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Die diesjihrige Tagung zur Praxis des
Immaterialgiiterrechts in der Schweiz
fand im Lake Side Casino Ziirichhorn
im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung des Instituts fir gewerb-
lichen Rechtsschutz (INGRES) statt, Die
Veranstaltung wurde von RA Dr
CHRISTOPH GASSER, Geschéftsfithrer
des Instituts, organisiert und von RA
Dr. MicHAEL RITSCHER, Prasident von
INGRES, geleitet.

Wie gewohnt war die Veran-
staltung in drei Blécke aufgeteilt: Pa-
tentrecht, Urheber- und Designrecht
sowie Kennzeichenrecht. Auch dieses
Jahr konnten fiir jedes Rechtsgebiet
ausgezeichnete Kenner der Materie ge-
wonnen werden, welche kiirzlich ergan-
gene Entscheide vorsteliten und auf
aktuelle Entwicklungen in den jeweili-
gen Rechtsgebieten hinwiesen.

I. Patentrecht

Die neuesten Entwickiungen im Patent-
recht wurden von RA Dr. MARK SCHWET-

Dr. fut., Rechtsanwiltin, Zitrich.
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zER, LL.M., Snvan Latscra (dipl. Ing.
ETH, Schweizer und Europédischer
Patentanwalt), Dr. PeTER WALSER
(dipl. Phys. ETH, Schweizer und Euro-
paischer Patentanwalt sowie Président
des Verbandes der freiberuflichen Eu-
ropdischen und Schweizer Patentan-
wilte VESPA) und Dr. DieTER BRANDLE
(Prasident des Bundespatentgerichts)
prasentiert.

1. Vorsorgliche Beweisfiihrung

Scuweizer behandelte in seinem Refe-
rat den Massnahmeentscheid des BGer
vom 31. Januar 2012 (BGE 138 Il 76,
«Schiammzufithrung»), in welchem
sich das Gericht mit den Voraussetzun-
gen einer vorsorglichen Beweisfiihrung
im Sinne von Art. 158 ZPO auseinan-
dersetzte, Beim HGer AG hatte die Pa-
tentinhaberin die Durchfithrung eines
gerichtlichen Augenscheins zur Abkla-
rung der Beweis- und Prozessaussichten
fiir einen allfilligen Patentverletzungs-
prozess gegen die Gesuchsgegnerinwe-
gen Teilnahme an einer Patentverlet-
zung beantragt.

Das BGer hielt zundchst (entgegen
der Ansicht der Vorinstanz) fest, dass
Art. 77 PatG und Art. 158 ZPO nicht in
einem Verhaltnis von lex specialis zu lex
generalis stehen. Uberdies hielt das
BGer fest, dass zur Glaubhaftmachung
eines schutzwiirdigen Interesses an der
vorsorglichen Beweisfithrung die Be-
hauptung nicht geniige, die Beweis- und
Prozesschancen abkliren zu wollen.
Vielmehr muss der Gesuchsteller auch
glaubhaft machen, dass thm ein mate-
riellrechtlicher Anspruch gegen den
Gesuchsgegner zusteht, zu dessen Be-

weis die vorsorglich abzunehmenden
Beweismittel dienen kénnen. Stellt das
abzunehmende Beweismittel jedoch
das einzige dar, mit welchem der An-
spruch bewiesen werden kbnne, so
miisse es geniigen, dass das Vorliegen
der anspruchsbegriindenden Tatsachen
lediglich substanziiert behauptet werde
(BGE 138 1II 76 E. 2.4.2). Ansonsten
werde der Zweck von Art. 158 Abs. 1
lit. b ZPO vereitelt, wie das BGer prézi-
siert.

Im Ergebnis stimmte SCHWEIZER
dem BGer zuy, er {ibte jedoch Kritik an
dessen Auffassung, beim Entscheid der
Vorinstanz handle es sich um einen Ent-
scheid im Sinne von Art. 98 BGG. Auf-
grund der beschrinkten Kognition des
BGer kénnten sich leicht unterschiedli-
che kantonale Usanzen etablieren, wel-
che mit der Einfithrung der eidgendssi-
schen ZPO eigentlich hatten abgeschafft
werden sollen (siehe auch: SCHWEIZER,
sict 5/2012, 330 ff).

2. Erfinderische Tatigkeit

Patentanwalt LATscHA nahm BGE 138
III 111, «induktive Heizvorrichtung»
zum Anlass, um auf die unterschiedli-
chen Methoden zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit hinzuweisen,
welche das BGer einerseits und das Eu-
ropiische Patentamt (EPA) andererseits
anwenden. Gegenstand des mit einer
Nichtigkeitsklage angegriffenen Streit-
patents ist ein Kochgerédt mit einer in-
duktiven Heizvorrichtung. Im Verlaufe
des Verfahrens vor dem HGer SG
schriankte der Patentinhaber in einem
Eventualbegehren seine Patentansprii-
che ein. Gestiitzt auf ein Gutachten kam
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das HGer zum Schluss, dass das Streit-
patent in der eingeschrénkten Fassung
giiltig sei. Die Kldgerin riigte vor BGer
im Wesentlichen, das HGer sei wic der
Gutachter bei der Beurteilung der erfin-
derischen Titigkeit von einem falschen
néchsten Stand der Technik ausge-
gangen, da die dem Gutachten zu-
grunde liegende Veroffentlichung nicht
dem nachstliegenden Stand der Technik
entspreche. Das BGer wies diese Riige
ab.

In seinem Entscheid erldutert das
BGer seine Methode zur Ermittlung der
erfinderischen Tétigkeit. Geméss BGer
handelt es sich beim vom EPA angewen-
deten Aufgabe/Ldsungs-Ansatz nicht
um eine ausschliesslich vorgeschrie-
bene Methode, «sondern um eine der
moglichen Arten des Vorgehens, um auf
nachvollziehbare Weise dic Schritte zu
ermitteln, welche die Fachperson auf-
grund des massgebenden Standes der
Technik machen musste, um zur tech-
nischen Lésung zu gelangen, welche im
Patent beansprucht wurde» (BGE 138
III 111 E. 2.2). In jedem Fall sei der
(qualitative) Abstand der beanspruch-
ten Losung vom entgegengehaltenen
Stand der Technik massgebend. Bei kor-
rektem Vorgehen sollte es jedoch nicht
wesentlich sein, so das BGer weiter,
«welches von regelmassig mehreren
naheliegenden Elementen im Stande
der Technik zum Ausgangspunkt der
allein entscheidenden Frage genommen
wird, ob die Fachperson schon mit ge-
ringer geistiger Anstrengung auf die
Lésung des Streitpatents kommen kann
oder ob es dazu eines schépferischen
Aufwandes bedarf» (BGE 138 II1 111 E.
2523

Diesen Ausfithrungen des BGer
stellte LatscHa die Methode des EPA
gegeniiber. Nach dem vom EPA ange-
wendeten  Aufgabe/Losungs-Ansatz
wird immer zuerst der nichstliegende
Stand der Technik ermittelt. Gesucht
wird mithin das erfolgversprechendste
Sprungbrett, das dem Fachmann zur
Verfiigung stand, denn je nach gewahl-
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tem Stand der Technik kdnne die Beur-
teilung der erfinderischen Tétigkeit
unterschiedlich ausfallen. Von diesem
so ermittelten néchstliegenden Stand
der Technik wird dann nach dem
«Could-Would-Ansatz» danach gefragt,
ob der Pachmann die Erfindung nicht
nur gemacht haben kénnte, sondern ob
er sie auch gemacht haben wiirde. Das
BGer fragt demgegentiber danach, was
ein Fachmann mit seinem Wissen und
seinen Fahigkeiten weiterentwickeln
und finden kann ~ und nicht auch, ob
er dies tun wiirde.

Derzeit sei nicht zu erkennen, dass
das BGer seinen methodischen Ansatz
zugunsten des vom EPA angewendeten
Aufgabe/Losungs-Ansatzes aufgeben
werde, stellte LaTscHa fest.

3. Patentanwaltsausbildung

Nachdem WaLsgr im Vorjahr ausfihr-
lich das neu in Kraft getretene Patent-
anwaltsgesetz vorgestellt hatte, fokus-
sierte er sich in diesem Jahr auf die
Patentanwaltsausbildung. Die Tatighkeit
des Schweizer Patentanwalts geht viel-
fach iiber das Patentrecht hinaus und
erfasst namentlich auch andere Teilge-
biete des Immaterialgiiterrechts, Folg-
lich werden an der Eidgen&ssischen
Patentanwaltspriifung —~ anders als an
der FKuropiischen Eignungsprifung
(EEP) — nicht nur Patentrecht gepriift,
sondern zusatzlich auch Marken- und
Designrecht sowie weitere zivilrechtli-
che Grundlagen. Dies bedingt folglich
auch eine breitere Ausrichtung im Rah-
men der Ausbildung zum Patentanwalt.
Diese erfolgt mehrheitlich «on the job»
auf der Basis eines natur- oder ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiums. Seit
September 2011 wird von den verschie-
denen Patentanwaltsverbdnden zusam-
men mit dem IGE zusétzlich auch ein
berufsbegleitender Lehrgang als Varbe-
reitung fiir die Patentanwaltsprufung
durchgefiihrt, der insbesondere auch
die nicht patentrechtlichen Prifungs-
module abdeckt.

4. Die Krux mit dem Rechtsbe-
gehren im Patentverletzungs-
prozess

BrANDLES Referat stand unter dem Titel
«Das Rechtsbegehren im Patentverlet-
zungsprozess», Als Grundlage filir seinen
Vortrag diente dem Referenten BGE 131
III 70. Mit diesem Urteil bestétigte das
BGer den Entscheid der Vorinstanz, wo-
nach mangels ausreichend préziser For-
mulierung des Verletzungsgegenstandes
nicht auf die Unterlassungsklage einzu-
treten sei. Fin Unterlassungsbegehren ist
so zu formulieren, dass die verpflichtete
Partei ebenso wie die Vollstreckungs-
und Strafbehérden genau wissen, was
die verpflichtete Partei nicht mehr tun
darf bzw. welche Handlungen zu verhin-
dern oder mit Strafe zu belegen sind.
Dabei «kann die sinngemasse Aufnahme
der Patentanspriiche in das Unterlas-
sungsbegehren zwar zur Klirung des
Verletzungsgegenstands  erforderlich
sein, sie ist aber zur Identifizierung der
zu verbietenden Handlung ebenso wenig
ausreichend wie etwa die Angabe der
Typennummer eines Frzeugnisses [...].»
(BGE 131 IlI 70 E. 3.3). Im Hinblick auf
das Vollstreckungsverfahren ist die be-
hauptete Verletzungs- oder Ausflihrungs-
form vielmehr «als reale technische
Handlung durch bestimmte Merkmale
so zu urnschreiben, dass es keiner Aus-
legung rechtlicher oder mehrdeutiger
technischer Begriffe bedarf» (BGE 131
I 70E. 3.4).

Was in der Theorie relativ einfach
klingt, bereitet dem praktizierenden An-
walt mitunter einiges Kopfzerbrechen,
Um hier Abhilfe zu schaffen, schldgt
BRANDLE ein zweistufiges Vorgehen vor:
Zunachst soll eine detaillierte Merk-
malanalyse des Patentanspruchs, auf
den sich das Begehren stiltzt, vorgenom-
men werden. In einem zweiten Schritt
wird dann die konkrete technische Um-
setzung jedes einzelnen Merkmals des
Anspruchs in der angegriffenen Ausfiih-
rungsform festgestelit und ins Rechts-
begehren libernommen.
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Der Referent weist darauf hin, dass
das BPatGer dem Kldger bei unge-
niigend konkretisiertem Rechtsbegeh-
ren entweder in einer separaten Ver-
fiigung oder anlésslich der Instruktions-
verhandlungeine einmalige Gelegenheit
sur Verbesserung einrdumt. BRANDLE
betonte zudem, dass es Aufgabe des
Gerichts sei, bei der Beurteilung der
Formulierung des Rechtsbegehrens ein
gesundes Augenmass zu wahren, er
machte aber auch deutlich, dass das
BPatGer einzig die vom BGer formulier-
ten Anforderungen an das Rechtsbegeh-
ren als verbindlich erachte und aus-
Jandische Praxis und Gepflogenheiten
hierzu unberiicksichtigt lasse.

1. Urheberrecht und
Designrecht

Mangels Aktualititen auf dem Gebiet
des Designrechts im vergangenern Jahr
widmeten sich die beiden Referenten
des zweiten Blocks ausschliesslich
urheberrechtlichen Themen. Firspre-
cherin Dr. DONATELLA FiaLa berichtete
schwerpunktmissig {iber das interna-
tionale Abkommen zur Bekdmpfung
von Produkte- und Markenpiraterie, das
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA). RADr. CHRISTIAN LAUX, LL.M.,
konfrontierte das Publikum mit einer
kritischen Wiirdigung von BGE 136 I
225, «Guide Orange».

1. ACTA

Einleitend erlanterte FiaLa die von welt-
weiten Protesten begleitete Entste-
hungsgeschichte von ACTA, welches
seit Abschluss der Verhandlungen im
Oktober 2010 bis am 1. Mai 2013 zur
Unterzeichnung aufliegt. Eine Ratifizie-
rung von ACTA hétte keine Anpassung
des URG zur Folge. Nachdem das EU-
parlament am Tag vor der INGRES-Ta-
gung beschlossen hatte, das umstrittene
Abkommen abzulehnen, darf man nun
gespannt sein, ob der Bundesrat den
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Staatsvertrag trotz des Ausscheidens
der EU und seiner Mitgliedstaaten un-
terzeichnen wird.

Inhaltlich gehe ACTA nur punktu-
ell iiber das TRIPS-Abkommen hinaus,
es verstirke aber namentlich die inter-
nationale Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch bei der Bekdmp-
fung der oftmals mafia-ahnlich organi-
sierten Produkte- und Markenpiraterie,
so FraLa. Anders als falschlicherweise
oftmals kolportiert, seien jedoch zahl-
reiche Besimmungen wie etwa Inter-
netsperren oder eine verschirfte Haf-
tung filr Internetprovider, welche u.a.
die urspriinglichen Proteste gegen das
Abkommen ausgelost hitten, in der
Endfassung nicht mehr enthalten.

Im dritten Teil ihres Referats warf
Fiava schliesslich noch einen Blick iiber
die Grenzen nach Frankreich und in das
Vereinigte Konigreich und stelite die in
diesen Liandern umgesetzten Mass-
nahmen zur Einddmmung von Urheber-
rechtsverletzungen im Internet vor. Das
in Frankreich umstrittene sogenannte
HADOPI-Gesetz {Loi no. 2009-669 vom
12. Juni 2009; HADOPI=haute autorité
pour la diffusion des ceuvres et la pro-
tection des droits sur internet), durch
welches ein sogenanntes Three-Strikes-
Verfahren (Graduated Response) ein-
gefithrt wurde, soll auf Anweisung des
neuen franzésischen Prisidenten HoL-
LANDE allerdings bis Ende 2012 iiber-
priift werden. Als Alternative ist eine
Kultur-Flatrate im Gespréch. Im Verei-
nigten Konigreich sieht der Digital Eco-
nomy Act 2010 (DEA) wie HADOPI ein
Graduated Response-Verfahren vor, das
jedoch ohne Zwischenschaltung einer
staatlichen Behorde auskommt, son-
dern direkt durch die Internet-Provider
gefiihrt wird,

2. BGE 134111 225, «Guide
Orange»

Unter dem Titel «Informationsschutz
iiber das Urheberrecht?» stellte Laux
BGE 136 111 225, «Guide Orange» vor.

Der sogenannte Guide Orange ist ein
Informationshandbuch fiir Hilfskréfte
von Feuerwehr und Rettungsambulan-
zen tiber typische Gefahren und gefahr-
liche Substanzen, die ihnen im Rahmen
ihrer Arbeit begegnen konnen. Die An-
gaben technisch-chemischer Natur sind
in systematischer Weise jeweils auf
einer Seite ibersichtsartig dargestellt.
Zusammengestellt wurde der Guide
Orange withrend Jahren massgeblich
von einemn Mitarbeiter der Stadt Genf,
der nach Auseinandersetzungen mit
seinem Arbeitgeber seine (Mit-)Ur-
heberschaft am Guide Orange gericht-
lich feststellen liess. Die Werkqualitét
des Guide Orange im Sinne von Art. 2
Abs. 1 URG wurde von beiden Parteien
anerkannt und auch vom BGer bestatigt.
Anders als dje Vorinstanz entschied das
BGer jedoch, dass der Mitarbeiter neben
seinem damaligen Vorgesetzten als
Miturheber des Guide Orange anzuer
kennen sei. Das BGer hat die Werk-In-
dividualitat mit folgender Begriindung
bejaht; «[E]lie résulte dela diversité des
décisions prises par 'auteur, de com-
binaisons surprenantes et inhabituelles,
de sorte qu'il parait exclu qu'un tier
confronté 4 la méme tAche ait pu créer
une ceuvre identique» (BGE 136 111 225
E. 4.2).

Laux bemerkte, dass er dem Guide
Orange die Werkqualitét intuitiv wohl
abgesprochen hitte. Er verwies dabei
unter anderem auf die Entscheide OGer
Zirich, SMI 1993, 331 ff., «Eurotax»,
BGer, sicl 2005, 593 ff., «Such-Spider»
und BGer, sic! 2008, 462 ff., «Arznei-
mittel Kompendium II» und stellte fest,
dass es nicht leicht vorauszusagen sei,
wie sich Gerichte entscheiden, wenn sie
mit der Frage nach der urheberrecht-
lichen Werkqualitiit von Informations-
und Datensammlungen konfrontiert
seien. Dies mache insbesondere die Be-
ratung von Klienten, welche sich nach
dem Schutz bzw. den Schutzmdglich-
keiten ihrer Datensammlungen erkun-
digen, relativ schwierig. Ein Blick iber
die Grenzen zeige, dass andere Lander
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diesbeziiglich unterschiedliche Schutz-
konzepte umgesetzt haben.

Die Frage nach den Schutzkonzep-
ten aufgreifend wurde im Anschluss an
den Vortrag zunéchst auf den lauter-
keitsrechtlichen Schutz von Arbeitser-
gebnissen verwiesen, wodurch nicht
Inhalte, wohl aber deren konkrete Pri-
sentation geschiitzt werde, sowie die
Frage aufgeworfen, ob allenfalls ein
gesetzlicher Schutz analog zur Daten-
bankrichtlinie der Europdischen Union
fur mehr Rechtssicherheit sorgen
wiirde. Den Titel des Referats auf-
greifend unterstrich ein anderer Ta-
gungsteilnehmer, dass der Entscheid
nicht dahingehend interpretiert werden
sollte, dass auch die im Guide Orange
enthaltenen Informationen geschiitzt
seien. Vielmehr habe das BGer einzig
die konkrete Form der Darstellung als
urheberrechtlich schutzwiirdig erach-
tet.

I, Kennzeichenrecht

Als Referenten fiir den kennzeichen-
rechtlichen Teil konnten dieses Jahr RA
Dr. RoMaN BAECHLER, Dr, Davin AscH-
MANN, Richter an der Abteilung IT des
BVGer, sowie Dr. Eric MEIER, Leiter der
Markenabteilung und Vizedirektor des
Eidgenossischen Instituts flir Geistiges
Figentum (IGE), gewonnen werden.

1. Die Lego~Saga und Yallo gegen
Yello

BaecHLER stellte im ersten Teil seines
Referats den Entscheid des HGer Ziirich
vom 23. November 2011 zur Formmarke
«Lego» vor. Nach einer kurzen Einfith-
rung zu den Parteien und dem Klemm-
baustein als Streitgegenstand zeichnete
der Referent zunéchst die langjahrige
Prozessgeschichte nach. Das HGer Zii-
rich hatte zuletzt im Wesentlichen zu
iiberpriifen, ob die fraglichen Formen
der Klemmbausteine technisch notwen-
dig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG
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seien und, falls nicht, ob sich die dem
Gemeingut zugehdrenden Formen als
Unterscheidungsmerkmale flir die
Spielbausteine im Sinne von Art. 2lit. a
MSchG durchgesetzt hitten. Das HGer
priifte, ob mindestens eine der 50 von
der Beklagren angerufenen kompatib-
len und nicht kompatiblen Alternativ-
formen eine ebenso praktische, solide
und nicht mit héheren Herstellungskos-
ten verbundene Ausfithrung darstellt.
Alle Alternativformen scheiterten je-
doch bereits am Kostenkriterium. Alle
angebotenen Alternativformen sind in
threr Herstellung teurer. Das FiGer er-
klirte daher die streitgegenstandlichen
Formmarken fiir nichtig. BAECHLER ver-
riet zum Schluss, dass er just am Tag der
INGRES-Tagung erfahren habe, dass
das BGer diesen Entscheid bestérige
habe, In der anschliessenden Diskus-
sion wurde von einzelnen Teilnehmern
u.a. dafiir pladiert, dass sich die Schwei-
zer Gerichte in ihrer Methodik zur
Uberpriifung von Formmarken der eu-
ropéischen Praxis angleichen sollten.
So kénnten nicht nur sich widerspre-
chende Entscheide, sondern v, a. auch
hche Gutachterkosten vermieden wer-
den. Diese seien im vorliegenden Ver-
fahren derart hoch ausgefallen, sodass
fraglich sei, ob ein solches Verfahren
noch mit der Rechtsweggarantie zu ver-
einbaren sei, wie ein Tagungsteilneh-
mer bemerkte,

Im zweiten Teil seines Vortrages
Ausserte sich BAECHLER zum Entscheid
des BGer vom 23. Februar 2012 zur
Defensivmarke «Yello» (BGer, 4A_429/
2011 und 4A_435/2011). Das BGer be-
statigte auf Beschwerde beider Parteien
hin den Entscheid des HGer ZH vom
27. April 2011, Das BGer erkannte ins-
besondere, dass die Indizien fir eine
fehlende Gebrauchsabsicht vorliegend
allesamt erfiillt seien, so namentlich die
Beanspruchung fiir marketingmaéssig
inkompatible Waren, Neuanmeldungen
vor Ablauf der Schonfrist, ausufernder
Hinterlegungsumfang sowie die teil-
weise Unmoglichkeit der Benutzung.

Ferner habe die Beklagte auch nicht
darlegen konnen, dass trotz des tiber-
schiessenden Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses zumindest im
«Kernbereich» eine Gebrauchsabsicht
bestand. Auch sei das bilaterale Abkom-
men zwischen der Schweiz und Deutsch-
land vom 13. April 1892 auf die Frage
der Gebrauchsabsicht im jeweils ande-
ren Land nicht anwendbar. Was die
Riige der Klagerin anbelangt, der Ver-
kauf einzelner Waren durch die Musik-
gruppe «Yello» sei nicht fiir den gesam-
ten jeweiligen Oberbegriff rechtser-
haltend, erkannte das BGer, dass die
Benutzung einer flir den Oberbegriff
typischen Warengattung bzw, die Zu-
rechnung aller unter den Oberbegriff
fallenden Waren zum Sortiment des
Markeninhabers fir einen rechtserhal-
tenden Gebrauch spreche.

2. Slogans - Gleichbehandlungs~
anspruch - derelinquierte
Marken

Basierend auf der Markenrechtspre-
chung des BVGer des Jahres 2011/12
gliederte AscaMaNN sein Referat nach
drei thematischen Schwerpunkten: der
Unterscheidungskraft von Slogans, dem
Gleichbehandlungsanspruch und der
Problematik der Aneignung derelin-
quierter Marken. Nachdem er die bishe-
rige Rechtsprechung zur markenrecht-
lichen Schutzfiahigkeit von Slogans in
Erinnerung gerufen hatte und kurz dar-
legte, wie bei der Uberpriifung der
Unterscheidungskraft von Slogans sys-
ternatisch vorzugehen ist, stellte Asca-
MANN die Entscheide des BVGer,
B-8240/2010, «Aus der Region. Fiir die
Region,», B-8557/2010, «We care about
eyecare», B-1561,/2011, «Together we'll
go far» und schliesslich B-2225/2011,
«Ein Stiick Schweiz» vor,

Im zweiten Teil seines Referats
konzentrierte sich Ascamann auf den
Anspruch auf Gleichbehandlung im
Markenrecht. Obwohi sich dieses Argu-
ment gebetsmiithlenartig in vielen Be-
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schwerdeschriften wiederfinde, sei es
doch sehr selten von Erfolg gekront, so
namentlich der Anspruch auf Gleich-
behandiung im Unrecht. Voraussetzung
fiir die Anerkennung des Anspruchs auf
Gleichbehandlung im Unrecht ist einer
seits, dass eine stindige gesetzeswidrige
Praxis einer rechtsanwendenden Be-
horde besteht und diese 2u erkennen
gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenkt. So-
dann miissen die Marken vergleichbar
und die Interessen des Hinterlegers
gridsser sein als die Interessen der All-
gemeinheit an der Freihaltebediirftig-
keit, Schliesslich greift der Gleichbe-
handlungsgrundsatz nur gegeniiber
Dritten, nicht gegeniiber sich selbst
(vgl. BGer, vom 18. Juni 2012,
4A_62/2012). Uberdies muss der An-
spruch hinreichend substanziiert wor-
den sein.

Sein Referat schioss ASCHMANN
mit einer Besprechung des Entscheides
B-3036/2011, «Swissair» ab, Mit seinem
Urteil bestétigte das BVGer den Ent-
scheid des IGE, mit welchem dieses die
Eintragung der Marke fiir alle beantrag-
ten Waren und Dienstleistungen mit
Ausnahme fiir «Apparate zur Beforde-
rung auf dem Wasser in Klasse 12» ver-
weigert hatte. Es handle sich um eine
sachlich irrefithrende Marke, da tber
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Geschiftsverhdltnisse getduscht werde.
Vom Publikum wurde dieser Entscheid
in der nachfolgenden Diskussion kriti-
siert. Die angebliche Irrefiihrung iiber
Geschiftsverhiltnisse beruhe in casu
auf einer Kollision eines jlingeren mit
einem #lteren Kennzeichen. Dies sei ein
relativer Ausschlussgrund und daher
nicht bereits im Rahmen des Eintra-
gungsverfahrens von Amtes wegen zu
priifen.

3. Aktuelles aus dem IGE

Merer widmete sich in seinem Referat
zunidchst dem Thema der Verkehrs-
durchsetzung. Jahrlich behandle das
IGE rund 50 Falle, in welchen die Frage
der Verkehrsdurchsetzung zur Diskus-
sion stehe. Im vergangenen Jahr hatte
das IGE flinf demoskopische Meinungs-
umfragen zu beurteilen, mit welchen
versucht wurde, einen direkten Nach-
weis der Verkehrsdurchsetzung zu er-
bringen. Eine davon gentigte methodi-
schen Anforderungen nicht («Oktober-
fest-Bier», vgl. BVGer vom 17. Februar
2012, B-5169/2011), eine andere wies
einen ungeniigenden Kennzeichnungs-
grad von 30% auf, was ebenfalls zur
Riickweisung des Eintragungsgesuchs
fithrte. Die Hauptgriinde fiir eine Zu-
rlickweisung sind im Ubrigen gemass

Meier folgende: kein Gebrauch der
Marke fiir sdmtliche Waren und Dienst-
leistungen, filr welche sie angemeldet
ist; Gebrauch nur in der deutschen
Schweiz (anstatt auch in den (ibrigen
Landesteilen); zu kurze Dauer des Ge-
brauchs (gefordert werden, Ausnahmen
vorbehalten, rund 10 Jahre); fehlender
markenmiissiger Gebrauch; Gebrauch
mit zusitzlichen unterscheidungskraf-
tigen Elementen.

Im zweiten Teil seines Referats
stellte der Leiter der Markenabteilung
des IGE kurz den akruellen Stand und
die geplanten Akrivitaten bei den Be-
mithungen um Harmonisierung der
Begriffe gemiss Klassifikationshilfe-
Datenbank des IGE, dem Goods & Ser-
vices Managers der WIPO und der Da-
tenbank Euroclass des HABM vor und
schloss mit dem Hinweis auf ein soeben
lanciertes Projekt: Das IGE baut derzeit
eine 6ffentlich zugdngliche Datenbank
zur Vorabprifung der absoluten Aus-
schlussgriinde auf.

Die wie immer perfekt organi-
sierte, interessante und sehr gut be-
suchte Veranstaltung schloss auch die-
ses Jahr mit einer Schifffahrt auf dem
Ziirichsee. Nachstes Jahr wird die Ta-
gung zur Praxis des Immaterialgliter-
rechts am 3. Juli 2013 stattfinden.
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