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Kennzeichenrecht: Entscheide

LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

Bestehende
Verwechslungsgefahr

HGer BE vom 07.11.2024
(HG 24 61)

Beispiel einer Marke der Klagerin:

LONGINES
‘t_‘i_‘gf)?

Marke der Beklagten:

LOSENGS
— (5=

Zwischen diversen "LONGINES (fig.)"-Marken und der
Marke "LOSENGS (fig.)" ist in Bezug auf identische Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 (insbeson-
dere Uhren und Einzelhandelsdienstleistungen) eine Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen.

Bei den LONGINES-Marken der Klagerin "handelt es sich,
insbesondere im Bereich der Uhren, um lange und intensiv
genutzte Marken. Es ist von einer schweizweit hohen Be-
kanntheit auszugehen".

Bei Uhren besteht eine "durchschnittliche” bzw. "etwas er-
hohte Aufmerksamkeit" der (mdglichen) Kauferschaft: Es ist
"davon auszugehen, dass die bedeutende Mehrzahl aller Uh-
ren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit ei-
ner erheblichen Sorgfalt gepriift und auch anprobiert werden.
Zudem orientiert sich das Publikum bei Uhren stark an Mar-
ken, weshalb Kaufer besonders auf die auf der Uhr ange-
brachten Kennzeichen achten.”

Am gerichtlichen Entscheid tber ein Unterlassungsbegeh-
ren, das ein Verbot der (erneuten) kiinftigen Eintragung einer
LOSENGS-Marke verlangt, besteht kein rechtsgenugliches
Interesse: "Eine festgestellte Nichtigkeit bezieht sich nur auf
die konkrete Markeneintragung. Weitere, allenfalls sogar
identische Markeneintragungen, die nicht Gegenstand des
Rechtsbegehrens sind, sind von der Rechtskraft nicht er-
fasst. Der Markeninhaber kann zudem dieselbe Marke neu
anmelden und dadurch eine neue glltige Eintragung erlan-
gen. Dies kann z.B. dann angezeigt sein, wenn ein Nichtig-
keitsgrund nachtraglich weggefallen ist (...). Bei der Marken-
anmeldung an sich handelt es sich nicht um eine widerrecht-
liche Handlung."
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Edmond de Rothschild

Fehlender
rechtserhaltender
Markengebrauch

BGer vom 17.12.2024
(4A_423/2024)

Die Bank Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. brauchte an-
lasslich verschiedener Kundenanldsse mit Zustimmung der
berechtigten Markeninhaberin die u.a. fir Dienstleistungen
der Klasse 41 (kulturelle Anlasse) eingetragene Marke
EDMOND DE ROTHSCHILD. Die Genfer Cour de Justice
und das Bundesgericht folgern, der (stellvertretende) Ge-
brauch der Marke durch die Bank sei nicht als rechtsgentgli-
cher Gebrauch im Sinne von MSchG 11 zu werten: "Il ressort
en effet des considérations émises par les juges précédents
que la marque utilisée lors des diverses manifestations orga-
nisées ou parrainées par la banque, qui étaient pour la plu-
part accessibles uniquement sur invitation, n'a pas été per-
cue par le public cible comme un signe visant a distinguer
lesdites manifestations d'autres événements, mais bel et
bien comme un moyen de promouvoir les activités de la
banque et de lui assurer une certaine publicité. Autrement dit,
['utilisation du signe concerné en relation avec les événe-
ments mis en place par la banque ou dans le cadre d'opéra-
tions de parrainage n'avait pas pour but de désigner certains
services relevant de la classe 41 et de les distinguer de ceux
proposés par des tiers, mais d'assurer la promotion des acti-
vités de la banque dans le secteur financier."

DAOSIN / DAOgest (fig.)

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.02.2025
(B-141/2024)

Angegriffene Marke:

DAOgest

Zwischen Nahrungserganzungsmitteln zu medizinischen
Zwecken und pharmazeutischen Préaparaten (Klasse 5) ei-
nerseits sowie chemischen und biologischen Produkten fir
die Pharmaindustrie (Klasse 1) anderseits besteht keine Wa-
rengleichartigkeit: "Auch wenn die chemischen oder biologi-
schen Waren der Klasse 1 in den Waren der Klasse 5 enthal-
ten sein konnten, geniigen diese blossen Uberschneidungen
auf allgemeiner, abstrakter Ebene nicht, um von gleichen
Verwendungszwecken auszugehen (...). Im Ubrigen sind (...)
sogenannte ergdnzende Waren nicht immer gleichartig, ins-
besondere dann nicht, wenn sie wie vorliegend auf unter-
schiedlichen Wirtschaftsstufen basieren”.

Zwischen den sich gegenuberstehenden Marken "DAOSIN"
und "DAOgest (fig.)" besteht auch in Bezug auf identische
bzw. gleichartige Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Pro-
dukte) keine Verwechslungsgefahr, u.a. weil der Markenbe-
standteil DAO im Zusammenhang mit pharmazeutischen
Produkten beschreibender Natur ist (= Bezeichnung bzw. Ab-
kirzung fur ein Enzym).
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Vero

Fehlende
Unterscheidungskraft

BVGer vom 04.03.2025
(B-4003/2024)

Dem Wortzeichen "Vero" fehlt es im Zusammenhang mit Alu-
miniumfolien/-platten fur die Herstellung von Getréankedosen
(Klasse 6) an originarer Unterscheidungskraft. "Vero" wird
zumindest durch die italienischsprachigen Abnehmerkreise
als "richtig, wirklich, echt" verstanden.

Kartellrecht: Entscheide

Concessionari Volkswagen

Voraussetzungen fur
kartellrechtliche
Sanktionsminderungen

BVGer vom 25.11.2024
(B-3779/2022)

Nach Abschluss eines kartellrechtlichen Untersuchungsver-
fahrens ist ein wirksamer Rechtsmittelverzicht durch ein zu
sanktionierendes Unternehmen nur zuléassig, nachdem die
(Sanktions-)Verfiigung ergangen ist und wenn das Unterneh-
men in voller Kenntnis Uber den Inhalt der Verfligung handelt.
Durch Abschluss einer einvernehmlichen Regelung gemass
KG 29, die in den Vorbemerkungen eine Erwagung betref-
fend Rechtsmittelverzicht vorsieht, verzichtet das zu sanktio-
nierende Unternehmen folglich nicht rechtsgtltig auf ein
Rechtsmittel gegen die zu ergehende Sanktionsverfiigung.

Ist ein durch ein kartellrechtliches Verfahren betroffenes Un-
ternehmen grundsatzlich bereit, eine einvernehmliche Rege-
lung zu unterzeichnen, kommt die Unterzeichnung jedoch
nicht zustande, weil das Unternehmen eine in der Regelung
enthaltene Klausel ablehnt, so ist es nicht bundesrechtswid-
rig, wenn dem Unternehmen auch keine Sanktionsminde-
rung zugestanden wird: "Das Vorbringen der Beschwerde-
fuhrerin, es sei bereits ihre Bereitschaft zum Abschluss einer
EVR sanktionsmindernd zu honorieren, Uberzeugt nicht.
Denn der Zweck der Verfahrensvereinfachung wird bei ge-
scheiterten oder abgebrochenen Verhandlungen regelméas-
sig nicht erreicht."

Zumutbar ist eine Sanktion grundsatzlich nur dann, wenn die
Wettbewerbsféahigkeit des zu sanktionierenden Unterneh-
mens bewahrt wird. Der Sanktionsbetrag muss in einem an-
gemessenen Verhéltnis zur finanziellen Leistungsfahigkeit
des Unternehmens stehen. Die Beurteilung der Verhaltnis-
massigkeit erfordert folglich eine Prifung der Auswirkungen
des Sanktionsbetrags auf die kinftige Wettbewerbsfahigkeit
des Unternehmens und damit eine prospektive Wertung.
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Lauterkeitsrecht: Entscheide

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

Fehlende
lauterkeitsrechtliche
Verwechslungsgefahr

BGer vom 24.01.2025
(4A_480/2024)

Marke der Klagerin:

Marke der Beklagten:

Das Bundesgericht hatte einen Entscheid des Handelsge-
richts Zirich aufgehoben und das Bestehen einer marken-
rechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den beiden ne-
benstehend abgebildeten, fir Waren der Klasse 25 bean-
spruchten Marken verneint (BGE 4A_540/2023: sic! 2024,
519; INGRES NEWS 6/2024, 2). Fur die Beurteilung der lau-
terkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wurde die Sache
an das Handelsgericht zuriickgewiesen, das das Vorliegen
einer solchen Gefahr verneinte, ohne vorher die Parteien
nochmals zu einem Schriftenwechsel einzuladen (vgl.
INGRES NEWS 11/2024, 4). Das Bundesgericht bestéatigt.

Wurde vor dem Erlass des erstinstanzlichen, dann vom Bun-
desgericht aufgehobenen Handelsgerichtsurteils ein doppel-
ter Schriftenwechsel zu den im Raum stehenden Sachver-
halts- und Rechtsfragen durchgefiihrt, so beginnt das Verfah-
ren wegen der (Teil-)Rickweisung des Bundesgerichts nicht
wieder von vorne. Den Parteien steht folglich im wiederauf-
zunehmenden kantonalen Verfahren nur im Rahmen des No-
venrechts (ZPO 229) offen, Eingaben einzureichen. Ihnen
steht es auch nicht zu, unter dem Titel des unbedingten Rep-
likrechts eine Eingabe zu machen: Bei der vorliegenden
"Sachlage musste die Vorinstanz den Parteien nicht erneut
das rechtliche Gehor gewahren. Vielmehr war der Prozess
lediglich zur rechtlichen Beurteilung der Frage betreffend die
Verletzung des UWG aufzunehmen, dies auf der Grundlage
des Prozessstoffes, wie er sich im ersten Durchgang bei Ak-
tenschluss présentiert hatte. Die Parteien hatten somit nach
der Rickweisung keine erneute Gelegenheit, sich zur Sache
zu aussern, insbesondere auch nicht zur Frage betreffend
die Verletzung des UWG, da sie sich dazu bereits vor dem
ersten Urteil erschdpfend hatten dussern kdnnen und zu der
nunmehr lediglich die vom Gericht bisher offen gelassene
rechtliche Beurteilung vorzunehmen war."

Liegt markenrechtlich keine Verwechslungsgefahr vor, kann
wegen der Tatsache, "dass fir das gesamte Kennzeichen-
recht ein einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr gilt",
eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nur bejaht
werden, wenn "Umsténde ausserhalb des Registereintrags,
mithin die Art und Weise des Marktauftritts”, eine solche Ge-
fahr begriinden. In casu fehlen solche Umsténde.
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Online-Medienkampagne

Anwendbares Recht bei
internationalen
lauterkeitsrechtlichen
Sachverhalten

BGer vom 17.12.2024
(4A _347/2024)

Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem
Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung
ihre Wirkung entfaltet (IPRG 136 I). "Spielt sich die unlautere
Handlung (...) im Internet ab, ist Folgendes zu beachten: Die
meisten Unternehmen verfiigen heutzutage tber weltweit zu-
gangliche Onlineauftritte. Die blosse Abrufbarkeit einer Un-
ternehmensseite in einem anderen Staat muss kollisions-
rechtlich unbeachtlich bleiben, ansonsten jede unlautere
Handlung im Internet stets von globaler Tragweite wéare. Mit
dem Wortlaut von IPRG 136 | liesse sich dies nicht vereinba-
ren, knipft doch diese Bestimmung nicht an die blosse Zu-
ganglichkeit der unlauteren Handlung im anderen Staat an,
sondern setzt dort eine Marktauswirkung voraus. Bei unlau-
teren Handlungen im Internet ist daher stets fur jedes Land
separat zu prifen, ob im Lichte der zitierten bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung ein Markt vorliegt und ob sich die un-
lautere Handlung darauf ausgewirkt hat. Diese Beurteilung
hat anhand des konkreten Internetauftrittes zu erfolgen. Im
Vordergrund stehen dabei der Inhalt der aufgeschalteten
Texte und audio-visuellen Beitrage, die verwendete Sprache,
landerspezifische Auswahlmdglichkeiten, die Wahrung, der
Bekanntheitsgrad der angebotenen Produkte und &hnliche
Kriterien".

Patentrecht: Entscheide

Schutzsystem fir Geldautomaten

Schutz vor
Veroffentlichung von
Fabrikations- und
Geschaftsgeheimnissen

BPatGer vom 18.12.2024
(S2024_001)

Massnahmeverfahren!

Kodnnte ein zu publizierendes Gerichtsurteil Fabrikations-
oder Geschaftsgeheimnisse einer Partei gefahrden, so kann
diese Partei verlangen, dass ihr vor Publikation des Urteils
Gelegenheit gegeben wird, Stellung zu nehmen: "Es besteht
ein schutzwirdiges Interesse der Beklagten daran, dass si-
cherheitsrelevante Aspekte der Ausgestaltung der angegrif-
fenen Ausfihrungsform nicht 6ffentlich bekannt werden. Der
Antrag ist deshalb gutzuheissen und der Beklagten eine Frist
anzusetzen, um gegebenenfalls im Urteil offen gelegte Ge-
schaftsgeheimnisse, die der Offentlichkeit nicht zuganglich
gemacht werden dirfen, zu markieren und zu begrinden,
weshalb die gekennzeichneten Stellen nicht verdffentlicht
werden durfen. Anschliessend entscheidet das Gericht, in-
wieweit im Urteil schitzenswerte Geschaftsgeheimnisse der
Beklagten offengelegt werden und in welchem Umfang das
Urteil veroffentlicht wird. Die Klager erhalten vorab Gelegen-
heit zur Stellungnahme."
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Brissel-la-Verordnung —

EuGH: Zustandigkeit bei
internationalen Patentver-
letzungsverfahren

EuGH vom 25.02.2025
(C-339/22)

(LugU und Briissel-la-Verordnung
sind Parallelerlasse. Die Ausle-
gung der EU-Verordnung durch
den EuGH hat daher zumindest
eine potenzielle Wirkung auf die
Auslegung des LugU.)

Geteilte Zustandigkeit

Die EU-Verordnung uber die gerichtliche Zustandigkeit und
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen (Briissel-la-Verordnung) sieht vor
(analog zum Lugano-Ubereinkommen; vgl. LugU 24 Z. 4),
dass Fragen zur Eintragung oder Gultigkeit von Patenten,
Marken, Mustern und Modellen sowie &hnlichen Rechten, die
einer Hinterlegung oder Registrierung bedirfen, von einem
zustandigen Gericht des Staates, wo die Hinterlegung bzw.
Registrierung vorgenommen wurde, zu entscheiden sind,
und zwar unabhangig davon, ob die (Bestandes-)Fragen kla-
geweise oder einredeweise aufgeworfen werden.

Der EuGH legt diese Bestimmung wie folgt aus: Klagt eine
Inhaberin eines Patents, das in diversen EU- und Nicht-EU-
Staaten Schutz beansprucht, auf Verletzung ihres Patents in
diesen Schutzstaaten, und erhebt die Beklagte die Einrede
der Patentnichtigkeit, so bleibt das angerufene Gericht zwar
vollumfanglich zusténdig fur den Entscheid Gber das Verlet-
zungsthema, d.h. fir die Frage, ob das Patent in unterschied-
lichen (EU- und Nicht-EU-)Staaten verletzt wird, fur die Be-
antwortung der Gultigkeits- bzw. Nichtigkeitsfrage sind je-
doch, soweit die Gultigkeit des Patents in EU-Landern zur
Diskussion steht, ausschliesslich die jeweiligen nationalen
Gerichte in diesen EU-Landern zustandig, und zwar unab-
hangig davon, ob Uber eine Nichtigkeits(-wider-)klage oder
Uber eine Nichtigkeitseinrede zu befinden ist. Anders ist zu
entscheiden, wenn es um die mittels Einrede aufgeworfene
Frage der Gultigkeit des Patents in Nicht-EU-Landern geht,
da die Brussel-la-Verordnung diesbeziiglich keine Anwen-
dung findet und entsprechend auch keine ausschliessliche
Zustandigkeit der nationalen Gerichte begriindet. Das mit
dem Verletzungsverfahren betraute Gericht ist folglich (so-
weit nicht andere nationale oder internationale Bestimmun-
gen dagegen sprechen) befugt, Uber die erhobene Nichtig-
keitseinrede (hier etwa in Bezug auf ein in der Turkei validier-
tes Patent) zu befinden.

Im Ergebnis fuhrt die durch den EuGH vorgenommene Aus-
legung der Brissel-la-Verordnung zwingend zu einer Tren-
nung des Hauptverletzungsverfahrens und der (diversen)
Patentnichtigkeitsverfahren, soweit Letztere in EU-Mitglied-
staaten anhéngig zu machen sind. Das mit dem Verletzungs-
verfahren befasste Gericht hat wegen dieser Trennung "ge-
gebenenfalls" das Verletzungsverfahren auszusetzen, bis
nationale Entscheide Uber die Patentgultigkeit vorliegen.
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Literatur

Informatique et droit

Sylvain Métille /
Pauline Meyer

Schulthess, 2. Aufl. Genf 2025,
XX + 274 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7255-8965-4

Das in franzdsischer Sprache verfasste Werk zum Internet-
recht erscheint in seiner zweiten Auflage unter dem neuen
Titel "Informatik und Recht". Der Titelwechsel tragt den weit-
reichenden Verédnderungen in Technologie und Rechtslage
Rechnung. Die Neuauflage behandelt unter anderem das
revidierte Datenschutzgesetz, die Cybersicherheit, den
Schutz Minderjahriger sowie die rechtlichen Aspekte kiinst-
licher Intelligenz. Das Buch schlagt eine Briicke zwischen
Technologie und Recht und bietet wertvolle Einblicke ftr
Praktiker wie Juristen, Entwickler und Nutzer. Mit seiner in-
terdisziplindren Herangehensweise liefert es eine wertvolle
Hilfe fur alle, die sich intensiv mit diesem immer bedeuten-
der werdenden Gebiet auseinandersetzen mochten.

Tagungsberichte

"Kick-Off"-Anlass
Young INGRES

3. April 2025,
Museum flr Gestaltung, Zirich

Am 3. April 2025 fuihrte Young INGRES, geleitet von Janine
Daum, Sandra Marmy-Brandli, Angelika Murer, Lorena
Piticco und Timmy Pielmeier, mit iber 110 Teilnehmenden
aus der Schweiz und dem Ausland ihre Griindungsveran-
staltung im Museum fir Gestaltung in Zurich durch. Den
Auftakt bildete eine Museumsfihrung, geleitet vom Muse-
umsprasidenten Christian Bréandle. Die Teilnehmenden er-
hielten dabei einen Einblick in die Welt des Designs und
konnten die Atmosphare des Museums erleben. Nach die-
sem Einstieg folgten drei informative und praxisnahe Fach-
vortrage. Diese befassten sich mit dem Patent-, Urheber-
sowie Marken- und Lauterkeitsrecht. Die Vortrdge wurden
von lan Hiscock (Patentrecht), Florian Schmidt-Gabain (Ur-
heberrecht) und Andreas Christen (Marken- und Lauter-
keitsrecht) gehalten. Sie boten den Gasten nicht nur wert-
volle Fachkenntnisse, sondern auch zahlreiche Denkan-
stdsse fur die juristische Praxis und fur mégliche kunftige
Entwicklungen. Die anschliessende Panel-Diskussion und
Q&A-Session, an der sowohl die Referenten als auch die
Co-Leitung von Young INGRES aktiv teilnahmen, bot eine
ideale Plattform fur einen interaktiven, facettenreichen Aus-
tausch zusammen mit dem Publikum. Abgerundet wurde die
Grindungsveranstaltung mit einem "Apéro Riche", der den
idealen Rahmen bot, um sich miteinander auszutauschen,
Kontakte zu kntpfen und die Eindriicke des Tages Revue
passieren zu lassen. Young INGRES freut sich auf den
nachsten Anlass im Herbst im Rahmen der "Roadshow" in
den R&umen von Pestalozzi Rechtsanwdlte AG in Zrich.
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Veranstaltungen

Das Immaterialgiter-
strafrecht

24. Juni 2025,
Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Zurich

Die Durchsetzung des Immaterialgtiterstrafrechts scheint im
Argen zu liegen. Am 24. Juni 2025 fuhrt INGRES in Zirich
eine Immaterialgtterstrafrechtstagung durch, die die Briicke
zwischen dem Immaterialgiterrecht und dem Straf- und
Strafprozessrecht schlagt. Vertreter aus Justiz, Advokatur
und Wirtschaft prasentieren die in der Praxis wesentlichen
Gesichtspunkte und tauschen sich in einer Schlussdiskus-
sion aus. Abschliessend wird ein "Apéro Riche" unterbreitet.
Die Einladung mit Anmeldeformular lag den INGRES NEWS
2/2025 bei und ist auf www.ingres.ch abrufbar.

Praxis des
Immaterialgterrechts in
der Schweiz

1. Juli 2025,
Lake Side, Zirich

Am 1. Juli 2025 veranstaltet INGRES in Zirich seinen be-
liebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnis-
sen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schwei-
zer Immaterialgtterrecht. Vor der Fachtagung findet die
INGRES-Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die
Veranstaltung mit der traditionellen Schifffahrt auf dem Zi-
richsee. Die Einladung mit Anmeldeformular lag den letzten
INGRES NEWS bei und ist auf www.ingres.ch veroffentlicht.

Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Die rechtserhaltende
Nutzung von Marken

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

Der nachste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird
am 29. und 30. August 2025 (wieder am Freitagabend und
Samstagvormittag) in der malerischen Kartause Ittingen
durchgefuhrt. Die genaueren Angaben zum Tagungsthema
sowie die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf
www.ingres.ch.

IP Retreat 2025 —

Small step or giant leap?
Requirements and scope
of protection in IP law

12./13. September 2025,
Hotel Sonne, Kiisnacht ZH

Das zusammen mit der ETHZ organisierte Seminar wird am
12. und 13. September 2025 in Kisnacht (ZH) erneut mit
einem internationalen Referentenpanel in englischer Spra-
che veranstaltet. Die eingehenden Angaben zum Tagungs-
thema sowie die Einladung erschienen in den INGRES
NEWS 2/2025 und sind auf www.ingres.ch abrufbar.

lhre Inserate

lhre Inserate in den
INGRES NEWS

Gerne verdffentlichen wir Ihre Inserate und Stellenanzeigen
in unseren INGRES NEWS und/oder auf unserer Website.
Weitere Informationen sowie die Preise (mit erheblichen
Vergunstigungen fir INGRES-Mitglieder) finden Sie auf
www.ingres.ch.
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