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Kennzeichenrecht: Entscheide

Reico

Voraussetzungen fir das
Vorliegen einer
Agentenmarke

BGer vom 3.1.2018
(4A_429/2017)

Das Bundesgericht setzte ein regelrechtes Ping-Pong zwi-
schen ihm und dem Handelsgericht St. Gallen fort (vgl. BGE
143 111 216; sic! 2017, 415; INGRES NEWS 4/2017, 2), indem
es entschied, dass — entgegen der Ansicht des Handelsge-
richts St. Gallen —im vorliegenden Streitfall nicht vom Vorlie-
gen einer Agentenmarke im Sinne von MSchG 4 ausgegan-
gen werden kann.

Das Bundesgericht hatte in BGE 143 Ill 216 festgehalten, in
casu konne allein aus dem Vorliegen einer blossen Absichts-
erklarung nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlos-
sen werden, die Uber eine blosse Lieferantenbeziehung hin-
ausreicht und die erforderliche Treuepflicht geméass MSchG
4 begrindet. Ergdnzend halt nun das Bundesgericht fest, es
sei nicht vertretbar, "aus der blossen Dauer einer Vertrags-
beziehung" auf deren Inhalt zu schliessen, d.h. auf das even-
tuelle Vorliegen der Voraussetzungen von MSchG 4. Zudem
konne auch aus der blossen Tatsache, dass Lieferungen von
Waren stattfanden, nicht auf das Vorliegen einer Agenten-
marke geschlossen werden: "Der Vorinstanz kann nicht ge-
folgt werden, wenn sie aus der tatséchlichen Belieferung der
Beschwerdefihrerin mit Produkten im Blick auf eine beab-
sichtigte Zusammenarbeit schliesst, die Beschwerdefiihrerin
habe die umstrittenen Zeichen in der Schweiz fir die Be-
schwerdegegner gebraucht.” Vielmehr ist Folgendes zu be-
achten: "Da die beabsichtigte Zusammenarbeit gerade nicht
zustande gekommen ist, kann aus der tatsachlichen Beliefe-
rung der Beschwerdefiihrerin mit Produkten der Beschwer-
defuhrerin wahrend knapp finf Jahren entgegen der Ansicht
der Vorinstanz ein rechtsgeschaftlicher Bindungswille der
Parteien mit dem Inhalt der beabsichtigten Zusammenarbeit
weder willkurfrei tats&chlich noch vertrauenstheoretisch ab-
geleitet werden."
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bouteille - flacon (3D)

Fehlende originére
Unterscheidungskraft

BVGer vom 13.11.2017
(B-7547/2015)

Streitgegenstandliche Marke:

= b

s B

Die nebenstehende, mit einer Beschreibung versehene ("Fla-
con comportant une clavette supportant un médaillon carré
intégrant lui-méme un autre carré décalé de 45 degrés dont
les angles touchent le centre des c6tés du médaillon.") und
fur Parfums (Klasse 3) beanspruchte Flaschenform ist nicht
originar unterscheidungskraftig.

"L'aspect global de contenant de forme cylindrique est cou-
rant dans le domaine des parfums. Les proportions du signe
en cause (...) n'ont rien d'inhabituel non plus. Il en va d'ail-
leurs de méme de la partie supérieure arrondie du contenant.
(...) Le petit bouchon cylindrique qui surmonte le goulot est
lui aussi banal. (...) La tige présente dans la partie supérieure
du signe (...) est certes quelgue peu inhabituelle (...). Elle est
toutefois directement associée au carré qui lui est suspendu
et elle joue ainsi un réle avant tout fonctionnel de support.
(...) [L]es éléments bidimensionnels qui apparaissent sur la
surface du signe (...) n'influencent pas de maniere essen-
tielle I''mpression d'ensemble qui s'en dégage (...)."

“[L]a question de la diversité des formes est (..) intimement
liée a la question du caractere habituel et attendu des formes:
plus il y a de formes banales, plus la diversité des formes est
grande. Il ne fait ainsi aucun doute que, afin de déterminer le
degré de diversité des formes dans un domaine donné, il
faut, dans un premier temps, identifier I'ensemble des formes
qui sont banales dans ce domaine (...)."

"S'il peut étre admis que, dans le domaine des parfums, les
cercles de consommateurs déterminants ont une certaine
habitude de percevoir la forme d'un produit (ou son embal-
lage) comme un renvoi a une entreprise déterminée, il ne doit
pas pour autant étre considéré que n'importe quelle forme de
produit ou d'emballage est nécessairement comprise comme
une indication de provenance commerciale. Encore faut-il
gue cette forme se distingue de maniére claire de I'ensemble
des formes habituelles et attendues des produits concernés

()"

Trainscanner

Fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 1.11.2017
(B-266/2016)

Das fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und
42, insbesondere fiir Zug-Uberprifungsgerate sowie diesbe-
zlgliche Software und Dienstleistungen, beanspruchte Zei-
chen "Trainscanner" ist nicht eintragbar. Es handelt sich "um
einen klaren Fall von fehlender Unterscheidungskraft"”.
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COSMOPARIS

IrrefUhrendes Zeichen

BVGer vom 4.10.2017
(B-7230/2015)

Im Zusammenhang mit Taschen und Schuhen (Klassen 18
und 25) weckt das Zeichen COSMOPARIS Herkunftserwar-
tungen. Ohne Herkunftseinschrankung kann das Zeichen
entsprechend nicht zum Markenschutz zugelassen werden:
"En l'espece, le signe 'PARIS' est bien I'un des éléments
composant le signe (...). Point n'est besoin d'examiner s'il en
est un élément secondaire ou dominant. Dans un cas comme
dans l'autre, il est propre, des lors que le consommateur est
capable d'en prendre connaissance, a éveiller des attentes
guant a la provenance (...). (...) Il est vrai que la mondialisa-
tion a notoirement eu pour effet de délocaliser les lieux de
production des articles de mode vers d'autres régions du
monde, comme I'Asie, sans que cela, pour autant, ne remette
en cause la regle d'expérience selon laquelle la mention d'un
nom géographique est habituellement comprise comme une
indication de provenance (...)."

DIADORA / "Dador Dry Waterwear" (fig.)

Teilweise bestehende
klassenubergreifende
Warengleichartigkeit

BVGer vom 23.11.2017
(B-7524/2016)

Angegriffene Marke:

2R

Dry Waterwear

Zwischen den beiden Marken DIADORA und "Dador Dry
Waterwear (fig.)" besteht in Bezug auf gleichartige Waren der
Klassen 25 und 28 (Bekleidung, Schuhe, Sportartikel) Ver-
wechslungsgefahr.

Zwischen Sportschuhen (Klasse 25) einerseits und Turn- und
Sportartikeln (Klasse 28) anderseits besteht Warengleichar-
tigkeit. Keine Gleichartigkeit besteht dagegen in Bezug auf
Spiele und Spielzeuge, obschon diese auch in der Klasse 28
klassiert sind. Solche Spiele und Spielzeuge sind auch nicht
gleichartig zu Brillen (Klasse 9), Fahrradern (Klasse 12), Uh-
ren (Klasse 14) oder Buroartikel (Klasse 16).

Mehrheitlich in englischer Sprache gehaltene Kataloge, die
keine Schweizer Kontaktadresse enthalten, lassen in der Re-
gel nicht auf einen Gebrauch in der Schweiz schliessen: "Die
fehlende Angabe einer Kontaktadresse in der Schweiz und
die mehrheitliche Produktbeschreibung in englischer Spra-
che lassen es als unwahrscheinlich erscheinen, dass die Ka-
taloge fir den Schweizer Markt erstellt oder in diesem ver-
wendet worden sind (...). Dass Englisch im Wirtschaftsleben
eine wichtige Stellung einnimmt (...), vermag daran nichts zu
andern, denn ob die Schweizer Verkehrskreise in der Lage
gewesen waren, den Inhalt des Katalogs zu verstehen, ist
nicht mit der Frage gleichzusetzen, ob dieser auch tatsach-
lich fur sie bestimmt war."
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KONIG (fig.) / H.kénig (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.12.2017
(B-7801/2015)

Widerspruchsmarke:

K CIONITS

Angegriffene Marke:

koenig

Zwischen der Widerspruchsmarke "KONIG (fig.)" und der an-
gefochtenen Marke "H.koenig (fig.)" besteht insbesondere
aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. teilweisen Gleich-
heit der registrierten Waren der Klassen 9 und 11 Verwechs-
lungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke hat keine anpreisende Wirkung und
gehort demzufolge nicht zum Gemeingut: "Wortkombinatio-
nen mit 'Konig' respektive 'kdniglich' werden grundsatzlich als
anpreisend wahrgenommen (...). Im vorliegenden Fall liegen
zwei Grunde vor, die zusammengenommen dazu fihren,
dass dem Wortelement 'Kénig' (...) ausnahmsweise keine an-
preisende Wirkung zukommt: Erstens wird das Wort weder
adjektivisch noch zusammen mit einem anderen, auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen verweisenden Be-
griff verwendet. Das Wortelement steht im Gegenteil allein,
was seine anpreisende Wirkung weniger in den Vordergrund
treten lasst (...). Zweitens hat das Wort 'Kdnig' eine weitere
Bedeutung im Sinne eines in der Schweiz durchaus nicht sel-
tenen Nachnamens; diese Bedeutung riickt unter den gege-
benen Umstanden in den Vordergrund. (...) Es ist deshalb
davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise im
Wort 'Kdnig' im Zusammenhang mit den registrierten Waren
in erster Linie einen Nachnamen sehen."

INFORMA

Teilweise
eintragungsfahiges
Zeichen

BVGer vom 25.10.2017
(B-1408/2015)

Das IGE wies die fur unterschiedlichste Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 hinterlegte
Marke INFORMA grosstenteils als beschreibend zuriick. Das
Bundesverwaltungsgericht verfiigt die Eintragung fir rund
die Halfte der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

"Wohl sind im Zeichen 'INFORMA' eine Anspielung und eine
begriffiche Nahe zu 'Information’ vorhanden." Doch reicht
eine solche Anspielung nicht aus, um auch jene Dienstleis-
tungen direkt zu beschreiben, die mit Informationsvermittiung
oder Beratung nichts — auch nicht im Sinne eines Hilfsmittels
— zu tun haben. Allein weil ein Dienstleistungserbringer seine
Klientel allenfalls Uber seine Tatigkeit informiert, liegt nicht
automatisch eine Informationsvermittlung vor. "Entspre-
chend ist das Zeichen nur fur jene Dienstleistungen, welche
durch die Informationsvermittlung gepréagt werden, beziiglich
deren Zweck bzw. Inhalt direkt beschreibend."”
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Python & Partners

Nicht anfechtbarer
Zwischenentscheid

BVGer vom 19.9.2017
(B-4368/2015)

Rund zwei Monate nach der Markenanmeldung gelangte die
Markenvetreterin an das IGE und teilte mit, bei der Anmel-
dung sei ein Fluchtigkeitsfehler unterlaufen: Als Inhaberin der
Marke sei eine falsche, nicht bestehende Person angegeben
worden. Das IGE verfiugte darauf, dass die urspriingliche
Markenanmeldung kraft MSchG 28 als nichtig anzusehen sei
und die Markenanmeldung unter Verschiebung des Hinterle-
gungsdatums auf den Zeitpunkt der Mitteilung des Fliichtig-
keitsfehlers mit der korrekten Inhaberbezeichnung weiter-
laufe. Auf eine gegen diesen Entscheid eingereichte Be-
schwerde tritt das Bundesverwaltungsgericht nicht ein, da es
sich beim IGE-Entscheid um einen nicht selbstandig anfecht-
baren Zwischenentscheid handle: "En I'espéce, du fait qu'elle
porte sur la date de dépét de la demande (...), la décision
(incidente) attaquée est indubitablement appelée a influer sur
le contenu de la décision finale relative a la demande (...).
Cette date de dépbt pourra ainsi étre examinée dans le cadre
d'un recours contre la décision finale (...) relative a la de-
mande (...). (...) Il convient dés lors de retenir que, dans le
cadre de la présente procédure de recours, la recourante ne
justifie pas en quoi la décision (incidente) attaquée lui cause
un préjudice irréparable (...)."

TheSwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL

Bestehende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.12.2017
(B-5145/2015)

Widerspruchsmarke:

The,

SwissCellSpa

EXPERIENCE

Zwischen den Marken "TheSwissCellSpa EXPERIENCE
(fig.)" und SWISSCELL besteht in Bezug auf gleichartige Wa-
ren und Dienstleistungen (Klassen 3 und 44) Verwechslungs-
gefahr.

Zwischen "soins d'hygiéne et de beauté pour étres humains;
instituts de beauté" (Klasse 44) und "cosmétiques, prepara-
tions pour la peau"” (Klasse 3) besteht Gleichartigkeit: "Méme
s'ils ne sont pas substituables I'un a l'autre et méme si, selon
la Classification de Nice (...), ils n‘appartiennent pas a la
méme classe (de maniére logique puisque les produits et les
services font I'objet de classes distinctes), les produits et les
services en cause entretiennent un rapport étroit de complé-
mentarité. Les prestataires de soins d'hygiéne et de beauté
dépendent en effet de I'existence de produits cosmétiques. A
l'inverse, la prestation de soins d'’hygiéne et de beauté est,
pour l'industrie cosmétique, un excellent moyen de faire de
la publicité pour ses produits et de les vendre (...); elle con-
stitue ainsi I'un des canaux de distribution des produits cos-
métiques."
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Kartellrecht: Entscheide

Sanktionsverfligung

Zulassige
Veroffentlichung einer
Sanktionsverfigung

BVGer vom 24.10.2017
(B-7768/2016)

Laut KG 48 kann die WEKO Entscheide publizieren. Verof-
fentlichungen sind jedoch "nicht generell durch die gesetzli-
che Ordnung gedeckt.” Vielmehr hat die WEKO Veréffentli-
chungsentscheide "im Einzelfall zu begrinden". Die WEKO
hatte vor der Veréffentlichung einer Sanktionsverfligung den
gebissten Parteien die Maglichkeit eingeraumt, Schwar-
zungsantrage zu stellen, insbesondere in Bezug auf in der
Verfiing enthaltene Geschéftsgeheimnisse. Die Parteien
machten jedoch geltend, die Bezeichnung von Geschaftsge-
heimnissen in einer rund 700-seitigen Verfligung sei unzu-
mutbar und aus verfahrensékonomischen Grinden unver-
haltnismassig: "Die Beschwerdefuhrerinnen kdnnten sich (...)
nur dann auf eine unzumutbare Mitwirkung berufen, wenn sie
eine Pflicht zur Mitwirkung hatten (...). Die Beschwerdefiihre-
rinnen trifft (...) keine Pflicht, an der Bezeichnung allfalliger
Geschaftsgeheimnisse mitzuwirken. (...) Die Beschwerde-
fuhrerinnen kénnen (...) nicht geltend machen, die Bezeich-
nung von Geschaftsgeheimnissen sei unzumutbar. Selbst
wenn sie es konnten, ware die Zumutbarkeit — trotz fragwiir-
digen Umfangs der Sanktionsverfligung — zu bejahen, zumal
ihnen (...) genligend Zeit zur Verfligung stand und die Mitwir-
kung in ihrem eigenen Interesse lag."

Sanktionsverfiigungen Luftfahrt

Voraussetzungen fur
Publikation von WEKO-
Sanktionsverfiigungen

BVGer vom 30.10.2017
(B-5858/2014; B-5869/2014;
B-5896/2014; B-5903/2014;
B-5911/2014; B-5920/2014;
B-5927/2014; B-5936/2014;
B-5943/2014)

Ruckweisung an Vorinstanz!

Grundsatzlich dirfen Sanktionsverfiigungen auch vor dem
Vorliegen eines rechtskréftigen Entscheids publiziert werden.
Zu beachten ist jedoch unter anderem das Gebot der Ver-
haltnismassigkeit.

Werden Unternehmen in einer Sanktionsverfugung global mit
als widerrechtlich bezeichnetem Verhalten konfrontiert, aber
schliesslich nur fur eine geringe Teilmenge des geschilderten
Verhaltens sanktioniert, und kann dadurch zu Unrecht der
Eindruck entstehen, dass die Unternehmen Gesetzesbestim-
mungen verletzten, so darf eine Sanktionsverfiigung nicht
ohne weiteres publiziert werden. "Neben den eigentlichen
Geschéftsgeheimnissen im engeren Sinne (...) besteht somit
ein weiterer Schwarzungstatbestand beziiglich Sachver-
haltsfeststellungen und rechtlicher Festlegungen, welche
zum Entscheiddispositiv nicht beitragen — eigentlicher obiter
dicta also."
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Literatur

Immaterialgulterrecht
(in a nutshell)

Markus Kaiser /
David Ruetschi

Dike Verlag AG, 3. Aufl.,
Zurich et al. 2018,

XXII + 232 Seiten, CHF 45;
ISBN 978-3-03751-957-8

Die Autoren unterbreiten "in a nutshell" die 3. Auflage ihrer
Einflhrung in das Schweizer Immaterialgterrecht, die, er-
neut gut aufgebaut und leicht verstandlich, neu neben der
jungsten Praxis insbesondere die Swissness-Gesetzgebung
wurdigt. Das im Taschenbuchformat erschienene Werk eig-
net sich nicht allein fir das Studium. Es hilft auch erfahrenen
Praktikern, die sich oder auch nicht immaterialgiterrechtlich
ausgerichteten Mitarbeitern einen raschen Einblick in das Im-
materialgtterrecht verschaffen mdchten.

Fachrichterbeteiligung im
Lichte der Justiz- und
Verfahrensgarantien

Anna Ruefli

Stampfli Verlag AG, Bern 2018,
XCVIII + 725 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-7272-1022-8

Die St. Galler Doktorarbeit, erschienen mit dem Untertitel
"Unter besonderer Beriicksichtigung ausgewahlter Gerichte
des Bundes und der Katone Aargau, Basel-Stadt, Bern, Lu-
zern, St. Gallen, Waadt und Zurich", untersucht die Fachrich-
terbeteiligung u.a. am Bundespatentgericht und den Han-
delsgerichten namentlich anhand der Frage, inwieweit die
Mitwirkung solcher Richter die Rechtsverwirklichung verbes-
sert oder aber beeintrachtigt. Das von einer verfassungs- und
EMRK-rechtlich gepragten Politikerin verfasste Buch gelangt
zum Schluss, "dass fir eine grundrechtskonformere Ausge-
staltung der Mitwirkung noch Potential besteht” (S. VII).

Regulierung dominanter
Internetplattformen

St. Galler Schriften zur Rechts-
wissenschaft, Bd. 32

Fiona Savary

Dike Verlag AG,

Zurich et al. 2017,

XXV + 309 Seiten, CHF 78;
ISBN 978-3-03751-910-3

Die an der Universitat St. Gallen genehmigte Dissertation mit
dem Untertitel "Eigenheiten, Herausforderungen und LO6-
sungsansétze im Licht von Okonomie, Innovation und Recht"
untersucht die Auswirkungen der (kritisch betrachteten) Inter-
netplattformen wie Amazon, Facebook und Google aus ins-
besondere kartell-, lauterkeits-, preisiberwachungs- und
datenschutzrechtlicher Sicht, wirdigt die Lage auch 6kono-
misch und bemiiht sich insbesondere um das Entwickeln (ge-
rade auch grenziiberschreitender) legislatorischer und prak-
tischer Wege, um der zunehmend als schadlich erachteten
Dominanz solcher Plattformen entgegenzuwirken.

Markengesetz

Paul Strobele /
Franz Hacker (Hg.)

12. Aufl.,

Carl Heymanns Verlag, KéIn
2017, XXXVIII + 3536 Seiten,
ca. CHF 302;

ISBN 978-3-452-28553-9

Der bewahrte Standardkommentar zum deutschen Marken-
gesetz liegt in der von Paul Strobele, Franz Hacker und Fre-
derik Thiering herausgegebenen und von diesen sowie Hel-
mut Knoll und Julia Miosga — alles hdchst erfahrene Experten
aus Justiz und Advokatur — bearbeiteten zwolften Auflage
vor. Die Doktrin und die Praxis der letzten Jahre wurden sorg-
faltig eingearbeitet, ebenso die sich aus dem neuen deut-
schen Designgesetz und der jungsten EU-Markenrechtsset-
zung ergebenden Anderungen. Hilfreich sind die erganzten
Anhange mit Erlassen und umfassendem Entscheid- und
Sachregister sowie der Zugang zur Online-Ausgabe.
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Handbuch des
Domainrechts

Torsten Bettinger (Hg.)

2. Aufl.,

Carl Heymanns Verlag, KéIn
2017, LI + 1749 Seiten,

ca. CHF 321;

ISBN 978-3-452-28261-3

Das nach neun Jahren in der zweiten Auflage erschienene
Werk zum Domainrecht mit dem Untertitel "Nationale
Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung" unterbrei-
tet erneut eine tiefschirfende, bestens lesbare Abhandlung
des Domainrechts. Nach einer grindlichen Einfihrung in das
Domain-Name-System sowie in die Grundsatze der diesbe-
zlglichen Registrierung und Streitbeilegung folgen nament-
lich zwanzig ausfuhrliche Einzelstaatenberichte und eine um-
fassende Darstellung der aussergerichtlichen Rechtsschutz-
maoglichkeiten der ICANN. Besonders hervorzuheben ist der
gut funfzig Seiten umfassende Bericht von Gallus Joller zur
alternativen Streitbeilegung und zu Streitigkeiten vor den
staatlichen Gerichten aus der Sicht der Schweiz — lehrbuch-
haft klar und tiefgrindig zugleich und selbst mit Blick auf das
allgemeine Kennzeichenrecht zur Lekture zu empfehlen.

Veranstaltungen

Praxis des
Immaterialgterrechts 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 Zirichsee. Vor der
Fachtagung findet die jahrliche INGRES-Mitgliederver-
sammlung statt. Die Einladung liegt bei.

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 voraus-
sichtlich zum Thema "Markenkategoriern" bzw. "neue Mar-
kenformen". Die Einladung folgt.
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