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Kennzeichenrecht: Entscheide

IMPERIAL (fig.) / TIERRA IMPERIAL

Fehlende
Verwechslungsgefahr

Zwischen den beiden u.a. fir Wein (Klasse 33) registrierten
Marken "IMPERIAL (fig.)" und TIERRA IMPERIAL besteht

keine Verwechslungsgefahr.
BVGer vom 07.08.2018
(B-5164/2017) Das Wort "Imperial" wird von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen in der Schweiz als Adjektiv im Sinne von "kaiserlich,
das Imperium betreffend" und "super, qualitativ hervorra-
gend" verstanden. Der Widerspruchsmarke kommt wegen
dieses anpreisenden Sinngehalts eine schwache Kennzeich-
nungskraft zu. Der Umstand, dass die Beschwerdekammer
des EUIPO zwischen den Marken "Imperial* und "Tierra
Imperial" eine Verwechslungsgefahr bejahte und der Wider-
spruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft beschei-
nigte, stellt die in der Schweiz entwickelte Praxis zur anprei-
senden Wirkung von Zeichen nicht in Frage.

Widerspruchsmarke:

GLASS DOC / GLASS DOC (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

Die Marke GLASS DOC (= "Glas-Doktor") nimmt im Kontext
des Schleifens, Polierens, Reinigens und Reparierens von
Glas zwar inhaltlich auf die betroffenen Waren und Dienst-
leistungen Bezug, enthalt aber weder "einen so platten Hin-
weis auf deren Qualitat", noch einen "derart direkt" umschrei-
benden Gehalt, um die Kennzeichnungskraft der Marke ganz
verneinen zu kénnen. Folglich besteht zwischen den sich ge-
genuberstehenden Marken GLASS DOC und "GLASS DOC
(fig.)", die fur identische Waren und Dienstleistungen (Klas-
sen 7 und 37) beansprucht werden, Verwechslungsgefahr.

BVGer vom 20.08.2018
(B-6593/2017)

Angegriffene Marke (Farban-
spruch: Schwarz, grau, orange):

r/ﬁ
@LASS Doc
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adb (fig.)

Fixationswirkung eines
IGE-Entscheids

BVGer vom 30.07.2018
(B-446/2017)

Nicht rechtskréftig!

Streitgegenstandliche Marke:

QJo

Das IGE verweigerte dem mit einem Farbanspruch (rot, tir-
kis, blau) fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35
und 42 hinterlegten Zeichen "adb (fig.)" die Eintragung in das
Markenregister, da das Zeichen das Sigel der "Asian Deve-
lopment Bank" Gbernehme, das seit 2009 durch das NZSchG
geschitzt wird. Das Bundesverwaltungsgericht bestatigt.

NZSchG 5 gewahrt einem Zeicheninhaber unter gewissen
Umstanden ein Weiterbeniltzungsrecht flr den Fall, dass ein
Zeichen bereits vor dessen Inschutzstellung durch das
NZSchG benutzt wurde. Dieses Weiterbenitzungsrecht gibt
jedoch keinen Anspruch darauf, das Zeichen auch als Marke
in das Register eintragen zu dirfen: "Diesbezlglich bringt die
Beschwerdefiihrerin zwar zu Recht vor, dass sich das Wei-
terbenltzungsrecht nach MSchG 14 von demjenigen nach
NZSchG 5 unterscheidet. Nach der gesetzlichen Terminolo-
gie handelt es sich einmal um einen relativen und einmal um
einen absoluten Ausschlussgrund. Unabhéngig davon kann
allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entste-
hung doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwe-
cken. Andernfalls konnte die Ausibung der gestitzt auf
NZSchG 5 oder MSchG 14 begriindeten markenrechtlichen
Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Gebrauch des geschitz-
ten Zeichens durch die internationale Organisation bzw. der
Inhaberin der Widerspruchsmarke und insbesondere deren
Hilfspersonen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kol-
lidieren. Insofern geht das Freihalteinteresse der internatio-
nalen Organisation bzw. der Inhaberin der alteren Marke wei-
ter als ihr Interesse, das nach NZSchG bzw. MSchG ge-
schutzte Zeichen selber zu benitzen. Der Markenrechtsinha-
ber kdnnte seine Anspriiche Dritten gegenuber, die von der
internationalen Organisation bzw. dem zeichenélteren Inha-
ber zur Verwendung des nach NZSchG bzw. MSchG ge-
schutzten Zeichens berechtigt sind, geltend machen wollen.
Damit wiirde der Zweck des NZSchG (...) unterlaufen (...)."

Hinterlegt eine Markenhinterlegerin eine Wortbildmarke, die
sodann vom IGE zuriickgewiesen wird, so kann die Hinterle-
gerin im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht keinen Antrag auf Umwandlung des Zeichens in eine
Wortmarke mehr stellen, sofern dieser Antrag nicht bereits
innerhalb des IGE-Verfahrens gestellt wurde. Ein solcher An-
trag wird "nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst” und liegt so-
mit ausserhalb des Streitgegenstands.

Seite 2
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Kartellrecht: Entscheide

Gemeinsame Rabattpolitik

Fehlende
Beschwerdelegitimation

BVGer vom 03.05.2018
(B-5107/2016 und B-5113/2016)

Nicht rechtskraftig!

Die Wettbewerbskommission erdffnete gestitzt auf eine
Selbstanzeige eine Untersuchung gegen mehrere Unterneh-
men. Eine von der WEKO vorgeschlagene, einvernehmliche
Regelung nahm in der Folge einzig die Selbstanzeigerin an.
Die Verfuigung der WEKO Uber die Genehmigung dieser Re-
gelung wurde auf Beschwerde der anderen Unternehmen hin
aus formalen Griinden vom Bundesverwaltungsgericht fur
nichtig erklart (vgl. sic! 2016, 464; INGRES NEWS 6/2016,
4). Auf die gegen die neu erlassene WEKO-Verfligung ein-
gereichten Beschwerden tritt das Bundesverwaltungsgericht
in zwei gleichgelagerten Entscheiden nicht ein.

"Durch die Genehmigung der einvernehmlichen Regelung
mit der Beschwerdegegnerin und den Verzicht auf eine
Sanktion dieser gegentiber ist die Beschwerdefiihrerin nicht
besonders bertihrt (...). Einerseits handelt es sich bei der ein-
vernehmlichen naturgemass um eine prospektive Regelung,
ausschliesslich im Verhéltnis zur Beschwerdegegnerin. An-
dererseits erfolgte die rechtliche Wirdigung des inkriminier-
ten Sachverhalts mit der im Zeitpunkt der Genehmigung der
einvernehmlichen Regelung bereits erlassenen Sanktions-
verfigung, sowohl hinsichtlich der Beschwerdefiihrerin als
auch der Beschwerdegegnerin. Deswegen wirde eine Auf-
hebung oder Anderung der hier angefochtenen Genehmi-
gungsverfugung der Beschwerdefiihrerin keinen praktischen
Nutzen verschaffen."

Inwiefern die Beschwerdefihrerin dadurch, dass die Vor-
instanz allenfalls zu Unrecht auf eine Sanktionierung der Be-
schwerdegegnerin verzichtet hatte, mehr als jedermann be-
troffen sein konnte, ist nicht ersichtlich.

"Das kartellrechtswidrige Verhalten, welches ihr [der Be-
schwerdefuhrerin] vorgeworfen wird, unterliegt im Beschwer-
deverfahren betreffend die Sanktionsverfiigung einer Uber-
prufung mit voller Kognition durch das Bundesverwaltungs-
gericht. In jenem Verfahren bietet sich der Beschwerdefuhre-
rin die Mdglichkeit, das angestrebte Ziel zu erreichen, was
einer Rechtsmittellegitimation in diesem Verfahren ebenfalls
entgegensteht.”
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Articles de sport

lllegale Preisabrede

BGer vom 18.05.2018
(2C_101/2016)

Das Bundesgericht beurteilt die Vorschrift eines Sportartikel-
herstellers an den Handel, Preise und Maximalrabatte einzu-
halten, als widerrechtlich. Ob eine Abrede den Wettbewerb
auf einem Markt fir bestimmte Waren oder Leistungen er-
heblich beeintrachtigt, bestimmt sich einzig anhand qualitati-
ver Kriterien. Quantitative Kriterien, wie die Anzahl der Unter-
nehmen, die der Abrede folgen, beeinflussen die Anwend-
barkeit von KG 5 I nicht.

Grinde der wirtschaftlichen Effizienz (KG 5 II), welche eine
Wettbewerbsabrede rechtfertigen, kdnnen u.a. dann vorlie-
gen, wenn damit der Trittbrettfahrer-Problematik entgegnet
und die Beratung der Endkunden verbessert wird. Eine sol-
che Abrede ist aber nur gerechtfertigt, wenn sie zur Errei-
chung dieser Ziele tatséchlich notwendig ist.

Devisenhandel

Auskunftspflicht im
Kartellverfahren

BVGer vom 24.05.2018
(B-6595/2017)

Im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen
eine Bank forderte die WEKO zwecks Sanktionsberechnung
von der Bank die Bekanntgabe aufbereiteter Umsatzzahlen
zum konzernweiten Devisenhandel. Das Bundesverwal-
tungsgericht bejaht eine Auskunftspflicht der Bank.

Der Verpflichtung zur Bekanntgabe der konzernweiten Devi-
senkassaumsatze zur Sanktionsbemessung steht der "nemo
tenetur'-Grundsatz nicht entgegen, zumal es der Bank unbe-
nommen bliebe, gegen eine darliber hinausgehende Ver-
wendung mit Beschwerde gegen den Endentscheid Einrede
gegen die Beweisverwertung zu erheben: Soweit die WEKO
"die Auskunftsverpflichtung ausschliesslich mit der Sankti-
onsbemessung begrindet (...), ist die Unschuldsvermutung
nicht tangiert; im dartiber hinausgehenden Umfang bliebe es
der Beschwerdefiihrerin unbenommen, mit Beschwerde ge-
gen den Endentscheid Einrede gegen die Beweisverwertung
zu erheben. Auch gegen den Grundsatz des fairen Verfah-
rens verstosst die Vorinstanz nicht, wenn sie im Endstadium
der Untersuchung die fir die Sanktionsberechnung erforder-
lichen und von der Beweisfiihrung zum Tatvorwurf ausge-
schlossenen Umsatzangaben des Unternehmens in be-
stimmten Marktsegmenten herausverlangt, zumal die fragli-
chen Tatsachen bzw. Beweismittel weitgehend unabhé&ngig
vom Willen des Auskunftsverpflichteten bestehen und grund-
satzlich auch durch Zwangsmassnahmen beschafft werden
kénnten (was kaum im Interesse der Beschwerdeflihrerin
und weniger rechtsschonend ware)."

Seite 4
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Lauterkeitsrecht: Entscheide

Pferdesattel

Unlautere Ausserungen
im Internet

KGer SZ vom 12.06.2018
(STK 2017 61)

In einer wettbewerbsrechtlichen Strafsache bestatigt das
Kantonsgericht Schwyz einen Schuldspruch gegen eine un-
zufriedene Kauferin eines Pferdesattels, die sich zum getéa-
tigten Kauf auf Internetforen negativ geaussert hatte.

Die auf zwei Internet-Reitforen unter dem Titel "kleine War-
nung" veroffentlichte Aussage der Kauferin "Das ist durch-
weg unprofessionell und Abzocke vom Feinsten!" ist ein ge-
mischtes Werturteil. Der behauptete Tatsachenkern des
krassen Missverhaltnisses zwischen Leistung und Gegen-
leistung erweist sich als falsch. Die Ausserung ist demnach
— in Kombination mit weiteren negativen Bemerkungen im
Gesamteindruck — unrichtig und unnotig verletzend.

64 Aufrufe der Internet-Beitrdge reichen aus, um eine be-
achtliche Resonanz zu erzielen, auch wenn die streitgegen-
standlichen Beitrage gleichentags vom Administrator der je-
weiligen Foren wieder geloscht wurden: Die "Anzahl der Auf-
rufe (...) zeigt, dass solche Beitrdge von zahlreichen Fo-
renteilnehmerinnen und -teilnehmern gelesen werden und
damit geeignet sind, ein negatives Bild eines Marktteilneh-
mers, d.h. der Privatklagerin, zu bewirken".

Die Aufschaltungsdauer ist "nicht relevant, da eine tatsachli-
che Beeinflussung des Wetthewerbs nicht erforderlich ist."

Die Wettbewerbsrelevanz der Aussagen der Kauferin bejaht
das Gericht mit der Begriindung, dass “(...) im Zeitalter von
Social Media auch in solchen Gefassen publizierte Ausse-
rungen erhebliche und schneller um sich greifende Auswir-
kungen zu tatigen [vermdgen,] als dies in den klassischen
(Print-)Medien der Fall wére, was sich in casu an den zahl-
reichen Aufrufen aufzeigte."

Die erforderliche Schwere der Herabsetzung ist durch den
Begriff "Abzocke", insbesondere auch in Kombination mit
dem Zusatz "vom Feinsten", im Gesamteindruck erreicht.
Dies obschon "der Begriff in den letzten Jahren infolge der
offentlichen Diskussion um die sog. '‘Abzocker-Initiative' eine
gewisse Relativierung erfuhr."” Die Verwendung in diesem
spezifischen Zusammenhang andert nichts daran, "dass er
im allgemeinen Sprachgebrauch nach wie vor als qualifiziert
negativ wahrgenommen wird; dies gerade weil er auch als
Synonym fur Betrug gilt, was ein strafrechtlich relevantes
Verhalten impliziert".
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Urheberrecht: Entscheide

Domain-Sperren

Fehlende
urheberrechtliche
Verantwortlichkeit von
Access-Providern

HGer BE vom 16.08.2017
(HG 15 100)

Ein Access Provider kann nicht zur Sperrung von Domains
verpflichtet werden, welche der Verbreitung von urheber-
rechtlich geschitzten Werken dienen. Das Handelsgericht
des Kantons Bern weist die entsprechende Klage eines Film-
verleihs ab.

Teilnahmehandlungen sind im Urheberrecht "in Anlehnung
an die in OR 50 | erwéhnten Formen zu beurteilen.”

Der Access-Provider ist nicht passivlegitimiert, weil einerseits
veroffentlichte Werke in der Schweiz zum Eigengebrauch
verwendet werden dirfen (19 | URG), was unabhangig von
der verwendeten Quelle gilt. Damit liegt keine Urheberrechts-
verletzung durch die Kunden des Providers vor, womit dieser
auch nicht als Teilnehmer an einer Urheberrechtsverletzung
eines Dritten gelten kann. Anderseits lage, selbst wenn von
einer Urheberrechtsverletzung eines Dritten ausgegangen
werden musste, kein rechtlich erheblicher Beitrag des Provi-
ders vor. Er steht zu "weit hinten" in der Handlungskette und
folglich "nicht sehr nahe" bei der widerrechtlichen Ursprungs-
handlung. Allgemein kann die Dienstleistung eines Access-
Providers nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge und der
allgemeinen Lebenserfahrung nicht als geeignet angesehen
werden, die vermeintliche Rechtsverletzung zu fordern.

Ferner halt es das Handelsgericht fir fraglich, ob allfallige
Domain-Sperren dem Verhaltnismassigkeitsprinzip geni-
gen. Die Sperren missten geeignet sein, das angestrebte
Ziel zu erreichen (Eignung), und dirften nicht Gber das Not-
wendige hinausgehen (Erforderlichkeit). Zudem missten sie
in einer angemessenen Zweck-Mittel-Relation stehen (Zu-
mutbarkeit). Wahrend das Kriterium der Eignung noch grund-
satzlich bejaht wird, halt es das Gericht flr angezeigt, dass
sich die Klagerin im Sinne der Erforderlichkeit primar an die
Direktverletzer halten sollte. Vorliegend wurden diese ledig-
lich mittels Webformularen und E-Mails abgemahnt, wahrend
gegen den Provider ein ungleich grdsserer Aufwand betrie-
ben wurde. Auch vor dem Hintergrund der Zumutbarkeit ist
fur das Gericht unklar, ob Domain-Sperren verhaltnismassig
sind: Immerhin wirden solche auch Filme betreffen, welche
rechtmassig zuganglich gemacht werden.

Seite 6
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Literatur

Patent Settlements in the
Pharmaceutical Industry
under US Antitrust and
EU Competition Law

Amalia Athanasiadou

Wolters Kluwer,

Alphen aan den Rijn 2018,

XXXI + 479 Seiten, ca. CHF 193;
ISBN 978-94-035-0113-0

Die Beilegung von Patentstreitigkeiten mittels einvernehmli-
cher Loésungen wirft vermehrt kartellrechtliche Fragen auf,
welchen die vorliegende Neuenburger Dissertation in Wirdi-
gung der Rechtslage in der EU und den USA und unter tief-
grundiger Bericksichtigung der wirtschaftlichen Hinter-
grinde minutids nachgeht. Mégliche Vergleichsinhalte zwi-
schen forschender Pharmaindustrie und Generikaherstel-
lern, wie etwa eine Vereinbarung, wonach ein Generikaher-
steller erst — aber immerhin — den Markt kurze Zeit vor dem
Patentablauf ungestoért betreten darf, daftir aber das Patent
nicht (weiter) angreift, werden kartellrechtlich eingehend ge-
pruft, was u.a. dem wissenschaftlich ohnehin beachtlichen
Werk eine unmittelbare Bedeutung fir die patentrechtliche
Praxis verschafft, gerade auch in der Schweiz.

Urheberrechtsgesetz

Thomas Dreier /
Gernot Schulze

Verlag C. H. Beck oHG, 6. Aufl.,
Miinchen 2018,

XXIX + 2625 Seiten, ca. CHF 220;

ISBN 978-3-406-71266-1

Der hervorragend bewahrte Kommentar von Thomas Dreier
und Gernot Schulze zum deutschen Urheberrechtsgesetz,
Verwertungsgesellschaftengesetz (das frihere Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetz ersetzend und daher neu kom-
mentiert) und Kunsturhebergesetz, wiederum unter Mitwir-
kung von Louisa Specht, liegt in der sechsten, deutlich um-
fangreicheren Auflage vor. Das sich an das bewanderte Pub-
likum richtende Buch ist erneut bestrebt, bei beeindrucken-
der wissenschaftlicher Wirdigung der Materie die neue Ge-
setzgebung, etwa das Gesetz zur Angleichung des Urheber-
rechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesell-
schaft oder die EU-Portabilitatsverordnung, vorzustellen und
namentlich die Fulle der neuen Judikatur einzuarbeiten, ge-
rade auch jene des EuGH. Die unterbreiteten Uberlegungen
werden auch die entsprechende Diskussion in der Schweiz
und weiteren Staaten beeinflussen.

Kennzeichenrecht
Entwicklungen 2017

Barbara K. Mller /
Patrick K. Schutte

Stampfli Verlag AG, Bern 2018,
XXI + 73 Seiten, ca. CHF 58;
ISBN 978-3-7272-4477-3

Als Teil der Reihe "Entwicklungen 2017" ist der Band zu den
Geschehnissen im Kennzeichenrecht der Schweiz des ver-
gangenen Jahres erschienen. Das erneut von einem fach-
kundigen Autorenduo leserfreundlich geschriebene Werk
gliedert sich nach einer Einleitung wiederum in die Kapitel
"Rechtsetzung”, "Rechtsprechung" und "Literatur", wobei in
der Einleitung und den Zusammenfassungen sehr wohl auch
eigenstandig kommentiert wird, was sich namentlich im Be-
dauern aussert, "dass die Eintragungspraxis des IGE immer
strenger wird und das Bundesverwaltungsgericht in der Re-
gel das IGE stitzt" (S. 1).
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Europdaische Daten-
schutzgrundverordnung

Nomos Kommentar
Gernot Sydow (Hg.)
Dike Verlag AG,
Baden-Baden 2018,

1638 Seiten, CHF 178;
ISBN 978-3-03891-029-9

Der im Jahre 2017 erstmals erschienene Handkommentar ei-
nes nun 23-kopfigen deutschen Autorenkollegiums zur am
25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundver-
ordnung ("DSGVQO") liegt bereits in der 2. Auflage vor. Die in
der Zwischenzeit erschienene, vielfaltige Literatur wird
ebenso berlcksichtigt wie auch die Neuregelung zur Umset-
zung der DSGVO in das nationale Recht, insbesondere das
deutsche BDSG. Beleuchtet werden auch kinftige Refor-
men, z.B. die vorgesehene "ePrivacy-Verordnung". Samtli-
che mit Datenschutzrecht befassten Unternehmen und Auf-
sichtsbehdrden sowie die Anwaltschaft und die Gerichte wer-
den dieses Werk mit Gewinn beiziehen. Die weiterhin gleiche
Struktur der jeweiligen Artikelbesprechungen erlaubt der Le-
serschaft, die Hauptpunkte der neuen Bestimmungen rasch
zu erkennen und hilfreiche Ideen zu den zahlreichen Rechts-
fragen zu gewinnen.

Veranstaltungen

Zurich IP Retreat 2018 —

Injunctions at a junction?

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

INGRES fiihrt seine zusammen mit der ETHZ letztes Jahr
begonnene, internationale Tagungsreihe in englischer Spra-
che zum Immaterialguterrecht fort. Die zweitdgige Veran-
staltung beschaftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen
Massnahmen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2018
bei und ist Uber www.ingres.ch herunterladbar. Spatanmel-
dungen sind noch willkommen.

Praxis des
Immaterialglterrechts in
der Européischen Union

28. Januar 2019,
Hotel Zurichberg, Zirich

Am 28. Januar 2019 veranstaltet INGRES auf dem Zirich-
berg seine alljahrliche Tagung zu den jiingsten Entwicklun-
gen im europdischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und
der EU erortern die Geschehnisse des Jahres 2018 und die
kunftigen Entwicklungen aus der Warte des europaischen
Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts.
Ein Abendessen rundet die ganztagige Veranstaltung ab. Am
26./27. Januar 2019 wird im Skigebiet EIm das
INGRES-Wochenende durchgefiihrt. Die Einladung wurde
mit den INGRES NEWS 9/2018 versandt und ist auch Uber
www.ingres.ch zugénglich.

Praxis des
Immaterialgiterrechts in
der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zirich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, fuhrt INGRES in Zirich sei-
nen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen
in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Im-
materialgtter- und Lauterkeitsrecht durch, gefolgt von der
traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zirich-
see. Vor der Fachtagung wird die jahrliche INGRES-Mitglie-
derversammlung durchgefthrt. Die Einladung folgt.
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