
Textausgabe die wichtigsten Erlasse auf dem Gebiet des
schweizerischen Wettbewerbsrechts, des europaischen
Wettbewerbsrechts und des vornehmlich schweizerischen
Immaterialglterrechts. Erganzend finden sich ausgewahlte
Bekanntmachungen der Wettbewerbskommission. Das aus-
fuhrliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Durchsuchen
der zahlreichen Gesetzestexte erheblich.

Patentrecht

Christian Osterrieth

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,

Minchen 2021,
XXIII + 344 Seiten, CHF 120;
ISBN 978-3-406-74614-7

Der auf reiche Erfahrung in Praxis und Lehre zuriickgreifende
Autor legt seine Einfiihrung zum Patentrecht in der 6. Auflage
vor. Das Werk bietet eine fundierte Darstellung der neuesten
Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lite-
ratur. Hervorzuheben ist zudem die Abhandlung Uber das
Spannungsverhaltnis zwischen Patent-, Lizenz- und Kartell-
recht. Selbstredende wird bereits das EU-Abkommen Uber
das Einheitliche Patentgericht (UPC) bericksichtigt. Das
Werk bietet einmal mehr einen ausgezeichneten Uberblick
Uber das Patentrecht und ist auch der Schweizer Rechtsge-
meinde zu empfehlen.
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Tagungsberichte

Mitgliederversammlung
des INGRES

6. Juli 2021,
Lake Side, Zirich,
sowie als Webinar

Nach der Begriissung durch den Préasidenten Michael Rit-
scher berichtete der Geschaftsfihrer Christoph Gasser zu
den letzten INGRES-Tagungen sowie den Verschiebungen
wahrend der laufenden Pandemie, worauf Michael Ritscher
die nachsten INGRES-Anlasse vorstellte. Die Mitgliederver-
sammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung
2019/2020 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach
Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt) und be-
statigte die Neuwahl in den Vorstand von Erich Herzog.

Veranstaltungen

GRUR-Jahrestagung 2021

15. bis 18. September 2021,
Bonn sowie per "Videostream"

Die Deutsche Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V. (GRUR) veranstaltet ihre diesjahrige
Jahrestagung in der Zeit vom 15. bis 18. September 2021 in
Bonn. Erstmals wird die Tagung als hybride Veranstaltung
durchgefuhrt: Geméass dem Motto "Eine Anmeldung — zwei
Formate" kann personlich vor Ort oder per "Videostream" am
Fachprogramm sowie an ausgewahlten Veranstaltungen des
Rahmenprogramms teilgenommen werden. Auch die
INGRES-Leserschaft ist herzlich eingeladen. Informationen
zum Programm sowie zu den Teilnahme- und Anmelde-
modalitaten finden sich unter www.grur2021.org.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der nachste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet
am 27. und 28. August 2021 (ausschliesslich) "physisch” in
der Kartause lIttingen statt. Die Einladung lag den INGRES-
News 06/2021 bei und findet sich auf www.ingres.ch.

Durchsetzung von
Immaterialglterrechten
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 —
voraussichtlich im Frihling 2022 — steht noch nicht fest und
durfte nicht vor dem Herbst 2021 verkindet werden (dann na-
mentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Zurich IP Retreat 2022 —
Beyond Patents

November 2022,
Zurich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird
voraussichtlich im Herbst 2022 durchgefiihrt. Das Datum ist
noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere
in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.
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