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Kennzeichenrecht: Entscheide

NORMA (fig.)

Unterscheidungskraft
wegen grafischer
Gestaltung

BVGer vom 27.03.2018
(B-2102/2016)

Streitgegenstandliche Marke:

NORMA

Das IGE verweigerte der fur unterschiedlichste Waren und
Dienstleistungen (Klassen 3-5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27-36, 38, 39, 43) beanspruchten und mit einem Farban-
spruch (weiss, gelb, orange, rot) versehenen Marke
"NORMA (fig.)" wegen fehlender Unterscheidungskraft die
Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht lasst die Eintra-
gung wegen der grafischen Ausgestaltung der Marke zu.

Ein mit dem Wortelement NORMA gekennzeichnetes Pro-
dukt bzw. eine so angepriesene Dienstleistung gibt "dem
Konsumenten zu verstehen, dass e[r] ein der Norm bzw. dem
Standard entsprechendes Produkt bzw. eine entsprechende
Dienstleistung erhélt. Da die Konsumenten von jedem Wa-
renproduzenten und Dienstleistungserbringer erwarten, dass
sie der Norm entsprechende Waren und Dienstleistungen lie-
fern respektive erbringen, werden sie in 'NORMA' weniger ei-
nen betrieblichen Herkunftshinweis, als vielmehr ohne spezi-
ellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung er-
kennen, die mit den einschlagigen Bestimmungen Uberein-
stimmt. Somit beschreibt 'NORMA' eine Eigenschaft einer
Ware oder Dienstleistung, weshalb dem strittigen [Wort-]Zei-
chen keine Unterscheidungskraft zukommt".

Die Marke ist "aufgrund der Mehrfachkombination auffélliger
Farben besonders einpragsam, was die Bedeutung des ge-
meinfreien Wortelements (...) relativiert und entscheidend
zur Unterscheidungskraft des Zeichens beitragt. Die grafi-
sche Ausgestaltung kann gleichzeitig auch nicht als etiket-
tenhafte Gestaltung bezeichnet werden."
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7seven (fig.) / SEVENFRIDAY

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 04.05.2018
(B-7057/2016)

Widerspruchsmarke:

Bemerkung:

Parallelentscheid in einem zwei-
ten Widerspruchsverfahren in
Bezug auf Dienstleistungen der
Klasse 35; vgl. BVGer vom
04.05.2018 — B-2864/2017.

Der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf von 1'286 Rucksacken, 211 Schulmappen und 46 Um-
hangetaschen Uber einen Zeitraum von funf Jahren stellt ei-
nen rechtserhaltenden Gebrauch fir diese Waren dar: "Ers-
tens wurden die Rucksacke, Schulmappen und Umhangeta-
schen (...) mit einer gewissen Regelmassigkeit wahrend dem
ganzen relevanten Zeitraum verkauft. Zweitens handelt es
sich bei den in Klasse 18 beanspruchten Waren (...) im We-
sentlichen um Produkte, welche sich grundsatzlich an das
allgemeine Publikum richten, von den Abnehmern zwar mit
einer gewissen Regelmassigkeit am Markt nachgefragt, aber
nicht tagtaglich erworben werden, wie dies bei Esswaren
oder Kleidungssticken der Fall ist (...). Von Massenproduk-
ten oder Produkten fur den Massenkonsum kann also nicht
die Rede sein. Und drittens (...) ist bei der Frage des ernst-
haften Gebrauchs noch zu beachten, dass auf dem Markt fir
Taschen und Ruckséacke eine grosse Anzahl Anbieter aktiv
ist (...) und dass einige wenige Hersteller einen beachtlichen
Anteil des Marktes abdecken und den vielen kleineren An-
bietern hingegen eher geringe Marktanteile zukommen dirf-
ten. Diese Aspekte kdnnen nicht vollig unberiicksichtigt blei-
ben."

Der Widerspruchsmarke "7seven (fig.)" kommt ein normaler
Schutzumfang zu: "Aus dem Umstand allein, dass weitere re-
gistrierte Marken das Zahlenwort 'seven' beinhalten, kann
nicht auf die Verwadsserung des Zeichenelements geschlos-
sen werden, da grundsatzlich nur die auf dem Markt wirklich
gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden
und weil erfahrungsgemass nicht alle eingetragenen Marken
in Gebrauch kommen (...). Vielmehr muss die Verwasserung
in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (...).
Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen

(-:)."

Soweit gleiche oder gleichartige Waren der Klasse 18 betrof-
fen sind, besteht zwischen den beiden Zeichen "7seven
(fig.)" und SEVENFRIDAY Verwechslungsgefahr: "Zwar be-
deuten 'seven’ und SEVENFRIDAY nicht dasselbe. Die Kom-
bination SEVEN und FRIDAY ergibt allerdings keinen derart
neuen Sinngehalt, dass sich die wdrtliche Bedeutung der ein-
zelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Ein-
zelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wéren.
Demnach verfugt die angefochtene Marke nicht tGber einen
neuen Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig
verandern kénnte."
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Gem (fig.) / Gem (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

Cour de Justice GE vom
14.11.2017
(C/20925/2017-1 /
ACJC/1457/2017)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskrafig!

In einem namens- und markenrechtlichen Streit schiitzte die
Genfer Cour de Justice ein Gesuch um Erlass vorsorglicher
Massnahmen eines Westschweizer Interessenvereins multi-
nationaler Unternehmen gegen eine politische Partei mit Sitz
in Genf. Letztere verwendete zu ihrer Bezeichnung wie auch
als Bestandteil ihrer Domainadresse ein Akronym, welches
mit dem Namen und der Marke der Gesuchstellerin teilweise
identisch war. Das Gericht bejahte eine Verwechslungsge-
fahr der streitgegenstandlichen Zeichen, untersagte der Ge-
suchsgegnerin unter Strafandrohung deren Verwendung und
hielt u.a. fest, dass "les parties sont actives dans le méme
domaine, a savoir la politique, et s'adressent, du moins en
partie, aux mémes personnes, soit notamment au public, aux
partis politiques et aux autorités législatives et exécutives
cantonales, notamment genevoises, ainsi que fédérales. (...)
Le fait que le cercle de leurs membres ne soit pas identique
et que la requérante, contrairement a la citée, ne vise pas a
faire nommer I'un ou l'autre de ses membres a des fonctions
électives n'est pas relevant. Comme le reléve a juste titre la
requérante, les deux parties partagent le méme objectif, a
savoir participer au débat politique."

HAMILTON

Unterscheidungskraftige
Marke

BVGer vom 24.05.2018
(B-4532/2017)

Das IGE wies die fur unterschiedlichste Waren und Dienst-
leistungen (Klassen 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 37, 39, 41, 42) hin-
terlegte Marke HAMILTON namentlich wegen absoluter Frei-
haltebedurftigkeit zurtick, da Hamilton der Name von ver-
schiedenen Stadten in Kanada, Neuseeland, Schottland und
den Bermuda-Inseln sei. Das Bundesverwaltungsgericht
kommt zum Schluss, dass Uber diese Stadte in der Schweiz
kaum je berichtet wird und die Schweizer Verkehrskreise da-
her kaum Gelegenheit haben, von diesen Stadten zu héren.
Entsprechend fassen die Verkehrskreise die Marke "nicht als
Hinweis auf eine bestimmte geographische Herkunft der Wa-
ren und Dienstleistungen auf (...), sondern als Name oder
Fantasiebezeichnung."

"Direkte Herkunftsangaben sind grundsatzlich freihaltebe-
durftig, da es jedem (aktuellen und kinftigen) Konkurrenten
maoglich sein muss, auf die geographische Herkunft seiner
Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Steht hingegen
fest, dass ein geographischer Name nicht als Herkunftsan-
gabe verstanden wird, besteht kein Freihaltebedurfnis."
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MINT INFUSION

Teilweise fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 12.03.2018
(B-5633/2016)

Das IGE trug die Wortmarke MINT INFUSION u.a. fir Ziga-
retten-Etuis (Klasse 34) ein, wies aber die Eintragung u.a. fur
Tabak und Tabakprodukte (Klasse 34) zuriick. Das Bundes-
verwaltungsgericht bestétigt die Zuriickweisung.

Das Anreichern von Tabak mit verschiedenen Geschma-
ckern oder Aromen ist Ublich. Die Wortkombination MINT
INFUSION wird daher im Zusammenhang mit Tabak(-waren)
als "Eingabe, Beigabe von Minze" verstanden und stellt da-
mit eine Angabe Uber die Qualitat dieser Waren dar.

Sibirica
Irrefihrende

Herkunftsangabe

BVGer vom 30.01.2018
(B-3660/2016)

Die fir Matratzen und Bettzeug (Klassen 10, 20, 24) bean-
spruchte Wortmarke "Sibirica" ist fur nicht aus Sibirien bzw.
Russland stammende Waren irrefihrend: "Zwar wird 'sibirica’
soweit ersichtlich nur im Zusammenhang mit biologischen
Artnamen verwendet und ist kein Begriff einer der schweize-
rischen Landessprachen. Doch die klanglich ahnlichen Uber-
setzungen in die deutsche und italienische Sprache (sibirisch
/ siberiano, siberiana) gehdéren zum Grundwortschatz. Daher
ist 'sibirica’ geeignet, eine Ideenverbindung zu Sibirien her-
vorzurufen.”

RUCOCOLOR /roda color (fig.)

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.04.2018
(B-355/2016)

Angegriffene Marke:

roda
}@color'

Zwischen den beiden fir identische Waren (Farben, Lacke;
Klasse 2) beanspruchten Marken "RUCOCOLOR" und "roda
color (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Das Zeichenelement "color" ist in Bezug auf die beanspruch-
ten Waren direkt beschreibend und somit wenig pragend,
weshalb die beiden strittigen Zeichen in erster Linie durch die
Wortelemente RUCO und "roda" gepragt werden, welche
sehr kurz sind und damit leichter eingepragt und erfasst wer-
den konnen. Dies fuhrt dazu, dass die Unterschiede einen
gentgenden Abstand zwischen den Marken gewdahrleisten —
auch in Wirdigung des Umstands, dass die angegriffene
Marke ein Bildelement enthélt, das die Wortbestandteile auf-
trennt.
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Patentrecht: Entscheide

Warmetauscherelement

Miterfinderschaft

BPatGer vom 21.03.2018
(02015_009)

Nicht rechtskréftig!

Der Antrag, es sei festzustellen, dass der Klager alleinbe-
rechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeldung sei,
umfasst a maiore minus auch den Antrag, dass der Klager
nicht allein, sondern zusammen mit anderen am Patent bzw.
der Anmeldung berechtigt sei.

Der Begriff des Erfinders im Sinne von EPU 60 "ist vertrags-
autonom zu bestimmen. Erfinder im Sinne des EPU ist der
Mensch, der Urheber der beanspruchten Erfindung ist, d.h.
den Erfindungsgedanken erkannt und in schdpferischer Ta-
tigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwi-
ckelt hat. Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff
des schweizerischen Rechts."

Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer Patentanmel-
dung offenbarten Lehre zu sein, muss darlegen, "dass er der
geistige Urheber aller darin der Fachperson unmittelbar und
eindeutig offenbarten Lehren ist, soweit es sich bei den of-
fenbarten technischen Details nicht um untergeordnete,
bloss handwerkliche Beitrdge handelt. (...) Was den Beweis
der fehlenden Ubertragung an einen Dritten anbelangt, so
handelt es sich dabei allerdings um den Beweis einer unbe-
stimmten negativen Tatsache. Die nicht beweisbelastete
Partei ist verpflichtet, substanziiert zu behaupten, weshalb
die Rechte an sie oder an eine Drittpartei Ubergegangen sind,
wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rechte lagen
nicht mehr beim urspringlichen Inhaber."

"Aus der Nennung des Klagers als einzigem Erfinder in den
(...) Patentanmeldungen (...) folgt (...) eine natirliche Vermu-
tung, dass der Klager einer der Erfinder der offenbarten tech-
nischen Lehren ist. Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass
Anmelder kaum je jemanden als Erfinder nennen, (...) der
nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat.
(...) Aus der Nennung des Klagers als einzigem Erfinder folgt
jedoch keine naturliche Vermutung, dass er der einzige Er-
finder der in den streitgegenstéandlichen Anmeldungen offen-
barten Lehren ist."

Das Verfassen der Entwirfe zu einer Patentanmeldung be-
weist keine Erfindereigenschaft.

"Mangels Beweises, dass die eine oder andere Partei einen
Uberwiegenden Beitrag zu den Erfindungen geleistet hat, ist
der Anteil jeder Partei im Innenverhaltnis der gleiche; jeder
Partei steht also im Innenverhéltnis eine Quote von 50% zu."
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Kartellrecht: Entscheide

Forum Running — Feststellungsinteresse

Schweizer Zustandigkeit
fur negative
Feststellungsklage

BGer vom 14.03.2018
(4A_417/2017)

Ruckweisung an die Vorinstanz!

In Abkehr von ihrer strengen bisherigen Praxis bejaht das
Bundesgericht die mdgliche Zusténdigkeit schweizerischer
Gerichte in einem Kartellfall, in welchem die Swatch Group
in der Schweiz eine negative Feststellungsklage einreichte,
um einen englischen Gerichtsstand zu umgehen: "Es ist (...)
nicht zu Ubersehen, dass mit der bisherigen restriktiven
Rechtsprechung zum forum running in der Schweiz klagewil-
lige Parteien im internationalen Verhaltnis benachteiligt wur-
den, weil ihnen so eine Klagemdglichkeit in der Schweiz ver-
wehrt wurde, wahrend im Ausland von dieser Méglichkeit Ge-
brauch gemacht werden konnte (...). (...) Das tatsachliche In-
teresse, einen Prozess in diesem und nicht in jenem Staat zu
fuhren, und damit daran, eine negative Feststellungsklage in
der Schweiz erheben zu kdénnen, kann erheblich sein, allein
wegen der unterschiedlichen Verfahrensrechte, der unter-
schiedlichen Verfahrenssprache, Dauer und Kosten der Ver-
fahren etc. (...)."

Vorbehaltlich des Rechtsmissbrauchsverbots ist festzuhal-
ten, "dass jedenfalls im internationalen Verhaltnis das
Interesse einer Partei, bei einem bevorstehenden Gerichts-
verfahren einen ihr genehmen Gerichtsstand zu sichern, als
genligendes Feststellungsinteresse zu qualifizieren ist."

"Da die schweizerische Justiz nicht fiir Gberlange Verfahren
bekannt ist, ist nicht zu beflrrchten, dass die Zulassigkeit sol-
cher Klagen als Folge des vorliegenden Entscheids fur die
Erhebung von Torpedo-Klagen missbraucht werden kénnte."

Designrecht: Aktuelles

Haager Musterabkommen

OMPI im Juni 2018
WWw.ompi.org

Mit dem Vereinigten Konigreich ist ein weiterer wichtiger
Staat mit Wirkung seit dem 13. Juni 2018 der 1999er Fas-
sung des Haager Muster-Abkommens beigetreten. Damit
sind nun 54 Staaten Mitglieder des HMA 1999.
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Literatur

Urheberrecht

Salim Rizvi

Entwicklungen 2015-2017
Stampfli Verlag AG, Bern 2018,
XXI + 173 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-4495-7

Der Autor beschreibt in diesem unter Mitarbeit von Beat
Lenel und Simona Risi verfassten Buch die Entwicklungen
der Gesetzgebung und der Gerichtsentscheide der Schweiz
(auf kantonaler und Bundesebene), der EU sowie in Einzel-
fallen anderer Staaten in den Jahren 2015 bis 2017 und wid-
met sich anschliessend einléasslich der wahrend der Berichts-
periode ergangenen urheberrechlichen Literatur der Schweiz
sowie ausgewahlter auslandischer Doktrin aus diesem
Rechtsgebiet.

Veranstaltungen

Praxis des
Immaterialguterrechts in
der Schweiz

5. Juli 2018,
Lake Side, Zirich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, veranstaltet INGRES in
Zirich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten
Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im
Schweizer ImmaterialgUterrecht, gefolgt von der traditionel-
len Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zurichsee. Vor der
Fachtagung findet die jahrliche INGRES-Mitgliederver-
sammlung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS
3/2018 bei und ist auch Uber www.ingres.ch zuganglich. An-
meldungen werden auch noch kurzfristig angenommen.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht

31. August / 1. September 2018

(Freitagnachmittag / Samstagmor-

gen), Kartause Ittingen

Seinen nachsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der
malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert
INGRES am 31. August und 1. September 2018 zum Thema
"Markenkategorien" (insbesondere zu "neuen Markenfor-
men"). Die Einladung lag den INGRES NEWS 5/2018 bei und
ist auch Uber www.ingres.ch verfiigbar.

GRUR Jahrestagung —
"Digitale Zukunft"

26.-29. September 2018, Hotel
InterContinental, Berlin

Die Bezirksgruppe Berlin veranstaltet die Jahrestagung 2018
der GRUR. Erstmals wird die Tagung unter einem Dach-
thema stehen: Digitale Zukunft. INGRES-Mitglieder sind
herzlich ermuntert teilzunehmen. Weitere Angaben zur On-
line-Registrierung sowie das vollstandige Programm liegen
bei bzw. sind Gber www.grur2018.org erhaltlich.

INGRES NEWS 6/18
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Genome Editing - CRISPR
als Herausforderung fur
das Life Sciences-Recht

11./12. Oktober 2018 (Donners-
tag / Freitag), Zentrum fur Life
Sciences-Recht (ZLSR), Universi-
tat Basel, Pro lure Auditorium

Die Universitat Basel fuhrt eine zweitdgige internationale
Konferenz im Rahmen des Doktoratsprogramms "Recht im
Wandel" zur Weiterentwicklung des "Genome Editing" durch
die "Genschere" CRISPR durch. Die regulatorischen und ins-
besondere biopatentrechtlichen Fragen werden von einem
internationalen Referentenpanel erdrert. Es wird keine Teil-
nahmegeblhr erhoben. Die Angaben zur Tagung, welche
sich sehr wohl auch an die Rechtspraxis richtet, sind tber
https://ius.unibas.ch/de/aktuelles/events-details/news/
genome-editing-crispr-als-herausforderung-fuer-das-life-
sciences-recht/ zugéanglich.

Zurich IP Retreat 2018 —
Injunctions at a junction?

2./ 3. November 2018 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Zunfthaus zur Waag, Zirich

INGRES flhrt seine zusammen mit der ETHZ im September
2017 begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe
in englischer Sprache zum Immaterialgtterrecht weiter. Die
zweitagige Veranstaltung beschaftigt sich dieses Jahr vorab
mit vorsorglichen Massnahmen und wird am 2. und 3. No-
vember 2018 in der Stadt Zurich durchgefuhrt. Die Einladung
liegt bei und I&sst sich Uber www.ingres.ch herunterladen.

Lehrgang: Vorbereitung
Patentanwaltsprufung
2018/2019

14. September 2018 bis 7. Juni
2019 (Freitagnachmittag /
Samstagmorgen), Eidgendssi-
sches Institut fur Geistiges Eigen-
tum, Bern

Dieser Lehrgang bereitet auf die Teile 3 und 4 der Schweizer
Patentanwaltsprifung vor. Vom IGE zusammen mit den Pa-
tentanwaltsverbanden VESPA, VSP und VIPS durchgefiihrt
und auf den schon vorhandenen praktischen und theoreti-
schen Kenntnissen des Patentwesens aufbauend, wird ein
vertieftes Wissen Uber das Schweizer Patentrecht, die dies-
bezlglichen nationalen und internationalen Verfahren und
die Gbrigen Immaterialguterrechte (Marken-, Design-, Urhe-
berrecht) sowie das UWG vermittelt. Die internen und exter-
nen Dozenten entstammen verschiedenen Fachrichtungen.
Wer teilnimmt, kann einen Antrag fiir Bundesbeitrage stellen.
Weitere Angaben finde sich auf https://www.ige.ch/de/
uebersicht-dienstleistungen/weiterbildung-und-kurse/unser-
angebot/lehrgang-vorbereitung-patentanwaltspruefung-
20172018.html.
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