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Kennzeichenrecht: Entscheide

six (fig.) / sixx

Anforderungen an den
Gebrauch eines WDL-
Oberbegriffs

BVGer vom 12.6.2013
(B-5543/2012)

Gemass der Rechtsprechung wird ein in einer WDL bean-
spruchter Oberbegriff nur dann rechtserhaltend gebraucht,
wenn die "verkauften Produkte typische Waren dieses
Oberbegriffs sind und ins gangige Sortiment eines bran-
chentypischen Anbieters gehdren." Kann daher ein in der
Mode- und Schmuckbranche tatiger Markeninhaber glaub-
haft aufzeigen, dass er unter der streitgegenstandlichen
Marke Ketten, Ringe und Armschmuck vertreibt, so hat die-
ser Gebrauch der Marke als rechtserhaltend fiir den Ober-
begriff Schmuckwaren (Klasse 14) zu gelten. Der Ge-
brauchsnachweis fur Sonnenbrillen vermag dagegen nicht
als Nachweis fir den Gebrauch des Oberbegriffs Brillen
(Klasse 9) zu genigen. Denn ein Mode- und Schmuckan-
bieter wird nebst Sonnenbrillen nicht typischerweise auch
Brillen mit optometrischer Korrektur anbieten.

KALMAR

Unterscheidungskraftige
Marke

BVGer vom 13.6.2013
(B-550/2012)

Nicht rechtskraftig!

Das IGE verweigerte dem fur Waren und Dienstleistungen
der Klassen 7, 12 und 37 hinterlegten Zeichen KALMAR die
Eintragung u.a. mit der Begriindung, das Zeichen sei fir
nicht aus Schweden stammende Waren irrefihrend, da
Kalmar eine Stadt in Schweden sei. Gemass Bundesverwal-
tungsgericht ist die schwedische Ortschaft Kalmar fur die
massgebenden Schweizer Verkehrskreise als unbekannt
einzustufen. Da selbst im schwedischen Markenregister ei-
ne "Kalmar'-Marke eingetragen ist, besteht in Bezug auf
dieses Zeichen auch kein Freihaltebedurfnis.
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Absinth

Fehlende
Einsprachelegitimation

BVGer vom 29.7.2013
(B-4767/2012; B-4884/2012;
B-4888/2012)

Nicht rechtskraftig!

Gegen den Entscheid, "Absinth" als geschitzte geografi-
sche Angabe (GGA) zuzulassen, reichten verschiedene Or-
ganisationen und Unternehmen Einsprache ein. In Uberein-
stimmung mit dem Bundesamt fir Landwirtschaft spricht
das Bundesverwaltungsgericht einigen dieser Einsprecher
die Legitimation zur Einsprache ab.

Die "Conféderation Européenne des Producteurs de Spiri-
tueux" ist gemass ihren Statuten eine Lobbyorganisation mit
Sitz in Belgien, welche nicht legitimiert ist, die Interessen ih-
rer Mitglieder vor Gerichten zu vertreten. Weiter geht aus
den Statuten hervor, dass die Organisation ihre Mitglieder
gegeniber der EU und internationalen Organisationen ver-
treten soll. Damit fehlt der Organisation die fur die Einspra-
chelegitimation erforderliche statutarische Grundlage.

Die "Association interprofessionelle de I'Absinthe” mit Sitz in
Frankreich zahlt rund 190 Mitglieder. Von diesen Mitgliedern
sind nur rund 10 vom Entscheid des Bundesamtes fir
Landwirtschaft betroffen. Die Association vertritt daher nicht
die Interessen einer Mehrheit bzw. einer grossen Zahl direkt
betroffener Mitglieder. Dies wére jedoch eine der Voraus-
setzungen fir die Bejahung einer Einsprachelegitimation.

Die franzosische "Destillerie Les fils d'Emile Pernot" hat es
unterlassen, Beweise darzubringen, welche zeigen, dass
sie Absinth in der Schweiz vertreibt und damit vom Ent-
scheid, welcher ausschliesslich Wirkung fur die Schweiz
hat, betroffen ist. Ein Verweis auf die Webseite der Destille-
rie, aus welcher eine Tatigkeit in der Schweiz hervorgehe,
genige nicht als Beweis: "En outre, le renvoi au site internet
de la recourante n'est pas déterminant. Il ne s'agit la égale-
ment que d'une pure affirmation qui n'atteste en aucun cas
d'une réelle activité commerciale sur le territoire suisse."

NANOWOLLE

Nur flr bestimmte Waren
unterscheidungskraftige
Marke

BVGer vom 19.6.2013
(B-2680/2012)

Nicht rechtskraftig!

Das IGE liess die Eintragung der Marke NANOWOLLE u.a.
fur Asphalt, Rohre fiir Bauzwecke und transportable Bauten
(Klasse 19) zu, verweigerte dagegen die Eintragung u.a. fur
Isoliermaterial (Klasse 17), Dammstoffe fiir Bauzwecke
(Klasse 19) sowie diesbeziigliche Installationsdienstleistun-
gen (Klasse 37). Das Bundesverwaltungsgericht bestatigt.
Isoliermaterial besteht aus kleinen Fasern. NANO wird des-
halb im Zusammenhang mit den streitgegenstandlichen Wa-
ren und Dienstleistungen als "klein", d.h. als Hinweis auf die
Grosse der Fasern verstanden.

Seite 2

INGRES NEWS 9/13



‘nGres

LIFE; LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES

Beweiswert von
eidesstattlichen
Aussagen

BVGer vom 11.6.2013
(B-4465/2012)

Der Marke LIFE kommt fur den Bereich der Kommuni-
kations- und Unterhaltungselektronik nur eine beschrankte
Kennzeichnungskraft zu. Wird die Marke daher ausschliess-
lich in Nachstellung zu einem fantasievollen und dominan-
ten Wort, in casu dem Wort "Medion", gebraucht ("Medion
Life"), so kann durch diesen Gebrauch kein rechtserhalten-
der Gebrauch der Marke LIFE begrindet werden.

Einer eidesstattlichen Aussage, wonach eine Marke ge-
braucht worden sei, "kommt kein erhdhter Beweiswert zu,
da das Schweizer Recht keine Gesetzesbestimmungen
kennt, die dieser Art von Aussage eine erhthte Beweiskraft
verschaffen. Sie ist somit nur als Parteibehauptung zu wur-
digen."

Urheberrecht: Entscheide

GT 12 (Catch-up-TV)

Urheberrechtliche
Quialifikation von zeitver-
schobenem Fernsehen

ESchK vom 30.11.2012 bzw.
17.12.2012

Die Nutzung von "Catch-up-TV" bzw. "Replay-TV" (sog.
zeitverschobenes Fernsehen) durch Privatpersonen féllt un-
ter das Eigengebrauchsrecht nach URG 19, sofern die beim
TV-Anbieter bzw. auf einem Gerat des Anbieters hergestell-
ten Speicherungen nur fir einen beschrénkten Zeitraum er-
halten bleiben: "Die Schiedskommission bestétigt (...), dass
im Falle des Vervielfaltigens auf einen Speicher des Anbie-
ters bzw. auf ein Geréat des im Auftrag des Anbieters han-
delnden Dritten auch fiir das zeitverschobene Fernsehen
URG 19 Il 'i.vV.m. 20 Il zur Anwendung gelangt, solange die-
ser Dritte nur die Speicherkapazitat und die zur entspre-
chenden Nutzung erforderliche Infrastruktur (wie etwa Soft-
ware) zur Verfliigung stellt und der Kopierbefehl vom Kon-
sumenten ausgeht. Dabei ist unerheblich, ob der Konsu-
ment den Vervielfaltigungstatbestand selbst auslost oder
sich einer bereits durch einen anderen Konsumenten vor-
genommenen Vervielfaltigungshandlung anschliesst. Aus-
geschlossen ist aber, dass ein Dienstanbieter Kopien auf
Vorrat erstellt, ohne dass ein Konsument hierzu einen Auf-
trag erteilt hatte."

Bei der Aufzeichnung einer Sendung bzw. eines Pro-
gramms handelt es sich nicht um die Vervielfaltigung eines
im Handel erhaltlichen Werkexemplars nach URG 19 11l a.
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Bildungssoftware

Urheberrechtlicher
Schutz von Software

OGer ZH vom 24.1.2013
(LK100006-0/U)

Eine Softwareherstellerin klagte gegen zwei ehemalige Ar-
beitnehmer, die kurz nach dem Verlassen des Unterneh-
mens eine eigene Software auf den Markt gebracht hatten,
welche angeblich widerrechtlich kopierten Source Code
enthielt. Das Obergericht des Kantons Zirich heisst die
Klage teilweise gut.

Gemass deutscher Rechtsprechung "ist die Urheberrechts-
fahigkeit von komplexeren Programmen im Wege der tat-
sachlichen Vermutung zu unterstellen. Der Grundsatz, wo-
nach Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen die
Regel und die fehlende Schopfungshdohe die Ausnahme
darstellt (...), gilt auch in der Schweiz (...). Die statistische
Einmaligkeit grosserer, Uber eine langere Zeit entwickelter
Programme ist evident, weshalb auch hierzulande vom ur-
heberrechtlichen Schutz auszugehen ist, ohne dass eine
Expertise eingeholt zu werden braucht (...). (...) Der Gegner
tragt die Darlegungs- und Behauptungslast fir die Behaup-
tung, ein Programm sei ausnahmsweise nicht schutzfahig,
weil es eine banale Programmierleistung darstellt oder le-
diglich das Programmschaffen eines anderen Programmie-
rers tbernommen wird (...)."

Von einer freien Benutzung "kann keine Rede sein", wenn
Softwareelemente "telquel" oder zumindest erkennbar
Ubernommen werden, selbst wenn die neugeschaffene
Software "weiterfihrende, Uber die Entlehnung hinausge-
hende Teile von selbstandiger und schopferischer Eigenart
enthélt. Entscheidend ist einzig, dass der entlehnte Teil des
Werkes als solcher den Schutzvoraussetzungen genugt.”
Bei der Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Be-
nutzung ist zu beachten, "dass als Pendant zu den geringen
Anforderungen, die an die Individualitat von Computerpro-
grammen gestellt werden, die Mdoglichkeiten erlaubter
Nachschdpfungen relativ gross sind. Unter der Vorausset-
zung, dass sie einen, wenn auch sehr kleinen Gestaltungs-
spielraum in geniigendem Masse ausgenutzt haben, diirfen
neue Programme dem nachgemachten sehr ahnlich sehen
(...). (...) Die Verfolgung des gleichen Zweckes, ein ahnli-
cher Programmierstil und eine &hnliche Funktionalitat sind
sowohl urheberrechtlich als auch lauterkeitsrechtlich unbe-
denklich (...)."

"Ein formgehdriges Gutachten, das von einem Experten mit
der nétigen Sachkenntnis erstellt worden ist, steht Gber den
Parteibehauptungen und ist beweisbildend. Es kann nicht
mit blossen Bestreitungen oder gegenteiligen Behauptun-
gen als Beweismittel entkraftet werden. Der Umstand, dass
[ein] Gutachten im Massnahmeverfahren erstellt wurde, tut
seiner Beweiskraft keinen Abbruch."
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Lauterkeitsrecht: Entscheide

Make taste not waste

Erlaubte vergleichende
Werbung

HGer ZH vom 1.6.2012
(HG090139-0/U)

make the

taste, BODUM®
not way

waste. brew coffee.

Lo | |

¢

Die Vertreiberin eines manuellen Kaffeebereiters warb mit
einer Abbildung von zerdrickten Kaffeekapseln, welche von
verschiedenen Slogans begleitet wurde, so etwa dem Slo-
gan "make taste not waste". Die Herstellerin der abgebilde-
ten Kaffeekapseln klagte gestiitzt auf Lauterkeitsrecht auf
Verbot der Werbung. Das Handelsgericht des Kantons
Zirich weist die Klage ab.

Im Rahmen einer erlaubten vergleichenden Werbung dirfen
nur identische oder gleichwertige Waren verglichen werden.
Anstelle der Vergleichbarkeit kann auch die Austausch-
oder Vertretbarkeit der Waren treten. Massgebend ist, dass
die verglichenen Waren zum gleichen Zweck bestimmt sind.
Folgerichtig ist nicht entscheidend, dass die Kaffee-
Zubereitungssysteme der Klagerin und der Beklagten in un-
gleicher Weise funktionieren, sondern dass beide dem glei-
chen Zweck dienen, namlich der Zubereitung von Kaffee.

Die Aussage "make taste, not waste" wird vom Durch-
schnittskonsumenten nicht so verstanden, dass Kapselkaf-
fee keinen Geschmack habe. Die Aussage fihrt dem Kon-
sumenten vielmehr vor Augen, dass beim System der Kl&-
gerin nach der Zubereitung von Kaffee Kapseln tbrig blei-
ben, bei demjenigen der Beklagten dagegen nicht. Die Be-
klagte strebt nicht einen umfassenden 6kologischen Ver-
gleich der beiden Systeme an. Diese Reduzierung fuhrt
nicht automatisch zu einer Unlauterkeit. Zudem versteht der
Durchschnittskonsument, dass auch beim Kaffeesystem der
Beklagten Abfall anfallt.

Eine Herabsetzung ist nicht per se, sondern nur dann ver-
boten, wenn sie unndtig ist. Unnétig herabsetzend ist ein
Vergleich erst dann, wenn er Uber das Mass dessen hin-
ausgeht, was der Konsument fiir eine sachliche Information
bendtigt, oder wenn es gleichwertige, aber schonendere
Maoglichkeiten gibt, die angestrebte Information zu Gbermit-
teln.

Aus der Werbung wird klar, dass die Beklagte einzig einen
Vergleich in Bezug auf den Abfall macht, nicht jedoch in
Bezug auf den Geschmack von Kaffee oder die Person der
Klagerin. Zudem erkennt der Konsument, dass es sich um
eine marktschreierische Werbung handelt. Eine solche fallt
nicht unter UWG 3 | b.
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Patentrecht: Entscheide

Antimykotische Stifte

Prozesskostenverteilung

BPatGer vom 29.5.2013
(02012_013)

Gemass ZPO 107 | kann das Gericht von den Prozesskos-
tenverteilungsgrundsatzen von ZPO 106 unter anderem
dann abweichen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Pro-
zessfuhrung veranlasst war. Prozessfihrung in guten Treu-
en kann etwa vorliegen, wenn die obsiegende Partei vor-
prozessual und fir die unterliegende Partei unerwartet Ein-
reden und Einwendungen nicht vorgebracht hat, die
schliesslich zum Obsiegen im Prozess fuhren. Ferner kén-
nen darunter Félle fallen, in denen das Unterliegen durch
eine unerwartete Praxisdnderung oder durch ein vorpro-
zessuales Verhalten der beklagten Partei verursacht wurde.
Die Prozessfiihrung in guten Treuen einer Partei setzt aber
nicht per se ein fehlerhaftes Verhalten der anderen Partei
voraus.

Diverses: Entscheide

Savons trop appétissants

Gegen das
Lebensmittelgesetz
verstossende Seifen

BGer vom 21.6.2013
(2C_1146/2012)

Die Waadtlander Behdrden beschlagnahmten in den Ver-
kaufslokalen eines Herstellers von Kérperpflegemitteln unter
anderem verschiedene Seifen, da diese aufgrund ihrer
Form und ihres Aromas insbesondere durch Kleinkinder
leicht mit Lebensmitteln verwechselt werden kénnten. Das
Kantonsgericht Waadt und das Bundesgericht bestétigen
den Beschlagnahmungsentscheid.

Kraft der Lebensmittelgesetzgebung sind Gebrauchsgegen-
sténde verboten, bei denen auf Grund ihrer Form, ihres Ge-
ruchs oder ihres Aussehens voraussehbar ist, dass sie ins-
besondere von Kindern mit Lebensmitteln verwechselt wer-
den kénnen. Die genannten Kriterien missen nicht kumula-
tiv erflllt sein. Es genilgt deshalb, dass ein Gegenstand
aufgrund seiner Form mit einem Lebensmittel verwechselt
werden kann. Die Tatsache, dass Kosmetikprodukte gene-
rell durch Kinder verschluckt werden kdnnen und dieses Ri-
siko jedem Kosmetikprodukt inne wohnt ("ce risque est
intrinséque a tout produit cosmétique™), vermag die Wider-
rechtlichkeit der streitgegenstandlichen Seifen nicht aufzu-
heben.
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Literatur

Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb
(UWG)

Kommentar

Henning Harte-Bavendamm
/ Frauke Henning-Bodewig

Verlag C. H. Beck oHG, 3. Aufl.,
Minchen 2013,

XXI + 2663 Seiten, CHF 307,
ISBN 978-3-406-63777-3

Der fundamentale, in der dritten Auflage vorliegende Kom-
mentar zum deutschen Lauterkeitsrecht enthalt einmal mehr
neben der eindricklich erneuerten Besprechung des natio-
nalen UWG und der deutschen Preisangabeverordnung ei-
ne eingehende Einleitung ins Rechtsgebiet, in welcher na-
mentlich das europaisch harmonisierte Lauterkeitsrecht mit
seinem Geflecht von Richtlinien, das internationale Lauter-
keitsrecht, einschliesslich seiner prozessualen Bezlige, das
gliedstaatliche Recht der EU-Mitgliedstaaten sowie medien-,
produkt- und berufsspezifische Regelungen leserfreundlich
dargestellt werden. Der Kommentar bietet damit gerade
auch fir die Rechtsberatung in der Schweiz eine wertvolle
Hilfe.

International Handbook
on Unfair Competition
Law

Frauke Henning-Bodewig
(Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al.,
Miinchen 2013,

XXXIV + 653 Seiten, CHF 295;
ISBN 978-3-406-63310-2

Das gut verstandliche und doch wissenschaftlich fundierte
Werk zum internationalen Lauterkeitsrecht spricht ein offen-
kundiges Bedirfnis der Praxis an. Nach einer Einfihrung in
das nur ansatzweise vereinheitlichte supranationale Recht
(PVU, TRIPS) bespricht es eingehend die EU-Richtlinien
sowie aussereuropaische Bemuhungen zur regionalen
Rechtsvereinheitlichung und enthalt anschliessend umfang-
reiche, fur die Rechtsanwendung hilfreiche "Country Re-
ports”. In diesen wird das Recht von aus hiesiger Sicht
wichtigen 21 Staaten aller Kontinente vorgestellt, nament-
lich anschaulich fir die Schweiz verfasst von Michael
Ritscher und Stefan Schréter.

Entwicklungen 201 2

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Kennzeichenrecht

Stampfli Verlag AG, Bern 2013,
XIX + 66 Seiten, CHF 58;

ISBN 978-3-7272-8117-4

Patentrecht

Stampfli Verlag AG, Bern 2013,
XX + 77 Seiten, CHF 58;

ISBN 978-3-7272-8118-1

Im Rahmen der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Be-
sprechungen von Vorjahresentwicklungen in wesentlichen
Rechtsgebieten sind die Bande "Kennzeichenrecht" von
Barbara K. Muller und Mark Schweizer sowie "Patentrecht”
von Michael Ritscher, Simon Holzer und André Kasche er-
schienen. Die beiden Bicher, aufgebaut nach den Kapiteln
"Einleitung”, "Rechtssetzung", "Rechtsprechung” und "Lite-
ratur”, ermdglichen einmal mehr, sich einen raschen Uber-
blick Gber die Geschehnisse des vergangenen Jahres in der
Schweiz zu verschaffen und diese dank kurzer, praziser
Kommentare zu verinnerlichen. Wertvoll sind zudem die
Hinweise zu wichtigen Entwicklungen am EPA, dem EuGH
sowie unter nationalen auslandischen Rechtsordnungen.
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Tagungsberichte

Die Marke zwischen
Registereintrag und
Benutzung —

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht

30. / 31. August 2013 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Der traditionelle Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht
mit rund 55 Teilnehmenden bot dieses Jahr nach einer Ein-
fuhrung von Christoph Gasser "Dogmatische Uberlegun-
gen" von David Aschmann sowie eine Darstellung der IGE-
Praxis von Eric Meier zur markenmassigen Benutzung. An-
schauliche Beispiele von Gabriela Taugwalder sowie eine
Ubersicht zur EU-Praxis von Maximilian Kinkeldey schlos-
sen den ersten Tag ab, ehe am nachsten Morgen vier Ar-
beitsgruppen unter der Gestaltung von David Aschmann,
Michael Noth, Ralph Schlosser und Peter Schramm wesent-
liche jingere Entscheide aufarbeiteten und ihre Ergebnisse
im Plenum unter der Leitung von Michael Ritscher vorstell-
ten. Ein Tagungsbericht folgt in der sic! — Die Tagungsunter-
lagen sind beim INGRES-Sekretariat gegen einen Unkos-
tenbeitrag von CHF 100 erhéltlich.

Veranstaltungen

Beweisverfligung und
Beweisabnahme im
ImmaterialgUterrechts-
prozess

3. Dezember 2013,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Als Folgeanlass zu den Tagungen zum neuen Immaterial-
guterrechtsprozess (25. November 2010), zum Verfahren
vor dem Bundespatentgericht (22. November 2011) und zu
den ersten Erfahrungen zum Immaterialgiiterprozess unter
der neuen ZPO (5. Dezember 2012) wird eine weitere pro-
zessrechtliche Veranstaltung organisiert, diesmal vornehm-
lich zu beweisrechtlichen Fragen.

Praxis des
Immaterialgiterrechts in
der Europaischen Union

27. Januar 2014,
Hotel Zurichberg, Zurich

INGRES fuhrt am 27. Januar 2014 auf dem Zirichberg sei-
ne Tagung zu den jlingsten Entwicklungen im europaischen
Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU kom-
mentieren das Jahr 2013 aus der Warte des européischen
Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts.
Ein Abendessen schliesst den ganztagigen Anlass ab. Am
26. Januar 2014 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet
Stoos statt.

Praxis des
Immaterialguterrechts in
der Schweiz

25. Juni 2014,
Lake Side, Zirich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet INGRES in Zirich seine tradi-
tionelle Tagung zu den wesentlichsten Entwicklungen in der
Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgtter-
recht in der Schweiz, gefolgt vom beliebten Aperitif auf dem
Zirichsee. Zuvor wird die jahrliche Mitgliederversammiung
des INGRES durchgefihrt. Die Einladung folgt.
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