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Kennzeichenrecht: Entscheide

Converse

Zulassiger Parallelimport

HGer BE vom 28.2.2014
(HG 13 116)

Massnahmeverfahren!

Eine Sportartikelanbieterin verlangte mittels Massnahmege-
suchs, dem Discounter OTTO's sei zu verbieten, diverse
vermeintlich gefélschte Markenturnschuhe zu vertreiben.
OTTO's machte geltend, bei den streitgegenstandlichen
Schuhen handle es sich um Original-Parallelimportware.
Das Handelsgericht Bern erachtet den Falschungsvorwurf
als nicht geniigend glaubhaft und weist das Gesuch ab.

Solange nicht glaubhaft ist, dass eine Markenverletzung
vorliegt, Uberwiegt das Interesse von OTTO's an der Ge-
heimhaltung seiner Bezugsquellen gegentiber den Interes-
sen der Sportartikelanbieterin.

Aus dem Erschopfungsgrundsatz lasst sich nicht ableiten,
dass OTTO's die Pflicht trifft, die korrekte Inverkehrbringung
der Schuhe glaubhaft zu machen, bevor tUberhaupt das Vor-
liegen einer Markenverletzung glaubhaft gemacht wurde. Es
obliegt somit der Sportartikelanbieterin, in einem ersten
Schritt glaubhaft darzulegen, dass es sich bei den streitge-
genstandlichen Schuhen um Warenféalschungen handelt
bzw. um Schuhe, die ohne ihre Zustimmung in Verkehr ge-
bracht wurden.

Die Tatsache allein, dass die streitgegenstandlichen Turn-
schuhe eine Seriennummer aufweisen, die nicht im Daten-
banksystem der Sportartikelanbieterin enthalten ist, macht
das Vorliegen einer Warenfalschung noch nicht glaubhaft.
Der Falschungsvorwurf ist vielmehr anhand von produkt-
spezifischen Eigenschaften glaubhaft zu machen. Sofern
Seriennummern nur zu Kontrolle eines Vertriebssystems
dienen, ist deren Abanderung markenrechtlich nicht zu be-
anstanden.
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Croix Rouge (fig.)

Verwechslungsgefahr mit
dem Emblem des Roten
Kreuzes

BGer vom 20.5.2014
(4A_41/2014)

Das als Verein konstituierte Schweizerische Rotes Kreuz ist
aktivlegitimiert, um gestitzt auf MSchG 52 die Nichtigkeit
einer Marke geltend zu machen, die gegen das Rotkreuz-
gesetz verstosst.

Gemass Rotkreuzgesetz ist jeder Einsatz von Zeichen ver-
boten, die mit dem Roten Kreuz verwechselt werden kon-
nen. Es spielt keine Rolle, ob das betroffene Zeichen zu-
sammen mit anderen Zeichen und Zeichenelementen ver-
wendet wird. Entscheidend ist, ob das als Markenbestand-
teil verwendete Zeichen fiir sich allein mit dem Roten Kreuz
verwechselt werden kann: "La loi sur la Croix-Rouge interdit
(...) l'utilisation de I'embléme de la croix rouge comme élé-
ment d'une marque, sans égard a sa signification en lien
avec les autres éléments de la marque ou aux produits
et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu im-
porte en particulier que l'utilisation concrete de la marque
conduise ou non a un risque de confusion (...). Il s'agit uni-
guement d'examiner si I'embléme protégé - de maniére ab-
solue - par la loi sur la Croix-Rouge (...) est pergu comme
un élément du signe déposé."

Vorliegend ist das strittige Zeichen, auch wenn es stilisiert
ist, mit dem roten Kreuz verwechselbar: "(...) le fait qu'en
I'espéce la marque enregistrée soit destinée a des soins
médicaux et services d'une permanence meédico-
chirurgicale ne fait que renforcer le risque que son élément
litigieux soit percu comme I'embléme de la croix rouge."

Der Schutzbereich von ZGB 28 ff. erfasst nicht nur Namen
als solche, sondern auch Zeichen (z.B. Embleme), die einer
Person zugeordnet werden.

PhoenixMiles (fig.)
Fehlende geografische

Irreflhrungsgefahr

BVGer vom 3.4.2014
(B-3926/2013)

Nicht rechtskraftig!

PhoenixM 1lesJ

M M |

Das Bundesverwaltungsgericht lasst die Eintragung der von
der Air China fur Dienstleistungen der Klassen 37, 39 und
43 hinterlegten Marke "PhoenixMiles (fig.)" zu. Das IGE hat-
te die Marke fir nicht aus den USA stammende Dienstleis-
tungen grosstenteils als irrefiihrend angesehen.

"Phoenix" wird primar mit dem mythischen Vogel assoziiert.
Aufgrund des fehlenden Sinngehalts des Wortelements
"PhoenixMiles" sind es "die chinesischen Schriftzeichen, die
den Gesamteindruck der Marke pragen und es den vorwie-
gend mindigen (...) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen
intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen (...)."
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FIRENZA

Geografische
Irreflhrungsgefahr

BVGer vom 4.6.2014
(B-5451/2013)

Nicht rechtskraftig!

Die fur pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) bean-
spruchte Marke FIRENZA ist fur nicht aus Italien stammen-
de Waren irrefiihrend.

"Eine Tauschungsgefahr liegt bereits dann vor, wenn der
Abnehmer in einer ihm bekannten Herkunftsbezeichnung
einen Hinweis auf die Provenienz des Produktes aus dem
entsprechenden Land zu erkennen glaubt (...). In casu er-
scheint ein solches Herkunftsverstandnis plausibel, zumal
Florenz aufgrund seiner Wirtschaftslage und der bereits an-
gesiedelten Pharmaunternehmen ohne Weiteres als Her-
stellungs- und Handelsort in Frage kommt. (...) Fir eine
konkrete Herkunftserwartung seitens der Konsumenten be-
darf es (...) keines besonderen Rufes der verwendeten Her-
kunftsangabe fir die in Frage stehenden Waren. Es geniigt,
wenn die betreffende Gegend als Herkunftsort in Frage
kommt."

RED BULL / BULLDOG

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.4.2014
(B-2766/2013)

Zwischen den beiden fir Getréanke (Klasse 32) beanspruch-
ten Marken RED BULL und BULLDOG besteht Verwechs-
lungsgefahr. Die Ubereinstimmung der streitgegenstandli-
chen Marken im gemeinsamen Wortelement BULL "ist au-
genfallig". Die Widerspruchsmarke RED BULL kann zudem
fur sich eine erhohte Bekanntheit beanspruchen.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

IGE: Revidierte
Richtlinien in
Markensachen —
Neue elektronische
Prifungshilfe

IGE im Juni 2014

Das IGE hat seine Richtlinien in Markensachen revidiert und
auf den 1. Juli 2014 in Kraft gesetzt. Die bisher in den Richt-
linien enthaltene Kasuistik zu den relativen Ausschluss-
grinden ist gestrichen worden, da die Widerspruchsent-
scheide des IGE seit Ende Juni 2014 in der elektronischen
Prufungshilfe (https://ph.ige.ch/ph/) integriert sind. Die Pri-
fungshilfe enthalt nun auch alle in der Schweiz durch
Staatsvertrage geschutzten geografischen Bezeichnungen.
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Swissness —
Ausfuhrungsrecht in der
Vernehmlassung

Bundesrat im Juni 2014

Der Bundesrat ertffnete Mitte Juni das Vernehmlassungs-
verfahren zu vier Swissness-Ausfuhrunsverordnungen. Der
Revisionsentwurf zur Markenschutzverordnung prazisiert
insbesondere, wie die vom Gesetz verlangten 60% Herstel-
lungskosten zu berechnen sind. Der Entwurf fir eine Ver-
ordnung Uuber die Verwendung der Herkunftsangabe
"Schweiz" fir Lebensmittel regelt etwa die Einzelheiten zur
Berechnung des Mindestanteils an schweizerischen Roh-
stoffen bei Lebensmitteln. Weiter wird in einer Registerver-
ordnung Eintragung und Schutz von geografischen Ur-
sprungsbezeichnungen fir nichtlandwirtschaftliche Erzeug-
nisse, wie z.B. Uhren, geregelt. Schliesslich enthalt der
Verordnungsentwurf zum Wappenschutzgesetz das elekt-
ronische Verzeichnis der geschiitzten 6ffentlichen Zeichen.

Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 17. Oktober
2014. Die Unterlagen kdonnen u.a. Uber die IGE-Webseite
eingesehen werden (www.ige.ch/swissness). Das Inkraft-
setzen des Swissness-Gesetzgebungspakets ist fur den 1.
Januar 2017 geplant.

Patentrecht: Entscheide

Schiedsvereinbarung

Gultigkeit einer
Schiedsklausel nach
Vertragskindigung

BGer vom 27.2.2014
(4A_438/2013)

Die Auslegung einer (in einem Patentlizenzvertrag enthalte-
nen) Schiedsvereinbarung erfolgt grundsatzlich nach den
fur die Auslegung privater Willenserklarungen allgemein gel-
tenden Grundsétzen. Bei der Auslegung einer Schiedsver-
einbarung ist jedoch "deren Rechtsnatur zu berticksichtigen;
insbesondere ist zu beachten, dass mit dem Verzicht auf ein
staatliches Gericht die Rechtsmittelwege stark einge-
schrénkt werden. Ein solcher Verzichtswille kann nach bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung nicht leichthin angenom-
men werden (...). Steht demgegeniber fest, dass eine
Schiedsvereinbarung vorliegt, besteht kein Anlass zu einer
restriktiven Auslegung; vielmehr ist davon auszugehen,
dass die Parteien eine umfassende Zustandigkeit des
Schiedsgerichts wiinschten (...)."

Es ist grundsatzlich anzunehmen, "dass die in einem Ver-
trag enthaltene Schiedsklausel durch den Ablauf der Ver-
tragsdauer oder die Kindigung des Hauptvertrags nicht be-
rihrt wird. Eine gegenteilige Abrede ist nicht leichthin anzu-
nehmen, sondern misste sich aus der Vereinbarung klar
ergeben (...)."

Seite 4
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Designrecht: Entscheide

Rollmatte

Eigenart als erweiterte
Neuheitsprifung

HGer AG vom 5.3.2014
(HOR.2012.23)

(registriertes) Design der
Klagerin:

R S L A A Al

Design der Beklagten:

4 N

Die Vermutung von DesG 21 beschrankt sich auf die Neu-
heit und die Eigenart sowie auf die Berechtigung zur Hinter-
legung. Ist die Frage zu beantworten, ob ein Design tech-
nisch bedingt ist, greift die Vermutung nicht. Wird einrede-
weise die technische Bedingtheit eines Designs geltend
gemacht, hat diese trotzdem der Schutzrechtsgegner nach-
zuweisen, da es sich dabei um eine rechtshemmende Tat-
sache handelt: "In gesetzessystematischer Auslegung (...)
lasst sich schliessen, dass der Gesetzgeber von einem
ausnahmsweisen Vorliegen der technischen Bedingtheit
ausgeht und den Schutzausschluss nur greifen lassen will,
wenn die technische Bedingtheit nachgewiesen wird. Damit
handelt es sich um eine rechtshemmende Tatsache. Diese
ist vom Schutzrechtsgegner (...) zu beweisen (...)."

Bei der Auslegung von DesG 4 c ist der Begriff "technisch”
"weit zu verstehen". Er "umfasst jeden mit dem Gebrauch
eines Erzeugnisses zusammenhangenden funktionalen As-
pekt".

Formen diirfen technisch beeinflusst sein, ohne dass dies
zwingend zum Schutzausschluss fuhrt. DesG 4 ¢ "greift da-
her bloss, wenn zur Realisierung eines technischen oder
funktionalen Effekts keine Formalternative besteht und da-
mit nur eine einzige sinnvolle Ausfihrungsvariante existiert".

Enthalt eine Designanmeldung mehrere Bilder, die (teils)
vollig widersprichlich sind, liegt ein Nichtigkeitsgrund vor.
Zur Nichtigkeit fuhren aber nur "qualifizierte Unterschiede"”
zwischen den einzelnen Bildern; "kleine Differenzen" scha-
den dem Bestand der Eintragung nicht, doch sind sie "bei
der Beurteilung des Schutzbereichs zu bertcksichtigen."

Auf technische Verwendung ausgerichtete, funktionale De-
signs geniessen einen weniger grossen Schutzumfang als
reine Phantasieobjekte von ausschliesslich &sthetischer
Bedeutung. Bei der Prifung der Verletzung sind bei einem
Phantasiegebilde gréssere Unterschiede zu fordern, weil
hier der Entwerfer grossere Gestaltungsfreiheit geniesst.

Die beiden nebenstehend abgebildeten Abtropfvorrichtun-
gen unterscheiden sich genigend im Gesamteindruck, vor
allem wegen der unterschiedlichen Abschlussbénder.
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Medienrecht: Entscheide

Selbststichtige Beweggrinde - Dignitas

Keine
Personlichkeitsverletzung

BGer vom 7.3.2014
(5A_456/2013)

Im Tages-Anzeiger vom 22. Februar 2011 wurde darUber
berichtet, dass die Sterbehilfeorganisation Dignitas verdéach-
tigt werde, "aus selbstslichtigen Beweggrinden Beihilfe zu
einem Doppelsuizid geleistet zu haben" und sich trotz Auf-
forderung der Staatsanwaltschaft weigere, "Belege tber ei-
nen omindsen Sondermitgliedschaftsbeitrag freiwillig her-
auszugeben”. Dignitas klagte daraufhin auf Feststellung
einer Personlichkeitsrechtsverletzung. Das Bezirksgericht
Uster und das Obergericht des Kantons Zirich wiesen die
Klage ab. Das Bundesgericht bestatigt.

Bei Personen des offentlichen Interesses, worunter auch
ein Verein fallen kann, darf je nach Interessenslage uber
den Verdacht auf eine Straftat und die damit verbundenen
Ermittlungen auch unter Namensnennung berichtet werden.
Voraussetzung ist, dass keine Vorverurteilung stattfindet
und ausdrticklich darauf hingewiesen wird, dass es sich um
einen blossen Verdacht handelt.

In der Berichterstattung im Tages-Anzeiger sieht das Bun-
desgericht keine Personlichkeitsverletzung: "So besteht ein
gewichtiges offentliches Interesse an Transparenz im Be-
reich des gesellschaftlich brisanten und hochpolitischen
Feldes der Sterbehilfe ganz allgemein, aber auch ein allge-
meines Bedulrfnis nach Information spezifisch zur Frage,
wie Behoérden mit der Thematik umgehen und auf Ver-
dachtsmomente fiir mogliche Straftatbestande reagieren.”
Geheimhaltungsinteressen kénnen diesem gewichtigen In-
formationsbeddrfnis keine entgegengehalten werden.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Freihalteinteressen im
Markenrecht

5./ 6. September 2014 (Freitag-

nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen néachsten Workshop zum
Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am
5. und 6. September 2014 zu den Freihalteinteressen im
Markenrecht. Dabei wird die reichhaltige Praxis der Schweiz
und der EU anhand von Referaten vorgestellt und in mehre-
ren Arbeitsgruppen eingehend besprochen. Die Einzelhei-
ten zum Programm sowie die Einladung wurden mit den
INGRES NEWS 5/2014 versandt und stehen auch uber
www.ingres.ch zur Verfligung.
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VIPS/VESPA-
Herbstseminar

31. Oktober 2014,
Kongresszentrum Hotel Arte,
Olten

Das von den Patentanwaltsverbanden VESPA und VIPS
veranstaltete ganztagige "Herbstseminar" befasst sich die-
ses Jahr mit der Frage "Was gehért zum Stand der Tech-
nik?". Dazu wird einerseits die jingere Rechtsprechung des
Européaischen Patentamts beleuchtet. Anderseits werden
Anderungen in der Definition des Stands der Technik in den
USA erortert, die sich aufgrund des "America Invents Act"
ergeben haben. Weitere Angaben und Anmeldungsunterla-
gen finden sich unter www.chepat.ch und www.acbis.org.

Literatur

Wettbewerbsrecht in a
nutshell

Andreas Heinemann /
Andreas Kellerhals

Dike Verlag AG, Zrich et al.
2014, XX + 192 Seiten, CHF 39;
ISBN 978-3-03751-619-5

Im Rahmen der Studienreihe "in a nutshell" werden nach
einer international ausgerichteten Einfihrung in das Wett-
bewerbsrecht und die Wettbewerbstheorie das Kartellrecht
wie auch das Lauterkeitsrecht der Schweiz aus zivil-, ver-
waltungs- und strafrechtlicher Sicht studiengerecht aufberei-
tet und anschaulich kommentiert. Im kirzeren Schlussteil
werden sodann weitere Fragen des internationalen Kartell-
und Lauterkeitsrecht behandelt. Mehrere hilfreiche Kurzre-
gister schliessen das Buch ab.

Big Data und Datenschutz
— Gegenseitige
Herausforderungen

Rolf H. Weber /
Florent Thouvenin (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG,

Zurich et al. 2014, 176 Seiten,
CHF 64;
ISBN 978-3-7255-7024-9

"Big Data", mithin "die Analyse und Verwertung von riesigen
Mengen an Daten, die langst zu einem zentralen Rohstoff
fur Wirtschaft und Gesellschaft geworden sind”, bildete der
Gegenstand einer Tagung des Schweizer Forums fir Kom-
munikationsrechts am 31. Oktober 2013 in Zirich. Die Nie-
derschriften der zwdlf vielfaltigen Vortrdge werden im vor-
liegenden Tagungsband veréffentlicht, wobei technische
sowie insbesondere datenschutz-, personlichkeits- und ver-
tragsrechtliche Themen ausfiihrlich behandelt werden.

Datenschutzgesetz
Offentlichkeitsgesetz

Basler Kommentar

Urs Maurer-Lambrou /
Gabor P. Blechta

Helbing & Lichtenhahn Verlag
AG, 3. Aufl., Basel 2014,

LXXX + 1180 Seiten, CHF 398;
ISBN 978-3-7190-3156-5

Der bestens bewéahrte Basler Kommentar zum Datenschutz-
recht liegt in seiner dritten Auflage vor. Die seit seiner letz-
ten, vor acht Jahren erschienenen Auflage neu entstandene
Literatur und Rechtsprechung zum Datenschutzgesetz sind
sorgféltig eingearbeitet. Ausserdem wird erstmals das Of-
fentlichkeitsgesetz kommentiert, was erlaubt, die Zusam-
menhange zwischen DSG und BGO vertieft aufzuzeigen,
gerade auch unter Rechtsvergleichung mit auslandischen
Informationsgesetzen.

INGRES NEWS 7-8/14

Seite 7



ifnGResS

Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte

SIWR, Bd. II/1

Roland von Biiren /
Lucas David (Hg.)

Helbing & Lichtenhahn Verlag
AG, 3. Aufl., Basel 2014,
LXXIV + 746 Seiten, CHF 348;
ISBN 978-3-7190-3178-7

Nach acht Jahren ist der fur die schweizerische Lehre und
Praxis wesentliche SIWR-Band zum Urheberrecht und den
verwandten Schutzrechten neu aufgelegt worden. Das ge-
geniber der Vorauflage unveranderte Autorenkollegium von
Urheberrechtsexperten nimmt sich der Flle der Entschei-
dungen und wissenschaftlichen Publikationen der letzten
Jahre ausfuhrlich an und behandelt insbesondere neu auch
die Bestimmungen, die mit der jingsten URG-Revision am
1. Juli 2008 wirksam wurden.

Loi sur la radio -télévision
(LRTV)

Denis Masmejan / Bertil
Cottier / Nicolas Capt (Hg.)
Stampfli Verlag AG, Bern 2014,

XLV + 819 Seiten, CHF 308;
ISBN 978-3-7272-2467-6

Nach dem 2008 in deutscher Sprache erschienen
"Stampflis Handkommentar" zum RTVG von Rolf H. Weber
liegt nun der entsprechende Kommentar in franzésischer
Sprache vor — geschrieben von neun Westschweizer Mitau-
toren, welche namentlich die Entwicklungen der letzten Jah-
re in diesem sich rasch entwickelnden Rechtsgebiet im ge-
wohnt sauberen, Ubersichtlichen und praxisnahen Stil der
Handkommentarreihe von Stampfli einarbeiten konnten.

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung
des INGRES

25. Juni 2014, Lake Side,
Zurich

Nach der Begriissung durch den Préasidenten Michael Rit-
scher erlauterte der Geschéftsfiihrer Christoph Gasser die
vergangenen und kommenden INGRES-Tagungen. Die
Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Er-
folgsrechnung 2013 (Peter Widmer), entlastete den Vor-
stand nach Verlesung des Revisionsberichts (J. David
Meisser) und hiess eine Statutenanderung gut, wonach ins-
besondere der Status des Kollektivmitglieds abgeschafft
wird. Unterschieden wird neu zwischen "Mitglied" und
"Partner". Die erganzten Statuten sind auf www.ingres.ch
veroffentlicht. Die bisherigen Kollektivmitglieder werden im
Herbst 2014 zusétzlich einzeln tber die Anderung und de-
ren Folgen in Kenntnis gesetzt.

Praxis des
Immaterialglterrechts in
der Schweiz

25. Juni 2014,
Lake Side, Zrich

Die von etwa 160 Teilnehmern besuchte Veranstaltung
vermittelte wiederum eine Rickschau auf die wichtigste
Rechtsprechung der Amter und Gerichte. In Wiirdigung der
Falle der zurtckliegenden zwolf Monate sprachen Daniel
Kraus, Martin Wilming und Dieter Brandle zum Patentrecht,
Gianni Frohlich-Bleuler und Fabian Wigger zum Urheber-
recht sowie Eric Meier, David Aschmann und Stefan Huba-
cher zum Markenrecht. Die traditionelle Schifffahrt auf dem
Ziurichsee rundete den Anlass ab. Die nachste Tagung
"Praxis des Immaterialgiterrechts in der Schweiz" findet am
1. Juli 2015 am gleichen Ort statt.
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