INGRES

Postfach 1835

8027 Zurich

Fon +41 (0) 58 387 87 78
Fax +41 (0) 58 387 80 99
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion

RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Kiinzi

Institut fir
gewerblichen
Rechtsschutz

INGRES

Februar 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

CONCEPT+

Irrefihrendes und gegen
die o6ffentliche Ordnung
verstossendes Zeichen

BVGer vom 27.10.2016
(B-2781/2014)

Das ohne (negativen) Farbanspruch flr Waren der Klassen
3, 5, 10, 16, 29, 30 und 32 hinterlegte Zeichen CONCEPT+
verstosst gegen das Rotkreuzgesetz und das Wappen-
schutzgesetz, weil es eine Verwechslungsgefahr mit dem
Rotkreuz-Emblem und dem Schweizerkreuz schafft, und ist
tauschend fur Waren, die nicht aus der Schweiz stammen.

Zu beachten ist, "dass im Rahmen der Priifung, ob eine Uber-
nahme oder Nachahmung des Rotkreuzemblems vorliegt,
die Flachenausdehnung der Arme kein beurteilungsrelevan-
tes Kriterium bildet. Um Umgehungsmaoglichkeiten auszu-
schliessen, verzichtete der Gesetzgeber bewusst auf eine
prazise Definition der Form- und Farbkomponenten und ge-
wahrte damit jedem roten Kreuz in beliebiger Form und
Farbnuance auf irgendeinem weissen Grund sowie jedem
damit verwechselbaren Zeichen absoluten Schutz (...). (...)
Entgegen der Rechtsauffassung der Beschwerdefihrerin ist
es bei diesem objektivierten Priifmassstab unbeachtlich, wel-
che Bedeutung das strittige Zeichen im Zusammenhang mit
den Ubrigen Markenelementen entfaltet."

"Fur die Beurteilung, ob das in der Marke enthaltene, mit dem
Schweizerkreuz verwechselbare Zeichen konkret bestimmte
Erwartungen in Bezug auf die geografische Herkunft der ge-
kennzeichneten Waren hervorruft, ist der Gesamteindruck
des Zeichens massgeblich. Eine rein geometrische Betrach-
tungsweise ohne Berticksichtigung der heraldischen Konno-
tation greift bei der Beurteilung von Herkunftsangaben zu
kurz (...)." — Indes dréangt vorliegend die nur schwer er-
schliessbare Bedeutung "ein Mehr an Konzept" die Anspie-
lung auf das Schweizerkreuz nicht in den Hintergrund.
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BOND ST. 22 LONDON (fig.)

IrrefUhrendes und nicht
unterscheidungskraftiges
Zeichen

BVGer vom 3.11.2016
(B-2217/2014)

BOND ST.

Dem fur Tabakwaren (Klasse 34) hinterlegten Zeichen
"BOND ST. 22 LONDON (fig.)" fehlt die Unterscheidungs-
kraft. Auch ist es fur Waren nicht britischer Herkunft irrefiih-
rend.

"Die (...) Folgerung, wonach bekannte geografische Bezeich-
nungen solange als Herkunftsangaben zu verstehen sind, als
nicht weitere Umstande hinzutreten, die ein solches Ver-
standnis ausschliessen, steht in Einklang mit der normativen
Konzeption und der ratio legis von MSchG 47. (...) Ein zwin-
gender Zusammenhang zwischen einem bestimmten Ereig-
nis (direkter oder indirekter Herkunftshinweis) und der zu er-
wartenden Ereignisfolge (Warenherkunft bzw. Tauschungs-
gefahr) besteht (...) ausdricklich nicht. Vielmehr gelangt die
Rechtsprechung durch eine deduktive Schlussfolgerung zu
einer Wahrscheinlichkeitsaussage Uiber den Eintritt eines Re-
gelfalls (...)."

"Die Beschwerdeflhrerin rugt, die Anwendung des Erfah-
rungssatzes der Herkunftserwartung sei unhaltbar, weil die
Richtigkeit des strittigen Regel-/Ausnahmeverhaltnisses em-
pirisch nie nachgewiesen worden sei. Insoweit die Beschwer-
defuhrerin damit vortragt, dass Erfahrungssatze im Unter-
schied zu Rechtsséatzen wahr oder falsch sein kénnen, ist ihr
darin zuzustimmen. Insofern die Beschwerdefiihrerin aus-
schliesslich wissenschaftlich fundierten Beobachtungssét-
zen einen Wahrheitswert zugestehen will und den Ruckgriff
der Rechtsprechung auf die Lebenserfahrung fiir unzuléssig
erklart, kann ihr allerdings nicht gefolgt werden (...)."

Die Anwendung von Erfahrungssétzen fuhrt nicht zu einer
Beweislastumkehr: "Die Beschwerdefuhrerin tbersieht, dass
die kritisierte Wahrscheinlichkeitsaussage in erster Linie die
freie Beweiswurdigung von Anscheins- und Indizienbewei-
sen betrifft und nicht eine Beweislastverteilungsregel zum In-
halt hat. Innere Tatsachen —wie das mutmassliche Verstand-
nis und die Erwartungshaltung der massgeblichen Verkehrs-
kreise —, lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern ledig-
lich indirekt Gber Indizien beweisen (...)."

"Die fehlerhafte Anwendung von Erfahrungssatzen ist der ge-
richtlichen Uberpriifung grundsatzlich zuganglich. Geeignete
Beweismittel kbnnen das hilfsweise herangezogene Erfah-
rungswissen jederzeit erganzen oder korrigieren (...). Ent-
sprechende weitergehende Beweismittel missen indessen
von der Beschwerdefiihrerin beigebracht werden, und sie
tragt die Folgen der Beweislosigkeit (...)."
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BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 7.10.2016
(B-159/2014)

Angegriffene Marke:

Zwischen der fur Wodka (Klasse 33) gebrauchten Wortmarke
BELVEDERE und der fir Amarone-Weine (Klasse 33) hinter-
legten Wort-/Bildmarke "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)"
besteht Verwechslungsgefahr.

Zwischen Wodka und Amarone-Weinen besteht nur eine re-
lativ entfernte Warengleichartigkeit ("similarité relativement
éloignée"): "Les spiritueux et les vins se distinguent en effet
notamment par leur degré d'alcool, leur but d'utilisation et leur
lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas, étre tres
différents.”

Trotz nur entfernter Warengleichartigkeit ist von Verwechs-
lungsgefahr auszugehen.

THE BODY SHOP; THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.12.2016
(B-2711/2016)

Widerspruchsmarke 2:

THE BODY SHOP

Angefochtene Marke:

THERFACESHOP

Entgegen dem IGE hélt das Bundesverwaltungsgericht die
Marke "THEFACESHOP (fig.)" mit den beiden flur (stark)
gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 3 und 35)
beanspruchten Marken THE BODY SHOP und "THE BODY
SHOP (fig.)" fur verwechselbar ahnlich.

Die Begriffe "The", "Face", "Body" und "Shop" gehéren zum
englischen Grundwortschatz.

"Face" und "body" als Begriffe fiir den Korper bzw. einen
Korperteil stehen in semantischem Zusammenhang.

In einer Gesamtschau wird deutlich, "dass sich die Uber-
einstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren ge-
meinfreie Bestandteile beschranken. Die angefochtene
Marke Ubernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur
die Elemente 'the' und 'shop’, sondern auch deren Aufbau
mit 'the' am Zeichenanfang, 'shop' am Zeichenende und ei-
nem auf den Koérper bzw. einen Korperteil verweisenden
Element in der Mitte. (...) Schliesslich verwendet die ange-
fochtene Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie
die altere Wortbildmarke und enthalt ein Mittelelement glei-
cher Lange (...). Durch die Vielzahl von Ubereistimmungen
und Annéherungen erwecken die Marken einen ahnlichen
Gesamteindruck. (...) Damit ist zumindest eine mittelbare
Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen."
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Kartellrecht: Entscheide

Nikon

Unzuladssige
Wettbewerbsabreden

BVGer VOM 16.9.2016
(B-581/2012)

Die WEKO sanktionierte die Nikon AG wegen unzuléssiger
Wettbewerbsabreden mit einer Busse von CHF 12.5 Mio.
Durch die Statuierung von Export- und Importverboten in den
Vertragen mit ihren Vertriebspartnern habe Nikon den Paral-
lelhandel in die Schweiz behindert und so den schweizeri-
schen Markt abgeschottet. Das Bundesverwaltungsgericht
weist die von Nikon erhobene Beschwerde weitgehend ab.

Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich massgeblich auf
den in Sachen Elmex geféllten Bundesgerichtsentscheid
(vgl. BGer 2C_180/2014 vom 28. Juni 2016) und halt fest,
dass der Anwendungsbereich des Kartellgesetzes weit zu
fassen ist und daher von Gesetzes wegen nicht nur tatsach-
liche, sondern auch potentielle Auswirkungen von Wettbe-
werbsabreden unter den sachlich-rdumlichen Geltungsbe-
reich fallen. Parallelimporte lassen sich dabei nicht unter Be-
rufung auf Schutzrechte verhindern, sofern ein Immaterialgu-
terrecht aus Sicht des rechtsanwendenden Staates im Inland
erschopft ist. Bei Sachverhalten, die unter KG 5 |V fallen —
z.B. "(...) Abreden in Vertriebsvertragen uber die Zuweisung
von Gebieten, soweit Verkdufe in diese durch gebietsfremde
Vertriebspartner ausgeschlossen werden" — ist von Gesetzes
wegen die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs zu ver-
muten. Die Vermutung der Beseitigung des wirksamen Wett-
bewerbs ist widerlegbar. Allerdings ist bei Sachverhalten, die
unter die Vermutungstatbestande fallen, grundsatzlich von
der Erheblichkeit der Wettbewerbsbeeintrachtigung auszu-
gehen. Daher ertbrigt sich die Prifung quantitativer Ele-
mente (wie des Schadigungspotentials aufgrund der Markt-
anteile und der tats&chlich vorhandenen Marktauswirkung).
Indes sind wegen der Schwere der Wettbewerbsverzerrung
und der Sanktionshthe trotzdem quantitative Elemente zu
bertcksichtigen. Vorbehalten bleibt trotz der "per se"-Erheb-
lichkeit der Wettbewerbsabrede die Rechtfertigung kraft wirt-
schaftlicher Effizienz, die hier aber nicht gelingt. Eine direkte
Sanktion nach KG 49a | kann auch aufgrund einer Abrede
ergehen, die unter den Vermutungstatbestand fallt, jedoch
nicht zu einer Beseitigung, wohl aber zu einer Wettbewerbs-
beeintrachtigung fuhrt. Dabei geniugt KG 49a den Be-
stimmtheitsanforderungen in Bezug auf die Rechtsfolge.
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Urheberrecht: Entscheide

Solidarhaftung fur Urheberrechtsgeblhren

Solidarhaftung fur
Urheberrechtsgebihren

OGer ZH vom 19.1.2010

Erbringt eine Person fir einen Club ein grosses finanzielles
und administratives Engagement, so ist sie als einfache Ge-
sellschafterin des Clubs anzusehen, auch wenn sie selbst die
einzelnen Anlasse nicht organisiert. Damit haftet sie auch so-

(LD e i) lidarisch fur die der SUISA geschuldeten Urheberrechtsent-
schadigungen.
Patentrecht: Aktuelles
Einheitliches Nach dem aktuellen Stand dirfte das Einheitliche Patentge-

Patentgericht
Vgl. www.epo.org

z.B. https://www.epo.org/news-
issues/news/2016/20161129.htmi

richt (EPG) im Dezember 2017 seine Tatigkeit mit britischer
Beteiligung aufnehmen. Bereits im Mai dieses Jahres soll
eine Ubergangsphase beginnen, um die institutionellen Nor-
men des EPGU umzusetzen. "Opt-Out"-Antrage sollen ab
diesem September gestellt werden kénnen.

Obschon noch viele Fragezeichen im Raum stehen (und die
Umsetzung des EPGU schliesslich noch scheitern kénnte),
ist fir Inhaber von Patentportfolios die Frage der "Opt-Out"-
Moglichkeit friihzeitig zu prifen.

Patentrecht: Entscheide

Urinalventil (Fluidsteuerventil)

Streitwert bei
Klagetrennung

BPatGer vom 21.11.2016
(02014_002)

Gemaéss ZPO 93 werden bei einfacher Streitgenossenschaft
und Klagenhdufung die geltend gemachten Anspriiche zu-
sammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig aus-
schliessen. Dies bedeutet umgekehrt, dass bei Trennung ei-
ner Klage geméss ZPO 125 b der zuvor zusammengerech-
nete Streitwert auf die getrennten Klagen zu verteilen ist.
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Amtiris

Bindung an im Patent-
erteilungsverfahren
vorgenommene
Einschrankung

BPatGer vom 6.12.2016
(S2016_004)

Massnahmeverfahren!

Im EP-Erteilungsverfahren hatte eine Inhaberin eines Medi-
kamenten-Patents ("Zusammensetzung, welche ein Antifolat
und ein Methylmalonsaure senkendes Mittel enthalt") eines
der Patentmerkmale auf eine bestimmte Substanz (Pemetre-
xeddinatrium) eingeschrankt. Zu klaren war, ob das Ersetzen
von Pemetrexeddinatrium durch Pemetrexeddisaure in ei-
nem Konkurrenzmedikament eine &quivalente Patentverlet-
zung (Nachahmung) darstellt. Das Bundespatentgericht ver-
neint die Frage, weil einerseits die Patentinhaberin sich die
Einschrankung entgegenhalten lassen muss und anderseits
keine Gleichwertigkeit vorliegt.

Fur die Beurteilung der Bedeutung der von der Patentinha-
berin im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen
Einschrankungen ist davon auszugehen, dass die Schweiz,
wie andere europdische Lander auch, keine "Prosecution
History Estoppel” kennt, wie sie in den USA angewandt wird.
Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte
in der Schweiz vollig ausser Acht gelassen werden kann. Ab-
zustellen ist auf den Grundsatz von Treu und Glauben, was
dazu fihrt, dass Erklarungen aus dem Erteilungsverfahren
zu bericksichtigen sind, wenn sich der Patentinhaber (in ei-
nem Verletzungsverfahren) in klaren Widerspruch zu seinen
Erklarungen im Erteilungsverfahren setzt. Darum ist festzu-
halten, "dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an
die Einschrankungen, die er im Erteilungsverfahren vorge-
nommen hat, um das Patent zu erhalten (oder jedenfalls
schneller zu erhalten) gebunden ist, und dass es ihm deshalb
nun verwehrt ist, genau diese Einschrankung tiber den Weg
der Aquivalenz zu umgehen. (...) Die Offentlichkeit muss sich
auf diese Definition, die der Patentinhaber in klarem Wissen
in die Beschreibung eingefuihrt hat, verlassen durfen. Diese
Definition stellt deshalb eine willentliche und bindende Aus-
sage fir das Klagepatent dar."

"Die Tatsache, dass fur eine Zulassung die gleiche Wirkung
des Generikums, fur welches die Zulassung begehrt wird, wie
fur das bereits zugelassene Original belegt werden muss, ist
ein sehr starkes Argument dafir, dass eine Gleichwirkung
auch im patentrechtlichen Sinn vorliegt. Es ist dabei zu be-
achten, dass naturgemass jede Substanz irgendeine leicht
andere Eigenschaft aufweist als eine andere Substanz. Es
geht in der Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigen-
schaften gleich sein missen, denn sonst ware bei der Beur-
teilung der Aquivalenz von zwei chemischen Substanzen die
Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist primar auf die
erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen Wirkun-
gen der Substanzen abzustellen.”
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Literatur

Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb
(UWG)

Kommentar

Henning Harte-Bavendamm

/ Frauke Henning-Bodewig

Verlag C. H. Beck oHG, 4. Aufl.,
Miinchen 2016,

XXI + 2898 Seiten, CHF 349;
ISBN 978-3-406-68253-7

Die jungste Auflage des auch fir die Schweizer Praxis unent-
behrlichen Standardwerks berlcksichtigt neben der reichen
neuen deutschen und EU-Rechtsprechung vor allem die er-
neute DE-UWG-Novelle mit ihren wichtigen Anderungen. Ne-
ben der Anpassung der Generalklausel sind der neue DE-
UWG 4a ulber die aggressiven Geschéftspraktiken und die
Beschréankung des DE-UWG 4 auf Konkurrenten zu nennen.
Eine Neuordnung bringt die Richtlinie EU 2016/943 Uber den
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Ge-
schéaftsinformationen, die bis Mitte 2017 umzusetzen ist und
in den Grundziigen dargestellt wird. Wertvoll ist die tber 500
Seiten zahlende Einleitung, die sich neben dem européi-
schen und weltweiten Lauterkeitsrecht u.a. mit dem nationa-
len Recht einzelner EU-Staaten sowie medien- und berufs-
spezifischen Regeln befasst. Im zweiten Teil folgt eine aus-
fuhrliche Ertrterung der einzelnen Normen. Der dritte Teil be-
spricht die Preisangabenverordnung. Hilfreich ist das Fund-
stellenverzeichnis zu Entscheiden des EuGH und des BGH.

Markenrecht

Kommentar

Annette Kur /
Verena von Bomhard /
Friedrich Albrecht

Verlag C. H. Beck oHG,
Miinchen 2017,

XXXVIII + 2392 Seiten, CHF 199;

ISBN 978-3-406-64792-5

Das ausgewiesene Expertentrio kommentiert in seiner fun-
damentalen Neuerscheinung das DE-MarkenG wie auch die
soeben revidierte Unionsmarkenverordnung (UMV) mit wis-
senschaftlichem Tiefgang und gleichwohl vorziiglicher Aus-
richtung auf die Praxis sowie unter besonderer Berticksichti-
gung der Verknipfung und Einbettung des Markenrechts in
den gesamten Rechtsrahmen. Es handelt sich um die erste
Gesamtdarstellung der neuen UMV in deutscher Sprache.
Die Rechtsprechung wie auch die Literatur sind umfassend
eingearbeitet und leicht auffindbar. Ein bedeutender Platz in
der Markenrechtsdoktrin ist dem Werk gewiss.

Gebrauchsmusterrecht
Kommentar
Hans-Friedrich Loth

Verlag C. H. Beck oHG, 2. Aufl.,
Miinchen 2017,

XXIII + 897 Seiten, CHF 139;
ISBN 978-3-406-69708-1

Der nach funfzehn Jahren erneut aufgelegte, weitgehend
neu verfasste Kommentar zum deutschen Gebrauchsmus-
terrecht erlautert dieses Rechtsgebiet tbersichtlich, fundiert
und praxisfreundlich, stellt immer wieder Querbeziige zum
Patengesetz her, veranschaulicht damit auch den Sinn des
Gebrauchsmusters und bereichert folglich die in der Schweiz
laufenden Gesprache zur Revision des Patentrechts. Zahl-
reiche Anh&nge und ein ausfuhrliches Entscheidregister run-
den das Werk ab.

INGRES NEWS 2/17

Seite 7



inNGResS

Tagungsberichte

Praxis des
Immaterialguterrechts in
der Européischen Union

30. Januar 2017,
Hotel Zirichberg, Zirich

Am 30. Januar 2017 veranstaltete INGRES mit gegen acht-
zig Teilnehmern seine traditionelle Tagung zu den Vorjahres-
entwicklungen im européaischen Immaterialguterrecht. Ver-
treter nationaler und europaischer Gerichte, des EPA, des
EUIPO sowie der Universitaten und der Advokatur erdrterten
das Jahr 2016 sowie die voraussichtlichen Entwicklungen
(namentlich EU-Patentsystem und revidiertes EU-Marken-
recht) aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Petra
Schmitz, Stefan Luginbihl, Tilman Mdller-Stoy, Dieter
Brandle, Tobias Bremi), Know-how-Rechs (Christoph Ann),
Urheberrechts (Guido Kucsko), Designrechts (Peter
Schramm) und Markenrechts (Ulrich Hildebrandt, Christoph
Bartos). Ein Abendessen schloss die Ganztagesveranstal-
tung ab. Am Vortag wurde der INGRES-Skitag im Winter-
sportgebiet Valbella durchgefihrt. Der Tagungsbericht er-
scheint in der sic!; die Folgeveranstaltung findet am selben
Ort am 29. Januar 2018 statt.

Veranstaltungen

Praxis des
Immaterialguterrechts in
der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zirich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, fuhrt INGRES in Zirich sei-
nen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereig-
nissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schwei-
zer Immaterialgtterrecht durch, gefolgt von der traditionellen
Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zirichsee. Vor der Ta-
gung findet die jahrliche INGRES-Mitgliederversammiung
statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht

25./26. August 2017 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nachsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der
malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert
INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich
die Tagung mit dem Schutz der Bekanntheit von Zeichen im
Markenrecht beschéaftigen. Die Einladung folgt.

Zurich IP Retreat 2017 —
"The Hindsight Bias in
Patent Law"

8. /9. September 2017 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Kusnacht

INGRES begriindet zusammen mit der ETHZ am 8. /9. Sep-
tember 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Kisnacht ZH
eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe zum Pa-
tentrecht. Schweizer und internationale Experten bespre-
chen dabei ausgewahlte Themen des Patentrechts, diesmal
vorab zur rickschauenden Betrachtungsweise. Die Einla-
dung folgt.
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