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Er6ffnet wurde der Workshop durch RA Dr. MICHAEL RITSCHER, welcher die Teilnehmenden, ins-
besondere auch die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverwaltungsgerichtes, der ehemaligen
Rekurskommission und des IGE sowie die anwesenden Handelsrichter begriisste. Ziel des
Workshops war es, auf die ersten 600 Tage des Bundesverwaltungsgerichtes zuriickzublicken und
diesbeziglich einen Austausch zu pflegen. Es fanden lebhafte Diskussionen Uber die bisherige
Rechtsprechung sowie uber allfallige Tendenzen statt, welche — auch wenn die Ausserungen der Mit-
arbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes nicht als fur die Spruchbehérde verbindlich betrachtet
werden kdnnen — sehr interessante Einblicke in die Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes gaben.

Im in acht Teile gegliederten Workshop wurde jeder Teil von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus ei-
nem Vertreter der Anwaltschaft und Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes, vorgestellt.

I. Verkehrskreis und Verkehrsdurchsetzung

Die Arbeitsgruppe um Herrn RA Dr. MICHAEL TREIS befasste sich mit dem ersten Thema und fiihrte
aus, dass als erster Zwischenschritt auf dem Subsumtionsweg die Definition der massgebenden Ver-
kehrskreise unter Beriicksichtigung der verkehrstypischen Verhaltnisse am Markt zu erfolgen habe®.
Diese Bestimmung der Verkehrskreise misse jedoch nicht bei allen Waren und Dienstleistungen
zwingend gleich geschehen; der Markeninhaber kénne hinsichtlich der absoluten Ausschlussgriinde
eine gewisse «Voreinstellung» der Verkehrskreise vornehmen, beispielsweise durch eine engere
Formulierung der WDL?. Weiter konne es hinsichtlich der relativen Ausschlussgriinde zu einem soge-
nannten «Verkehrskreissplitting» kommen, indem beispielsweise einerseits Private und andererseits
Unternehmungen Abnehmer von Waren und Dienstleistungen sein kénnten®.

Thematisiert wurde in der Folge der Entscheid B-958/2007 (Wortmarke «Post») des Bundesverwal-
tungsgerichtes. In diesem Entscheid wurde festgehalten, dass die Verkehrsdurchsetzung im Rahmen
des Markeneintragungsverfahrens (wie auch im Widerspruchsverfahren) lediglich glaubhaft gemacht
werden misse (im Gegensatz zum Zivilprozess, in welchem der volle Beweis zu erbringen sei, wenn
der Beklagte die Einrede der Schutzunféahigkeit einer aus gemeinfreien Zeichen bestehenden Marke
erhebe)®. Dieser Beweis konne beispielsweise mit Belegen oder durch eine reprasentative Umfrage
erfolgen. Zur Frage, ab welchem Bekanntheitsgrad eine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden
koénne, wurde ausgefiihrt, das BVGer stiitze sich grundsatzlich auf die Rechtsprechung des Bundes-

' vgl. dazu auch B-6770/2007 E. 7.2, «Nasacort/\Vasocor».

% Vgl. B-788/2007 E. 8, «traveltip (fig.)», sowie B-3273/2007 E. 3.1-2, «Knetfamilie (fig.)».

% vgl. B-7514/2006 E. 4, «Quadrat (fig.)/ Quadrat (fig.)», und B-7491/2006 E. 5, «Yeni Raki Tekel (fig.)/Yeni Efe (fig.)».
*Vgl. dazu auch B-7435/2006 E. 4.2, «La Cbte (fig.)/Cote Magazin (fig.)», und BGE 130 IIl 478 ff. E. 3.3, «Lernstudio».
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gerichtes ab®. Im Entscheid B-7436/2006 E. 5 («Farbkombination Blau/Silber») sei dieser Grundsatz
allerdings durchbrochen und festgestellt worden, der erforderliche Zuordnungsgrad sei nach den Um-
stéanden des Einzelfalles festzulegen. Als Schranke der Verkehrsdurchsetzung sei jedoch immer das
absolute Freihaltebediirfnis zu sehen. Weiter wurde diskutiert, inwiefern eine reprasentative Umfrage
samtliche Sprachregionen einbeziehen muss® und welches die Anforderungen an die Fragestellungen
in einer Umfrage sind. Das BVGer bestétige die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtes und
der RKGE, wonach die Marke so in Erscheinung treten muss, wie sie im Register eingetragen werden
soll. Ein rein unternehmensbezogener, firmenmassiger Gebrauch sei nicht ausreichend. Auch wenn
das IGE in seinen Richtlinien von einem mindestens zehnjahrigen Gebrauch ausgehe, sei doch an-
zumerken, dass die Verkehrsdurchsetzung auch aus anderen Tatsachen abgeleitet werden koénne”.
Diskutiert wurde in der Folge, ob 1) auch eine kurze und intensive Benutzung als ausreichend erachtet
und 2) unter Umstanden auch eine Benutzung im Ausland mitberiicksichtigt werden kénne (als mogli-
ches Beispiel wurde das «iphone» genannt).

Zu einer regen Diskussion gab die Ausserung von Dr. DAVID ASCHMANN Anlass, wonach die
Rechtsbestandigkeit von Widerspruchsmarken im Widerspruchsverfahren vorfrageweise gepriift wird.
Er fiihrte aus, dass sich eine Uberpriifung im Widerspruchsverfahren rechtfertige (beispielsweise,
wenn es zwischen der Eintragung und dem Widerspruchsentscheid zu einem Sprachwandel gekom-
men sei), da Marken im Zweifel vom IGE eingetragen wirden und das BVGer nicht an Entscheide des
IGE gebunden sei. Eine Loschung der Widerspruchsmarke kénne jedoch nicht erfolgen, da die Eintra-
gung derselben nicht Verfahrensgegenstand sei. Auf den erhobenen Einwand, diese Praxis des
BVGer habe faktisch zur Folge, dass man nicht nur riskiere, einen Widerspruch zu verlieren, sondern
sich auch der Gefahr aussetze, spater eine faktisch «tote Marke» zu haben, entgegnete ASCHMANN,
die Marke bleibe im Register (wenn auch nicht mehr als durchgesetzte Marke) und kénne sich wieder
durchsetzen.

II. Irrefihrung Uber die geografische Herkunft

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. CHRISTIAN HILTI informierte Uber diesbeziigliche Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichtes und erklarte, das Ziel von MSchG 2 lit. ¢ und MSchG 47 sei es, unzutreffende
Vorstellungen tber die Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu verhindern. So seien insheson-
dere nicht bekannte Namen, Fantasiebezeichnungen, offensichtlich nicht als Handels- und Fabrikati-
onsort in Frage kommende Namen, Typenbezeichnungen, durchgesetzte Kennzeichen und zu Gat-
tungsbezeichnungen degenerierte Namen nicht als Herkunftsangaben zu bezeichnen. Die Arbeits-
gruppe erdrterte die Elemente eines Priifungsschemas, in welchem die Unmittelbarkeit der geografi-
schen Bedeutung, die Bekanntheit als geografische Bezeichnung, die Mehrdeutigkeit, der Kontext der
Ubrigen Markenelemente, der Kontext der Waren und Dienstleistungen, der Ruf der Waren dieser
Herkunft und die angesprochenen Verkehrskreise geprift werden missten. Naher thematisiert wurde
der Entscheid «American Beauty» (B-7406/2006), in welchem das Vorliegen einer unerlaubt verwen-
deten Herkunftsangabe bejaht wurde®. Verwiesen wurde insbesondere auf die eine Irrefihrungsgefahr
bejahenden Bundesgerichtsentscheide «San Francisco forty niners 11»°, «Budweiser Bier [1»°,
«Fischmanufaktur Deutsche See (fig.)»™*, «Colorado (fig.)»"? und «Champ II»** sowie auf die
Entscheidungen «Montparnasse» BGE 117 Il 327 ff.1*, «Valser»"® und «Yukon 11»'®, in welchen das
Bundesgericht eine Irrefiihrungsgefahr verneinte.

®Vgl. z.B. BGE 128 |ll 441 ff., «Appenzeller»: mehr als zwei Drittel; BGE 130 Ill 267 ff. E. 4.7.3, «Tripp Trapp»: mehr als 50%;
BGE 131 Il 121 ff. E. 7-8, «Smarties (3D)/M&M (3D)»: mehr als 60%.

6 Vgl. B-7439/2006 E. 6.2, «Kinder/Kinder-Party (fig.)».

"Vgl. z.B. BGE 128 Ill 441 ff., «Appenzeller».

8 Wie auch in B-7399/2006, «EuroSwiss University (fig.)»; B-7408/2006, «bticino (fig.)»; B-1643/2007, «Basilea Pharmaceutica
(fig.)»; B-7407/2006, «Toscanella»; B-6442/2007, «Brora». Dagegen wurde in den Entscheiden B-7411/2006, «Bellagio», und
B-564/2007, «La prairie Switzerland (3D)», das Vorliegen einer unerlaubt verwendeten Herkunftsangabe verneint.

° PMMBI 1996 | 25 f.

Y BGE 125 111 193 ff.

' BGer, sic! 2006, 677 ff.

2 BGE 132 11l 770 ff.

¥ BGer, sic! 2007, 274 ff.

“BGE 117 11 327 ff.

S BGE 117 Il 321 ff.

® BGE 128 IIl 454 ff. mit Erwahnung von Fallkategorien, in welchen nicht von einer Tauschungsgefahr ausgegangen werden
kénne.

Quelle: www.sic-online.ch p2-6
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Im nachfolgenden Uberblick tiber konkrete Beispiele aus der EU und aus Deutschland wurde fest-
gehalten, dass in der EU héhere Anforderungen an den Irrefiihrungs- als an den Gemeinguttatbestand
gestellt wiirden. Das HABM priife grundsatzlich, ob a) die Bezeichnung als geografische Bezeichnung
verstanden werde, b) die geografische Bezeichnung nicht nur erkannt werde, sondern auch als solche
wahrgenommen werde, und c¢) ob der Konsument die geografische Bezeichnung mit den Waren oder
Dienstleistungen verbinde. Naher thematisiert wurden die «Leading Cases» «Chiemsee» (EuGH C-
108/97 und 109/97), «Oldenburger» (EuG T-295/01) sowie «Cloppenburg» (EuG T-379/03). Der Irre-
fuhrungstatbestand komme ausserst selten zum Zuge; meistens wirde die Hinterlegung entsprechen-
der Zeichen daran scheitern, dass sie als beschreibende Angaben erachtet wiirden. Es bleibe jedoch
ein erheblicher Spielraum und eine entsprechende Rechtsunsicherheit.

In der nachfolgenden Diskussion erklarte ASCHMANN, dass die «Yukon»-Kriterien sehr selektiv an-
gewendet wirden und dass die Erstellung von Fallgruppen in der Praxis schliesslich nicht viel weiter-
helfe. Die Vertreter des IGE hielten fest, dass ein abschliessender Test unmdglich sei, dass jedoch die
Richtlinien gewisse Erlauterungen enthielten. Insbesondere seien die Ausschlussgriinde nach MSchG
2 lit. a und 2 lit. ¢ genau zu unterscheiden. Auslandische Entscheidungen wiirden bei der Beurteilung
der Frage des Freihaltebedirfnisses in einem gewissen Umfang gewdurdigt, nicht aber bei der Priifung
der Tauschungsgefahr, da diesbeziglich die Wahrnehmung in der Schweiz massgeblich sei.

lll. Beschreibende und freihaltebedirftige Zeichen

RA Dr. RALPH SCHLOSSER &ausserte sich unter anderem zur Problematik von englischen Ausdri-
cken und zum Thema Internet, zum Gleichbehandlungsgrundsatz und zur Relevanz auslandischer
Entscheidungen. Er verwies insbesondere auch auf den Entscheid «We make ideas work» (BGer, sic!
2007, 899 f.) und erklarte, es stelle sich jeweils die Frage, ob der Durchschnittskonsument oder al-
lenfalls Spezialisten als massgebliche Verkehrskreise angesehen werden missten. Weiter bestehe
eine Schwierigkeit immer wieder darin, die voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse eines Durch-
schnittskonsumenten zu definieren. Ein weiteres Problem seien die verschiedenen Sprachregionen,
da beispielsweise eine Person franzdsischer Muttersprache die Bedeutung des Begriffes «delight»
eher erkenne, da ihr «délice» vertraut sei'’. SCHLOSSER stellte sich auf den Standpunkt, es reiche
fur die Bejahung einer beschreibenden Wirkung aus, wenn eine Sprachregion einen Begriff als be-
schreibend erachte. Aus der nachfolgenden Diskussion resultierte, dass eine reprasentative Mei-
nungsumfrage in der ganzen Schweiz zu erfolgen habe, da das Territorialitatsprinzip gelte.

IV. Formmarken

Die Arbeitsgruppe um RA BERNARD VOLKEN erlauterte die Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes
zu den Formmarken anhand von vier Féllen. Aus dem Entscheid «Goldrentier (3D)» (B-7422/2006)
folge, dass nicht pauschal gesagt werden kdnne, ein unterscheidungskréftiges zweidimensionales
Element auf einer Seite der Form prage den ansonsten banalen Gesamteindruck in keinem Fall we-
sentlich. Massgeblich sei und bleibe der Gesamteindruck der Form unter Einschluss von 2D-Elemen-
ten (inkl. Schriftzug), 3D-Elementen (Glockchen, Kopfform) und Farbe. Weiter wurden die Entscheide
«Tropfenférmige Parfumflasche (3D)» (B-7415/2005), «Miniaturisierte Toilette (3D)» (B-7419/2006)
und «Gitarrenkopf (3D)» (B-7397/2006) besprochen. Eine erste These lautete, dass sich die Unter-
scheidungskraft nicht abstrakt, sondern vor dem Hintergrund des Marktes beurteile, da die angemel-
dete Form mit Gblichen Formen des entsprechenden Warensegmentes verglichen werde. Nachfol-
gend wurde die zweite These der Referenten diskutiert, wonach banale Formen durch zweidimensio-
nale Elemente schutzféhig werden kénnten, wenn das 2D-Element seinerseits schutzfahig sei, den
Gesamteindruck wesentlich beeinflusse, auch wenn es nicht auf allen Dimensionen/Seiten des Pro-
duktes erscheine. Es sei im Ubrigen eine Realitat, dass auf Produkten und Verpackungen eine Viel-
zahl von Elementen auftauche. Die Vertreter des IGE fiihrten aus, dass im Eintragungsverfahren le-
diglich die Unterscheidungskraft massgeblich sei, dass eine 3D-Marke mit einem 2D-Element grund-
sétzlich Dritte irrefuhren konnte und der Inhaber nicht wisse, was er im Verletzungsfall in der Hand
habe. VOLKEN betonte, dass das Markenrecht keinen Motivschutz biete und ASCHMANN erkléarte,
dass die Fragen des Gestaltungsspielraums einerseits und die Marktbandbreite andererseits ausein-
ander gehalten werden sollten, da zu prifen sei, was aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise
als gewohnt und erwartet zu gelten habe. Weitere Diskussionspunkte waren die Berticksichtigung

7 vigl. dazu B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)».

Quelle: www.sic-online.ch p3-6
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einer (vermutlichen) Préasentation einer Ware (B-7398/2006, «Pralinenform [3D] I», und BGer, sic!
2008, 302, «Pralinenform [3D] I1») und die Schutzféhigkeit von dreidimensionalen Waren, welche sich
zwar zur Formmarke eignen, jedoch immer in einer Verpackung verkauft wiirden (z.B. Spalttablette).

V. Rechtserhaltende Benutzung

RA Dr. BARBARA MULLER eréffnete den zweiten Tag und dusserte sich insbesondere zur Frage,
wann ein von der Eintragung abweichender Gebrauch noch als rechtserhaltend angesehen werden
koénne. Sie flhrte aus, dass dem Benutzungszwang (auch wenn dieser in der Schweiz nicht absolut
gelte, sondern gewissermassen aufgeschoben sei) in der Praxis oft zu spat Beachtung geschenkt
werde, dass diesem jedoch bereits im Zeitpunkt der Erarbeitung der Markenstrategie und der Formu-
lierung der WDL Rechnung zu tragen sei. Es brauche einen ernsthaften, brancheniblichen marken-
massigen Gebrauch im Inland. Sie verwies auf den Entscheid «Solvay/ Solvexx» (B-2683/2007), in
welchem ein ausreichender funktionaler Bezug bejaht worden sei. Es gelte jedoch, in jedem Einzelfall
eine Auseinandersetzung mit den konkreten Belegen vorzunehmen. Zu beachten sei weiter, dass die
Einrede des Nichtgebrauchs klar und unmissverstandlich in der ersten Eingabe an das IGE erhoben
werden misse, da sie ansonsten nicht fristgerecht erfolgt sei'®.

Eine weitere Problematik bestehe darin, dass in der WDL oftmals der gattungsspezifische Oberbegriff
eingesetzt wirde, in der Folge jedoch die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht mit den
realiter gebrauchten tibereinstimmten. Der Gebrauch der Marke nur fir gewisse Waren und Dienst-
leistungen begriinde lediglich fiir diese einen rechtserhaltenden Gebrauch, nicht aber fiir den einge-
tragenen Oberbegriff als Ganzes. RA Dr. CHRISTOPH GASSER verwies auf die Lehre, wonach im
Nichtgebrauchsverfahren der Gebrauch fir einen Teilbegriff rechtserhaltend fiir den eingetragenen
Oberbegriff wirkt, wenn es sich um ein Produkt handelt, das typisch fur den Oberbegriff ist, wogegen
im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren auf die Produkte abzustellen ist, fur welche die Marke
tatsachlich gebraucht wird. Weiter wurde festgehalten, dass grundsatzlich eine Anpassung an neue
technische Entwicklungen nicht beriicksichtigt werden kdnne. Ein Gebrauch der gesamten Marke
kénne auch fir Teile derselben rechtserhaltend sein, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die
Einzelteile richtig zuordneten™.

Zum Erfordernis des «ernsthaften» Gebrauchs wurde ausgefiihrt, dass ein Scheingebrauch (quantita-
tives Element) wie zum Beispiel eine minimale Marktbearbeitung oder eine Marktanalyse (vorberei-
tende Handlungen) nicht ausreichend seien. Ein ernsthafter Gebrauch sei aber grundséatzlich zu beja-
hen bei der Verwendung der Marke auf Rechnungen, Lieferscheinen, Verpackungen, Mustern, Pros-
pekten etc. Auch ein geringer Umsatz kdnne im Einzelfall ausreichend sein.

VI. Warengleichartigkeit

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. LUCAS DAVID fihrte aus, dass die Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen unter der Hypothese identischer Zeichen zu prifen sei. Werde Gleichartigkeit ver-
neint, fehle es von vornherein an einer Verwechslungsgefahr. Gleich verhalte es sich bei der Prifung
der Zeichenéhnlichkeit; diesbeziglich sei von der Hypothese der Identitdt der Waren und Dienstleis-
tungen auszugehen. Bei einer Verneinung der Zeichenahnlichkeit fehle es per se auch schon an einer
Verwechslungsgefahr. Letztere werde erst aufgrund des Grades der Zeichennahe und der Gleichar-
tigkeit der WDL beurteilt. Die Arbeitsgruppe préasentierte in der Folge 18 Thesen zur Gleichartigkeit
von Waren und Dienstleistungen, welche eine Hilfestellung bei der Beurteilung von Verwechslungstat-
bestanden bieten.

In der nachfolgenden Diskussion erklarte ASCHMANN, dass die ganze Problemstellung auch von der
Definition der Verkehrskreise und vom Schutzumfang der zur Diskussion stehenden Marken abhénge.

18 \gl. B-7431/2006, <EA (fig.)»/<EA (fig.)».

' Erlautert wurden zum rechtserhaltenden Gebrauch insbesondere die Entscheide B-7508/2006, «lce/lcecream; Icecream
(fig)»; B-1976/2007, «Rudolph Rotnase/ Rudolph (fig.)»; B-7449/2006, «Exit (fig.)/Exit one»; B-4536/2007, «Salamander
(fig.)/Salamander (fig.)»; B-7500/ 2006, «Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)»; B-7439/2006, «Kinder/Kinder Party (fig.)»;
B-1755/2007, «No name (fig.)/No name (fig.)».

Quelle: www.sic-online.ch p4-6
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VII. Kennzeichnungskraft

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. MAGDA STREULI-YOUSSEF ausserte sich vorweg zur Abgrenzung der
origindren Kennzeichnungskraft von der Unterscheidungskraft, sodann zur Abgrenzung zwischen
origindrer und sekundarer Kennzeichnungskraft. Festgehalten wurde, dass Letztere in der Regel zu
einem normalen Schutzumfang der Marke fiihre, lediglich ausnahmsweise zu einem erweiterten.
Weiter spiele die Kennzeichnungskraft auch eine Rolle bei der Frage nach dem rechtserhaltenden
Gebrauch. In der Praxis des BVGer habe sich die Kennzeichnungskraft als drittes Kriterium bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr etabliert, wobei im Gegensatz zu Deutschland auf die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke abgestellt werde. HILTI &usserte sich zur «Unart», die schwache
Kennzeichnungskraft einer Marke damit zu begriinden, es sei eine Vielzahl von Marken mit dem zur
Diskussion stehenden Bestandteil registriert; hier fehle eine Berilicksichtigung der WDL und es erfolge
keine echte Priifung, ob die Marken grundséatzlich gebraucht worden seien. Auf eine Frage von RIT-
SCHER erklarte ASCHMANN, dass nach Einreichen eines Widerspruchs grundsatzlich noch zusatzli-
che Argumente bezuglich Kennzeichnungskraft angebracht werden kdnnten (Zeugen, Gutachten).
Grundsatzlich wirde keine Beweisabnahme verweigert, wobei es allerdings fraglich sei, ob das Ge-
richt von sich aus noch Beweise suchen misse. Zu bertcksichtigen sei weiter, dass es keine Beweis-
wirdigung ohne Erfahrungswissen gebe. Wenn die Beweise gegen die Erfahrung sprachen, missten
sie sehr stark sein. Im Gegensatz dazu reichten allenfalls schon relativ schwache Beweise, wenn sie
mit dem Erfahrungswissen im Einklang stiinden.

VIIl.  Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Marken

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. MARK SCHWEIZER &usserte sich zum Spannungsfeld zwischen Ge-
samteindruck einerseits und den pragenden Elementen andererseits. Es wurden «zwei Regeln, vier
Ausnahmen und eine Nicht-Regel» erldutert. Die erste Regel bestehe darin, dass der Gesamteindruck
in der Erinnerung massgeblich sei, wobei jeweils beriicksichtigt werden musse, dass kein Motivschutz
existiere und pragende Bestandteile immer starker gewichtet wiirden als schwache®. Die zweite Re-
gel bestehe darin, dass die identische Ubernahme eines einfachen Zeichens in ein zusammenge-
setztes Zeichen zur Verwechslungsgefahr fiihre; dies gelte jedoch nicht, wenn ein tibernommenes
Element im zusammengesetzten Zeichen jede eigenstandige Bedeutung verliere oder ein Gibernom-
menes Element sehr kennzeichnungsschwach sei. Die Nicht-Regel bestehe darin, dass nicht grund-
satzlich gesagt werden kdnne, bei einer kombinierten Marke geniesse immer das Wort- oder immer
das Bildelement Vorrang.

RA KATJA STOCKLI &usserte sich zur Rechtsprechung des EuGH und fasste die Rechtsprechung
wie folgt zusammen: Grundsétzlich seien nicht Bestandteile einer komplexen Marke zu bericksichti-
gen, sondern der Gesamteindruck. Weiter seien bei gemischten Marken die Wortelemente nicht als
grundsatzlich wichtiger als die grafischen zu erachten. Weiter wiirden rein assoziative gedankliche
Verbindungen, welche der Verkehr tiber die Ubereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken her-
stellen kénnte, fir sich genommen keine Verwechslungsgefahr begriinden.

In der Folge ausserte sich RA MARC STEINER zum Zusammenspiel von zwei- und dreidimensiona-
len Elementen am Beispiel der deutschen Entscheide «Goldbarren» (BGH vom 28. November 2002,
GRUR 2003, 712) und «Goldhase» (BGH vom 26. Oktober 2006, GRUR 2007, 35). Im Entscheid
«Goldhase» kam der BGH zum Schluss, dass kein Erfahrungssatz dahingehend bestehe, dass der
Gesamteindruck einer aus Form, Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungs-
elementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhéngig von deren konkreten Anord-
nung und Gestaltung dieser Elemente regelmassig durch den Wortbestandteil bestimmt werde. In der
anschliessenden Diskussion wurde Uber die Tatsache diskutiert, dass im Zusammenhang mit der
Schutzfahigkeit oftmals auch wettbewerbs-, manchmal auch urheberrechtliche Uberlegungen ange-
fuhrt wirden. Die Ausserung, dass das Gewicht des Wortes bei zusammengesetzten Marken nicht
Ubersehen werden durfe, da es auf das kennzeichnungskraftigste Element ankomme, stiess auf Wi-
derspruch; es misse immer der Gesamteindruck zur Diskussion stehen, es seien nicht einzelne Ele-
mente auf ihre Kennzeichnungskraft zu prifen. Auch eine Kombination von an sich schwachen Be-
standteilen kdnne ein starkes Zeichen ergeben.

2 vgl. auch die Entscheide B-7500/2006, «Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)»; RKGE, sic! 2002, 529, «Arc/ Arcstar»;
RKGE, sic! 2005, 661 f., «5th avenue (fig.)/5th avenue fashion house (fig.)».

Quelle: www.sic-online.ch p5-6
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Am Ende des zweiten Tages des Workshops bedankte sich ASCHMANN auch im Namen der mitwir-
kenden Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes fur die Einladung zum Workshop und fiir die
Professionalitat, mit welcher die Diskussion gefiihrt werden konnte. RITSCHER stellte fest, dass das
Bundesverwaltungsgericht in den ersten 600 Tagen bereits eine grosse Arbeit geleistet habe. Es sei
ein Anliegen dieser Tagung gewesen, die Grenze zwischen Anwalten und Gerichten zu Giberschreiten
und einen offenen Diskurs zu fuihren. Er bedankte sich bei den Mitarbeitenden des Bundesverwal-
tungsgerichtes fur die Teilnahme und die Mitarbeit und sprach ihnen ein Kompliment fir die Offenheit
aus, mit welcher sie sich der Veranstaltung gestellt hatten. Sein Dank gelte insbesondere auch
INGRES-Geschéaftsfihrer GASSER fir die grosse Arbeit, welche dieser bereits im Vorfeld der Veran-
staltung geleistet habe.

* Fursprecherin, Bern.
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