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Kennzeichenrecht: Entscheide

OXYCARE

Teilweise fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.04.2024
(B-5637/2023)

Das IGE liess die Marke OXYCARE fir diverse Waren der
Klassen 5, 11, 10 und 12 zur Eintragung zu, nicht aber fir
Waren der Klasse 10 (medizinische Apparate) und Dienst-
leistungen der Klasse 44 (z.B. medizinische Dienstleistun-
gen). Das Bundesverwaltungsgericht bestétigt die teilweise
Zuruckweisung.

Das Kompositum OXYCARE wird sinngehaltlich als "Sauer-
stoff-Versorgung/Pflege" verstanden. Mit diesem Sinngehalt
ist die Marke fur die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen beschreibend und somit nicht unterscheidungskratftig.

AgentEco

Fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 17.04.2024
(B-1777/2023)

Das Zeichen "AgentEco" ist fir Waren der Klassen 1 (u.a.
chemische Impragnierungsmittel), Klasse 3 (u.a. Reinigungs-
mittel) und Klasse 5 (u.a. Hygienepraparate) nicht unter-
scheidungskraftig.

Die Zeichenbestandteile "Agent" und "Eco" haben mehrere
Bedeutungen. Im Zusammenhang mit den hiesigen Waren
ist aber "sofort sinnfallig" an "Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe zu
denken, da diese fir die Anwendung und Wirkung der Pro-
dukte essentiell sein kénnen." Auch ist "naheliegend”, dass
dem Zeichenbestandteil "Eco" der Sinngehalt "ecological
bzw. écologique" zukommt. Das Zeichen ist in seiner Ge-
samtheit "direkt beschreibend" fir die beanspruchten Waren.

INGRES NEWS 6/24

Seite 1



(fig.) / (fig.) — durchkreuztes Quadrat

Intensiver Gebrauch als
Voraussetzung fur

eine erhdhte
Kennzeichnungskraft

BGer vom 26.03.2024
(4A_540/2023)

Ruckweisung an die Vorinstanz
zur Beurteilung der lauterkeits-
rechtlichen Seite des Falles.

Marke der Klagerin:

Marke der Beklagten:

Zwischen den nebenstehend abgebildeten, fir Waren der
Klasse 25 (Bekleidung, Schuhwaren) beanspruchten Marken
besteht keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Der Gesamteindruck der Marke der Klagerin wird "durch die
im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien ge-
pragt, die Uber ein auf der Spitze stehendes schwarzes
Quadrat gelegt sind, das — wie auch der Buchstabe X bzw.
das Kreuz — eine banale und freihaltebediirftige geometri-
sche Form darstellt". Der Marke kommt folglich bloss eine
schwache Kennzeichnungskraft zu.

Ein kennzeichnungsschwaches Zeichen erlangt nicht durch
"blossen allgemein festgestellten" Gebrauch eine erhdhte
Kennzeichnungskraft: "Die Beschwerdeflihrerin beanstandet
(...) zu Recht, dass eine erhdhte Kennzeichnungskraft nicht
ohne Weiteres aus jeglichem Gebrauch der — urspriinglich
schwachen — Marke fliesst, sondern eine durch den intensi-
ven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit voraussetzt. (...) Der
Gebrauch der Marke ist zwar Voraussetzung fir deren
Schutz (MSchG 11 I), fuhrt als solcher jedoch nicht ohne Wei-
teres zu einer erhéhten Kennzeichnungskraft."

"Die blosse Ubereinstimmung dahingehend, dass in beiden
Zeichen ein Quadrat vorkommt, das von zwei Linien durch-
kreuzt wird, reicht fur eine Verwechslungsgefahr nicht aus."

SAMTHUS

Teilweise fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.04.2024
(B-5883/2023)

Nicht rechtskraftig!

Das IGE liess die Marke SAMTHUS fur verschiedene Waren
der Klassen 20, 21 und 24 zur Eintragung zu, verweigerte
jedoch die Eintragung fir diverse Waren derselben Klassen
(z.B. fur Mobel, Blrsten, Textilwaren). Das Bundesverwal-
tungsgericht bestétigt die teilweise Zuriickweisung.

Das Zeichen SAMTHUS wird "von den massgeblichen Ver-
kehrskreisen ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Er-
scheinungsform der strittigen Waren verstanden. Zugleich
wird SAMTHUS unmittelbar als 'Samtwarenhaus' im Sinne
eines Anbieters fir Samtwaren aufgefasst und die strittigen
Waren gehéren zum Kernsortiment eines solchen Unterneh-
mens. Daran &ndert auch die Tatsache, dass es sich bei
SAMTHUS um einen Fantasiebegriff handelt, nichts."
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BIMBO QSR

Gegen die guten Sitten
verstossendes Zeichen

BVGer vom 07.05.2024
(B-4934/2023)

Das fur unterschiedliche Waren und Dienstleistungen der
Klassen 29, 30, 35 und 43 beanspruchte Zeichen BIMBO
QSR ist sittenwidrig und verstésst folglich gegen MSchG 2 d.
BIMBO ist zumindest in der deutschen Sprache eine stark
abwertende und rassistische Bezeichnung fir Menschen
dunkler Hautfarbe.

Im Zusammenhang mit der Anwendung von MSchG 2 d ist
die Intention, mit welcher ein Begriff (durch eine Markenhin-
terlegerin) gebraucht wird, "nicht relevant". Auch die Tatsa-
che, dass die Markenhinterlegerin BIMBO seit mehreren
Jahrzehnten in ihrem Namen tragt und eine Vielzahl von Mar-
ken mit diesem Bestandteil halt, &ndert nichts daran: "Viel-
mehr entspricht es gerade dem Sinn und Zweck der Schutz-
verweigerung, eine Verharmlosung rassistischer Begriffe
durch deren Gebrauch in anderen Zusammenhangen zu ver-
hindern."

Die Tatsache, dass dem Begriff "Bimbo" in anderen Spra-
chen (auch) andere Sinngehalte zukommen (z.B. italienisch
= kleiner Junge), ist hier nicht weiter erheblich. Diese Sinn-
gehalte sind "zu schwach, um die rassistische Bedeutung
(...) in den Hintergrund zu drangen."

"Die Schutzfahigkeit eines Zeichens beurteilt sich in dessen
Gesamteindruck. (...) Die Prifung im Gesamteindruck gilt
auch fir rechts-, ordnungs- und sittenwidrige Zeichen (...).
Allerdings wird die Uberwindung der Ausschlussgriinde nach
MSchG 2 d durch relativierende Zusatzelemente weniger
schnell angenommen als bei der Beseitigung des Gemein-
gutcharakters eines Zeichenbestandteils nach MSchG 2 a".

Der Tatsache, dass eine Marke im Ausland eingetragen
wurde, kann "im Bereich der Sittenwidrigkeit (...) kaum Indiz-
wirkung zugestanden werden".

Die Schutzverweigerung stellt keine Verletzung der Eigen-
tumsgarantie (BV 26) dar: "Zwar bilden ImmaterialgUter-
rechte als Eigentum im Sinne von BV 26 Schutzobjekt der
verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie. (...) Die Eigen-
tumsgarantie gewahrleistet das Eigentum indessen nur mit
dem Inhalt, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsord-
nung hat. Nach dem schweizerischen Markenrechtssystem
verleiht mithin die Registrierung keine Rechtsbestéandigkeit
(...). Vielmehr tragt der Zeicheninhaber das Risiko, dass sich
das Verstandnis seiner Marke zu seinem Nachteil ver-
schlechtert (...). Vor diesem Hintergrund kann sich die Be-
schwerdefihrerin, (...) trotz ihrer Investitionen in den Firmen-
namen und zahlreiche Marken, nicht auf die Verletzung der
Eigentumsgarantie berufen."
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Hennessy-Flasche; Hennessy PARADIS-Flasche

Unterscheidungskraftige
Wort-/Bildmarken

BVGer vom 10.04.2024
(B-4112/2022; B-4122/2022)

Streitgegenstandliche Wort-/Bild-
marken:

Nachdem das IGE die nebenstehend abgebildeten Wort-/
Bildmarken (Farbanspruch: "grau, gold") nur teils zum Schutz
zugelassen hatte, lasst das Bundesverwaltungsgericht die
Eintragung vollumfanglich zu, namlich fur Waren der Klasse
21 (u.a. Flaschen), Klasse 32 (u.a. alkoholfreie Getranke und
Biere) und Klasse 33 (u.a. alkoholische Getranke).

Die Farb- und Formelemente der strittigen Marken heben
sich "nicht stark" vom Ublichen Formen- und Farbenschatz
ab. Die dreidimensionalen Elemente entsprechen "jener tb-
licher Spirituosen- bzw. Getrankeflaschen".

Das auf den Flaschen angebrachte zweidimensionale Zei-
chen "HENNESSY" ist "bereits fir sich alleine unterschei-
dungskratftig". Damit kann "offen bleiben, wie weit auch die
Form der Flasche zur Unterscheidungskraft beitragt”, und ob
der — auf der einen Flasche angebrachte — Begriff PARADIS
im Zusammenhang mit alkoholischen Getranken beschrei-
bend bzw. anpreisend ist.

Patentrecht: Entscheide

Normalkraftanschliisse

Bindungswirkung eines
Ruckweisungsentscheids

BGer vom 26.03.2024
(4A_554/2023)

Ruckweisung an das Bundespa-
tentgericht fur die Fortfiihrung des
Verfahrens (Auskunft, Rech-
nungslegung).

Weist das Bundesgericht einen Fall an das Bundespatentge-
richt mit der Weisung zurlick, Letzteres habe die Neuheit ei-
ner Erfindung zu prifen, darf das Bundespatentgericht nicht
dariber hinaus auch die erfinderische Tatigkeit prufen: "Die
neue Entscheidung der unteren Instanz ist (...) auf diejenige
Thematik beschrankt, die sich aus den bundesgerichtlichen
Erwagungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt.
Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies
notwendig ist, um den verbindlichen Erwagungen des Bun-
desgerichts Rechnung zu tragen (...). Daraus folgt (...) auch,
dass die [vor dem Bundesgericht] obsiegende Beschwerde-
fuhrerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer
Rechtsstellung erleiden darf; im fur sie ungunstigsten Fall
musste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei
nicht angefochtenen Ergebnis abfinden."
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Emojis
Auslegung von

Patentanspriichen

BGer vom 13.03.2024
(4A _536/2023)

Die Auslegung von Patentansprichen und die Bestimmung
des Sinngehaltes von darin enthaltenen Begriffen sind in ob-
jektiver Weise vorzunehmen. Die "subjektive Sichtweise" der
Patentinhaberin (insbesondere die Art und Weise, wie die
Patentinhaberin auszulegende Begriffe in der Praxis selbst
verwendet) ist nicht massgebend.

Kartellrecht: Entscheide

WAN-Anbindung

Keine Erzwingung
unangemessener Preise

BGer vom 05.03.2024
(2C_698/2021)

"Die Ziele des Beschaffungswesens und des Kartellrechts
sind nicht deckungsgleich, aber insofern kongruent, als der
wirksame Wettbewerb gefoérdert werden soll. (...) Aufgrund
der kongruenten Zielsetzung ist davon auszugehen, dass die
Vorschriften des Beschaffungswesens und des KG kumulativ
anwendbar sind".

Der Umstand, dass eine éffentliche Ausschreibung stattfand
hat und der (von keiner Partei angefochtene) Zuschlag erteilt
wurde, schliesst die Annahme der marktbeherrschenden
Stellung eines Anbieters im Rahmen des KG nicht aus.

KG 7 Il ¢ (Erzwingung unangemessener Preise) schitzt
"nicht Handelspartner, welche sich aus eigenem Verschul-
den haben Ubervorteilen lassen (...). Es ist nicht Aufgabe des
KG, Unternehmen, welche sich primér aufgrund des eigenen
Verhaltens auf dem Markt nicht durchsetzen kdnnen, mit den
Mitteln des KG zu schitzen.”

Ein Preis kann im Rahmen des KG nur dann unangemessen
sein, "wenn er auf eine Wettbewerbsbeeintrachtigung zu-
rickgeht." Eine hohe Marge ist "nicht per se mit einem unan-
gemessenen Preis gleichzusetzen, da das KG (...) nicht der
Preisregulierung dient (..). Aufgrund des Umstandes, dass
der Preis grundséatzlich als Resultat von Marktprozessen zu
akzeptieren ist, ist nur bei einem krassen Missverhaltnis zwi-
schen eigenen Kosten und Verkaufspreis”, d.h. einer "gera-
dezu exzessiven Gewinnmarge", einzuschreiten.
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Urheberrecht: Entscheide

Foto-Ausstellung

Passivlegitimation bei
Einziehungsbegehren

HGer ZH vom 30.01.2024
(HG210019-0)

"Im Rahmen der analogen Fotografie stellt sich die Frage, ob
das Negativ oder aber die Erstfixierung in einem Fotoabzug
das Werk verkorpert." Wird der individuelle Charakter "durch
die Wahl des Objekts, des Bildausschnitts, des Zeitpunktes,
den Einsatz eines bestimmten Objektivs, von Filtern oder ei-
nes besonderen Films oder durch die Einstellung von
Scharfe und Belichtung" begriindet, so ist "bereits der auf
dem Negativ fixierten Fotografie Werkcharakter" zuzuspre-
chen. "Wird hingegen der individuelle Charakter (erst oder
zusatzlich) durch die besondere Bearbeitung des Negativs
oder spezielle Entwicklungsschritte erzeugt, ist (allein oder
zusatzlich) die als Fotoabzug fixierte Fotografie ein Werk und
nicht bloss Werkexemplar."

Eine Klage auf Einziehung geméass URG 63 kann gegen den
Verletzer und Besitzer eingereicht werden und muss nicht
zwingend zusatzlich auch gegen den Eigentiimer gerichtet
werden: "Wirde neben der Klage gegen den Besitzer zusatz-
lich eine Klage gegen die Eigentumerin verlangt (...), wirde
dies den Rechtsschutz in vielen Fallen verunmoglichen (...).
Der Verletzten ist die Eigentimerin oft (...) nicht bekannt;
diese ist oft auch nicht eruierbar, so dass keine Klageerhe-
bung oder Streitverkiindung gegen die Eigentimerin méglich
ist (...). (...) Fur die (...) von der Lehre teilweise geforderte
Gewahrung des rechtlichen Gehdrs an die Eigentiimerin (...)
besteht weder eine prozess- noch materiellrechtliche Grund-
lage. Ein Eingriff in die Eigentumsrechte wird mit der Norm
von URG 63 bewusst in Kauf genommen und ist Folge der
absoluten Natur des Urheberrechts. (...) Im Rahmen der Ab-
wagung ist das 6ffentliche Interesse an der Verhinderung der
Verbreitung von Urheberrechte verletzenden Gegenstande
hoher zu gewichten als das Interesse am Eigentum daran."

Eine vom Fotografen auf einem Fotoabzug angebrachte
handschriftliche Signatur beweist keine Verdusserung. Aus
einer Signatur lasst sich allenfalls die Vollendung des Werks,
nicht aber dessen Verausserung ableiten.

Weder aus URG 62 noch aus URG 63 ergibt sich ein An-
spruch auf Herausgabe von gegen das URG verstossenden
Gegenstanden an eine Klagerin.

An der Geheimhaltung der Identitéat der Lieferanten und Ab-
nehmer widerrechtlich verbreiteter Werkexemplare besteht
kein schutzwirdiges Interesse.
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Literatur

Softwareschutz

Wolfgang Staub

DIKE Verlag, 2. Aufl.,
Zurich et al. 2024,

L + 330 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-03891-669-7

Das von Wolfgang Straub in der eingehend Uberarbeiteten
Neuauflage vorgelegte Werk bietet eine wesentliche Quelle
zum Schweizer Softwarerecht. Neben der systematischen
Ubersicht iiber die aktuelle Rechtsprechung und Lehre wer-
den auch neue technische und wirtschaftliche Entwicklun-
gen bestens erdrtert. Mit Hilfe von Checklisten, grafischen
Ubersichten und Praxisbeispielen werden die komplexen
Gesichtspunkte leicht versténdlich und anschaulich erfasst.
Das Werk bietet eine tiefgrindige und gleichzeitig praxis-
ausgerichtete Abhandlung fur alle Juristen, IT-Experten und
Unternehmer, die sich mit der rechtlichen Seite der Soft-
wareentwicklung auseinandersetzen.

Transparenz und
Information im neuen
Datenschutzgesetz

Astrid Epiney /
Stefanie Havalda /
Paul Isaac Fischer-Barnicol

(Hg.)

Schulthess, Zirich et al. 2024,
XXI + 114 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-9515-0

Das grdsstenteils in deutscher und teilweise in franzdsischer
Sprache verfasste Buch enthdlt die Niederschriften der an-
lasslich des 16. Schweizerischen Datenschutzrechtstages,
der am 26. Mai 2023 in Freiburg stattfand, gehaltenen Vor-
trage. Der Tagungsband erortert umfassend die Pflichten zu
Transparenz und Information, wie sie im revidierten schwei-
zerischen Datenschutzgesetz und in der DSGVO festgelegt
sind, und richtet dabei ein besonderes Augenmerk auf die
spezifischen Anforderungen fir Medienschaffende sowie
die Auswirkungen des neuen Datenschutzgesetzes auf das
Offentlichkeitsgesetz.

Einheitspatent /
Einheitliches
Patentgericht

Winfried Tilmann /
Clemens Plassmann

Verlag C.H.Beck, Miinchen 2024,
CLXX + 2026 Seiten,

ca. CHF 299;

ISBN 978-3-406-67435-8

Das vorliegende, wirklichkeitsgerecht von deutschen Rich-
tern, Professoren, Rechts- sowie Patentanwaélten verfasste
Werk bietet einen umfassenden Kommentar zum neuen Eu-
ropéischen Einheitspatentsystem. Besonders hervorgeho-
ben sei die detaillierte Behandlung der Verfahrensordnung
mit der Berticksichtigung der sie in komplexer Weise beein-
flussenden unterschiedlichen Rechtstraditionen. Neben ei-
ner umfassenden Erdrterung der Gesetzestexte unterbreitet
der Kommentar praktische Hinweise, grafische Ubersichten
und vergleichende Analysen zum EPU und zum nationalen
Verfahrensrecht. Das Werk ist eine fundamentale Res-
source fur alle, die im Bereich des europaischen Patent-
rechts tatig sind, und bietet eine klare Erlauterung sowie
praktische Hinweise zur Anwendung des neuen Systems.

INGRES NEWS 6/24

Seite 7



Datenschutz im
Unternehmen

Praxishandbuch mit Beispielen
und Checklisten

Luca Dal Molin /
Kirsten Wesiak-Schmidt

DIKE Verlag, Zirich et. al 2023,

LIV + 651 Seiten, CHF 148;
ISBN 978-3-03891-415-0

Das Handbuch erleichtert die Anwendung des Datenschutz-
rechts in der digitalen Unternehmenswelt und bietet prakti-
sche Anleitungen in Form von Tipps, Praxisbeispielen und
Checklisten zur wirksamen Gewahrleistung der Daten-
schutz-Compliance. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der In-
tegration internationaler Entwicklungen und benachbarter
Rechtsgebiete wie Cybersicherheit und kinstliche Intelli-
genz. Das Werk bietet fir die Datenschutzrechtsverantwort-
lichen und fur die juristische Beratung fundiertes Fachwis-
sen und praktische Hilfestellungen fir den Umgang mit Her-
ausforderungen des Datenschutzes in Unternehmen.

Veranstaltungen

Praxis des

Immaterialguterrechts in

der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zirich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zurich seinen be-
liebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in
der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Im-
materialgUterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-
Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veran-
staltung mit einem reichhaltigen Aperitif auf der offenen
Terrasse des Lake Side. Das Tagungsprogramm und das
Anmeldeformular finden sich auf www.ingres.ch. Anmeldun-
gen sind gerne noch mdoglich.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Die Erschépfung von
Markenrechten

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nachste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird
am 29. und 30. August 2024 (neu am Donnerstagabend und
am Freitag) in der malerischen Kartause Ittingen durchge-
fuhrt. Die weiteren Angaben zum Tagungsthema und die
Einladung liegen bei und sind auch Gber www.ingres.ch ab-
rufbar.

Immaterialgtterrechts-
Doktorierenden-
Kolloquium

23. Oktober 2024,
14.00-18.00 Uhr,
Museumsgesellschaft,
Limmatquai 62, Zirich

Das Institut fir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) und
das Schweizer Forum fir Kommunikationsrecht (SF-FS)
laden zum 7. Immaterialgtterrechts-Doktorierenden-Kollo-
quium ein. Diese von Florent Thouvenin geleitete Veranstal-
tung bezweckt, den Austausch zwischen Doktorierenden,
Professoren mehrerer Universitaten sowie Vertretern der
Praxis zu fordern. Alle Doktorierenden erhalten Gelegen-
heit, Thesen aus ihrem Dissertationsprojekt in einem Vor-
trag von rund 15 Minuten zu prasentieren und anschlies-
send mit Fachleuten zu besprechen. Bitte melden Sie sich
bis zum 14. Oktober 2024 unter der Angabe des Arbeitstitels
Ihrer Dissertation an: info@ingres.ch oder info@sf-fs.ch.
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