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V. Lauterkeitsrecht

Die Winterveranstaltung des INGRES
zur Praxis des Immaterialgiiterrechts in
der Furopaischen Union fand unter der
Leitung von RA Dr. MICHAEL RITSCHER
und der Organisation von RA Dr. CHRIS-
ropH GassEr im Ziirichberg Sorell
Hotel in Ziirich statt. Das aus den ver-
gangenen Veranstaltungen bekannte
Format hat sich bewahrt und wurde
auch in diesem Jahr beibehalten. Der
Vormittag war somit dem Patentrecht
gewidmet, wihrend die {ibrigen Imma-
terialgiiterrechte einschliesslich Wett-
bewerbsrecht am Nachmittag bespro-
chen wurden. Das Publikum bekam
reichlich Gelegenheit, zu den Referaten
Stellung zu beziehen und Fragen zu
stellen, was die Veranstaltung um viele
interessante Diskussionen bereicherte
und einen Austausch zwischen allen
Beteiligten erméglichte. Auchin diesem
Jahr gesellten sich viele Teilnehmende
aus dem umliegenden Ausland zur hie-
sigen Immaterialgiiterrechtsgemeinde,
sodass die Tagung ausgesprochen gut

*  MLaw, Zirich.
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besucht war. Viele Besucher hatten aus-
serdem am traditionellen Ski-Ausflug
teilgenomment, der jeweils am Vortag
zur Tagung durchgefiihrt wird und in
diesem Jahr auf dem Hoch-Ybrig statt-
fand. RrtscHER wies bei der Begriissung
der Gaste auf die Wichtigkeit des Aus-
tausches europiischer Patentrechtler
fiir die Weiterbildung auch des schwei-
serischen Patentrechts hin. Das schwei-
rerische Bundespatentgericht, das noch
in den Kinderschuhen steckt, kénne von
Gerichten mit grosser Erfahrung im Pa-
tentrecht, wie dem deutschen Bundes-
gerichtshof, viel lernen. Deshalb sei es
auch fiir Patent- und Rechtsanwalte in
der Schweiz wichtig, die Entwicklungen
des Patentrechts in der EU mitzuverfol-
gen, woftr die INGRES-Tagung einen
optimalen Rahmen bietet.

I. Patentrecht
1. Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs

Dr. KLAaus GrABINSKI, Richter am Bun-
desgerichtshof in Diisseldorf, prasen-
tierte vier Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs aus dem Jahr 2012.

In Akten-Nr. X ZR 58/07 («Neurale
Vorlduferzellen») befasste sich der BGH
mit dem Patentierungsausschluss fur
die Verwendung menschlicher Embry-
onen. Dem Fall, mit dem sich auch der
EuGH (in der Rechtssache C-34/10,
«Briistle v. Greenpeace») vorlageweise
auseinandergesetzt hatte, lag ein deut-
sches Patent zugrunde, welches it a. ein
Verfahren zur Herstellung neuraler Vor-
lauferzellen aus embryonalen Stamim-

zetlen betraf. In der Beschreibung war
ausdriicklich erwihnt, als Ausgangsma-
terial kdmen aus Embryonen gewon-
nene Stammezellen in Betracht. Nun
setzen so gewonnene Stammzellen ty-
pischerweise die Zerstorung des Emb-
rvos voraus, weshalb der BGH das Pa-
tent teilweise fiir nichtig erklarte. Nach-
dem der Patentinhaber vorgebracht
hatte, dass Stammzellen in einem alter-
nativen Verfahren auch ohne die Zer-
storung von Embryonen gewonnen
werden kénnen, erachtete der BGH eine
entsprechende Beschrinkung im Paten-
tanspruch fiir notwendig. Ansonsten
wiirde der Findruck entstehen, dass mit
Patenterteilung auch die vom Patentie-
rungsausschluss erfasste Ausfihrungs-
form genehmigt wiirde, auch wenn sie
nicht im Patentanspruch selbst, sondern
nur in der Beschreibung erwidhnt sei.
Das Patent wurde denn auch in ein-
geschrankter Fassung (wonach das
Patent keine Vorlduferzellen aus
menschlichen embryonalen Stammzel-
len umfasst, bei deren Gewinnung Em-
bryonen zerstort wurden) aufrechter-
halten.

In Akten-Nr, X ZR 126/09 («Leflu-
nomid») stand die Patentfahigkeit einer
Arzneimittelzubereitung aus zwei kom-
binierten Wirkstoffen zur Diskussion.
Der BGH erklirte das Patent mangels
erfinderischer Tatigkeit fir nichtig. Der
eine Wirkstoff (Leflunomid) wandle
sich namlich bei blosser Lagerung und
ganz von allein zum anderen Wirkstoff
(Teriflunomid) um. Diese Eigenschaft
zur Umwandlung sei in der chemischen
Struktur des Wirkstoffs begriindet,
diese wiederum der Fachliteratur be-
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INGRES

einen Durchschnittsverbraucher zu ei-
ner geschiftlichen Entscheidung veran-
lasst, die er ansonsten nicht getroffen
hatte. Somit sind auch nicht registrierte
Kennzeichen unter gewissen —nicht ge-
nauer definierten — Voraussetzungen
durch das Lauterkeitsrecht geschiitzt.

In seinem ersten Entscheid zum
Tatbestand des Imitationsmarketings
(17 Ob 7/09t «Das blaue Wunder»)
stellte der OGH klar, dass auch Produkt-
verpackungen als Herkunftshinweis
funktionieren und im Rahmen von Ver-
marktungsstrategien eingesetzt werden
konnen. Werden sie herkunftstau-
schend nachgeahmt, ist der Tatbestand
des Imitationsmarketings erfiillt - vor-
ausgesetzt, dass die Verpackung beim
Verbraucher eine Herkunftsvorstellung
auslésen kann. Im konkreten Fall erach-
tete der OGH eine Verpackung, in der
ein Messerset in charakteristischer
Weise angeordnet und im Unterschied
zu anderen auf dem Markt erhaltlichen
Messerverpackungen verschlossen pra-
sentiert war, als unterscheidungskraftig
und deren identische Ubernahme durch
einen Konkurrenten als unlauter. In der
nachfolgenden Abbildung ist das Origi-
nal in der oberen, die Kopie in der un-
teren Bildhélfte wiedergegeben.

Dass die Verpackung Verkehrsgel-
tung erlangt hitte, setzte der OGH nicht
voraus. Dies ist bemerkenswert, da Aus-
stattungen (etwa Geschaftslokale, Uni-
formen des Personals oder eben Verpa-
ckungen) im dsterreichischen UWG nur
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geschiitzt sind, sofern sie Verkehrsgel-
tung erlangt haben. In einer neueren
Entscheidung (17 Ob 26/11i «Flair-Rei-
sen») hat der OGH die Regelung des
Schutzes von Ausstattung im Osterreichi-
schen UWG nun mit dem Tatbestand des
Imitationsmarketings in der Richtlinie
iiber unlautere Geschaftspraktiken ver-
kniipft, den bereits vergessen geglaubten
Begriff der Verkehrsgeltung wiederbe-
lebt und diesen kurzerhand zu einem
Tatbestandsmerkmal des Imitationsmar-
ketings erklart. Produktausstattungen
konnen nach Ansicht des OGH nur dann
als Unternehmenskennzeichen funktio-
nieren, wenn sie dem Verkehr bekannt
sind. Um die Grenzen des aufgrund Ver-
kehrsgeltung gewahrten kennzeichen-
rechtlichen Schutzes nicht zu unterlau-
fen, sei es angebracht, Verkehrsgeltung
der Ausstattung auch fiir Anspriiche aus
Imitationsmarketing zu fordern. Horax
steht dieser Entscheidung kritisch ge-
geniiber: Imitationsmarketing im Sinne
der Richtlinie iiber unlautere Geschafts-
praktiken sei ein europarechtlicher Tat-
bestand und als solcher autonom auszu-
legen. Die Richtlinie bezwecke eine
Vollharmonisierung nationalen Rechts
der Mitgliedstaaten und setze nicht vor-
aus, dass die gegen Imitationsmarketing
geschiitzte Ausstattung iiber Verkehrs-
geltung verfiige. Es ist nur von Verwechs-
lungsgefahr die Rede, diese erfordere
jedoch keine Verkehrsgeltung und spiele
insbesondere im Markenrecht nur bei
fehlender origindrer Unterscheidungs-
kraft eine Rolle. Daher sollte Verkehrs-
geltung auch nur bei fehlender origina-
rer Unterscheidungskraft der Ausstat-
tung gefordert werden.

Horaxk rdumte allerdings ein, dass
aus der Regelung des Imitationsmarke-
tings in der Richtlinie nicht eindeutig
hervorgeht, ob alle Zeichen mit origina-
rer Unterscheidungskraft oder nur sol-
che mit erhohter Unterscheidungskraft
oder einer gewissen Bekanntheit auf-
grund intensiver Benutzung gegen Imi-
tationsmarketing geschiitzt sind. Nach
Ansicht von Horaxk ist es wiinschens-

wert, diese Fragen durch eine Vorlage
an den EuGH zu kldren.

Anschliessend wurde iiber Sinn
und Unsinn einer Klagelegitimation von
Mitbewerbern, die selbst nicht Marken-
inhaber sind, im Fall von Imitationsmar-
keting betreffend Marken diskutiert. In
der von Horak vorgestellten Entschei-
dung 17 Ob 10/11m («Jungle Man»)
hatte der OGH die Klagelegitimation
solcher Mitbewerber des angeblichen
Markenverletzers bejaht. Wahrend ei-
nige Teilnehmer keinen Grund darin
sahen, weshalb eine Marke durch eine
andere Person als den Markeninhaber
selbst gegen Verletzungen verteidigt
werden sollte, stellten sich Befiirworter
einer Klagelegitimation Dritter auf den
Standpunkt, der Tatbestand des Imita-
tionsmarketings unterscheide sich vom
rein markenrechtlichen Schutz gegen
Verwechslungsgefahr insofern, als er die
Tduschung von Konsumenten wegen
irrefithrender Werbung beinhalte. Rit-
SCHER kam zum Abschluss der Diskus-
sionsrunde auf den Schutz von Marken
im schweizerischen Lauterkeitsrecht zu
sprechen und zitierte diesbeziiglich den
Bundesgerichtsentscheid 4A_469/2007,
worin die Verwechslungsgefahr zwi-
schen den Marken IWC und WMC mar-
kenrechtlich verneint, aber in Anwen-
dung des UWG bejaht worden war,

Im Anschluss an den informativen
Teil der Veranstaltung erhielten die aus
tiber zehn Landern angereisten Besu-
cher Gelegenheit, sich bei einem Aperi-
tif und dem wie gewohnt hervorragen-
den Abendessen auszutauschen und
Kontakte zu kniipfen. Den Organisato-
ren ist auch in diesem Jahr eine span-
nende Veranstaltung gelungen, die dem
Publikum einen Uberblick iiber die neu-
esten Entwicklungen auf dem gesamten
Gebiet des Immaterialgiiterrechts in der
EU vermittelte und von einem dynami-
schen Austausch zwischen Referenten
und Publikum gepréagt war. Die nédchste
Tagung zur «Praxis des Immaterialgii-
terrechts in der Européischen Unions»
wird am 27. Januar 2014 stattfinden.
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